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RESUMO

Ao contrario do que ja ocorreu no passado, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial —
INPI ndo leva em consideracdo no exame de anélise de marcas a repressdo a concorréncia
desleal e a sua vertente do aproveitamento parasitario. Ocorre que o exame de marca com
base na repressdo a concorréncia desleal diminuiria o tempo, o esforco e o investimento dos
titulares de direitos na prote¢do de seus bens intelectuais, contribuindo positivamente tanto
para os titulares quanto para os consumidores. Assim, o objetivo deste trabalho € analisar a
posicao adotada pelo INPI e subsidiar eventual alteracdao no entendimento. O estudo permitiu
concluir que o INPI é competente para atuar na repressdo a concorréncia desleal no exame de
marca, sugerindo os caminhos legais para fazé-lo.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual (Brasil). Marca. Concorréncia Desleal.



OLIVEIRA, Marco Antonio Mendonga de. The trademarks examination by the National
Institute of Industrial Property based on the repression of unfair competition.
Dissertation (Professional Master Degree in Intellectual Property and Innovation) — national
Institute of Industrial Property, Rio de Janeiro, 2019.

ABSTRACT

Although in the past the National Institute of Industrial Property (INPI) took into account the
repression of unfair competition and parasitism in the examination of trademark application,
currently the Office does not consider the repression of unfair competition and parasitism.
The trademark examination based on the repression of unfair competition would save time,
effort and investment of right holders in the protection of their intellectual property, also
contributing positively to holders and consumers. Therefore, the study aims to analyze the
current position adopted by the INPI and to subsidize eventual change in the understanding.
The study concluded that the INPI has competence to act in the repression of unfair
competition in the trademark examination, suggesting the legal ways for achieving it.

Keywords: Intellectual Property (Brazil). Trademark. Unfair Competition.
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INTRODUCAO

Nos termos do art. 2° da Lei n° 5.648 de 1970 — Lei de Criacao do INPI (BRASIL,
1970) — foi criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, autarquia federal que é o
orgdo da Administragdo Publica responsivel por “executar, no ambito nacional, as normas
que regulam a propriedade industrial”.

Assim é que compete ao INPI, conforme art. 2° da Lei n°® 9.279 de 1996 (BRASIL,
1996) — Lei da Propriedade Industrial (LPI), “a protecao dos direitos relativos a propriedade
industrial” por meio da “concessio de registro de marca”.

Ha que se observar que a protecdo marcaria deverd atender a finalidade do “interesse
social e o desenvolvimento econdmico e tecnoldgico do pais”, a chamada clausula finalistica
da propriedade industrial prevista no art. 5°, inciso XXIX da Constituicao Federal de 1988
(BRASIL, 1988), replicada no art. 2° da Lei de Criacao do INPI, bem como no art. 2° da LPL.

Ainda quanto a competéncia do INPI para a protecdo dos direitos de propriedade
industrial, o supracitado art. 2° da LPI, em seu inciso V, determina como principio a
observancia da repressdo a concorréncia desleal nas atividades relacionadas a concessao de
registro de marca.

Pode-se conceituar concorréncia desleal como o ato de concorréncia contrario aos usos
honestos. Sua repressdo tem como objetivo coibir atos que causem confusdo, falsas
afirmagdes ou induzam o consumidor a erro, tendo como funcdo a preservacdo da livre
concorréncia dentro dos principios da lealdade.

A concorréncia desleal pressupde a existéncia dos elementos da concorréncia (disputa
de dois agentes econdmicos pelo mesmo mercado), da clientela (consumidores em disputa) e
de deslealdade (atos que fogem da regularidade e previsibilidade de comportamento num
mercado especifico) (BARBOSA, 2011).

Por sua vez, o aproveitamento parasitario, uma vertente da concorréncia desleal, € a
usurpacdo do valor econdmico de um ndo concorrente; o objetivo do parasita é reduzir seus
investimentos materiais e intelectuais, ganhar tempo e se esquivar dos riscos. A razdo para a
repressao ao aproveitamento parasitirio esta no enriquecimento sem causa do agente parasita,
na diluicdo e na perda de distintividade da marca parasitada e no desincentivo ao investimento

pelos titulares de marca (BARBOSA, 2011).
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O INPI, no passado, entendia a possibilidade de examinar a registrabilidade de sinais
como marca a luz da concorréncia desleal (BRASIL, 1993) Contudo, atualmente segue
entendimento contrario, conforme exposto no Parecer INPI/Proc/Dirad n° 20/2008 (BRASIL,
2008). Este 6rgao vem aplicando o entendimento de que ndo seria competente para analisar a
registrabilidade de sinal como marca tendo por base a regra da concorréncia desleal, sustendo,
para tanto, que o referido Parecer determinaria que “o simples depoésito de pedido de registro
de marca ndo configura crime de concorréncia desleal”, e que ndo seria possivel indeferir um
pedido de registro de marca “tendo por base o art. 2°, inciso V, da LPI” (BRASIL, 2008).

O Parecer supracitado argumenta que a concorréncia desleal seria prevista na LPI
apenas como crime e que, portanto, como o INPI ndo possuiria poder de policia para analisar
a materialidade e a culpabilidade de ilicito penal, a configuracio ou ndo do ato de
concorréncia desleal seria de competéncia exclusiva do Poder Judiciario. Contudo, o préprio
Parecer esclarece que “a repressdo a concorréncia desleal se dd por meio do correto
enquadramento dos dispositivos proibitivos especificos, que versem sobre a irregistrabilidade
dos sinais como marca, constantes da Lei”, deixando em aberta a possibilidade de vedagao de
atos tidos como concorréncia desleal por meio da aplicacdo de dispositivos proibitivos
contidos na propria LPI, a exemplo do art. 124, V, XIX e XXIII, e arts. 125 e 126 (BRASIL,
1996).

A doutrina nao tratou do tema com profundidade, sendo a principal obra encontrada a
esse respeito um artigo de Denis Borges Barbosa, datado de 1996, antes mesmo do inicio da
vigéncia da LPI (BARBOSA, 1996).

Dentre os fundamentos apresentados, o autor alega que o INPI teria sido constituido
para andlise de questdes técnicas, enquanto a concorréncia desleal s6 poderia ser apurada por
meio de provas e exame de mercado, sendo, por isso, de competéncia do Poder Judiciario.
Todavia, apesar dos argumentos contrarios a aplicacdo direta pelo INPI da repressdo a
concorréncia desleal, admitiu-se ser possivel uma aplicagdo indireta, através de normas legais
previstas na Lei n°® 5.572 de 1971 — antigo Cddigo da Propriedade Industrial (CPI) —, e agora
na LPIL.

Assim como ocorre com a doutrina, ndo hi grande quantidade de julgados sobre o
tema, ndo sendo possivel determinar uma uniformidade no entendimento dos principais
tribunais brasileiros.

Embora o ordenamento juridico vede atos de concorréncia desleal e aproveitamento
parasitario e determine que a concessdo de registro de marca deva observar o principio da

repressdo a concorréncia desleal, o cendrio atual é ainda ditado pelo Parecer INPI/Proc/Dirad



11

n° 20/2008 (BRASIL, 2008), o que significa dizer que o INPI se posiciona oficialmente como
ndo sendo competente para atuar diretamente na repressao a concorréncia desleal no processo
administrativo de exame de marcas.

A relevancia da questdo refere-se ao fato de que s@o muitos os casos em que o titular
de registro de marca consegue comprovar a concorréncia desleal ou a atividade parasitaria no
curso do processo administrativo, muitas vezes colecionando provas do uso da marca
pretendida, e de maneira evidentemente ilicita.

Apenas para ilustrar do que se estd aqui tratando, vale citar alguns casos
emblematicos, como o confronto das marcas Jodo Andante e Johnnie Walker', Trollinho e
Trollerz, Folha Bom Negocio e Folha de Sdo Paulo3, Lancome Paris EYEWEAR e Lancome
Paris®, Perdigdo e Perdigdo’. Assim como esses casos, hd diversos outros semelhantes que

ocorrem a todo tempo.

" O registro n° 900.713.690 da marca mista “Jodo Andante” para assinalar bebidas destiladas na classe 33 foi
anulado apds ser concedido em 10/08/2010, em sede de Processo Administrativo de Nulidade (PAN) em
21/05/2013, com base no art. 124, inciso XIX da LPI, sendo apontados os registros da marca “Johnnie Walker”
para bebidas.

% O registro n° 900.900.288 da marca mista “Trollinho” para assinalar vestudrio na classe 25, concedido em
07/12/2010, teve o PAN negado pelo INPI. O referido registro somente foi anulado em 09/10/2017 por decisdao
judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2° Regido (TRF2), no processo n° 0126409-
27.2015.4.02.5101, com base nos arts. 124, inciso XIX, e 126 da LPI, cumulados com art. 6° bis da Convencgéo
da Unido de Paris (CUP), por entender que, embora a empresa Ford Motor Company detenha a marca “Troller”
para assinalar automdveis e atividades relacionadas, inconfundiveis com vestudrio, reconheceu que a notoriedade
da marca “Troller” merece protecdo especial além das suas atividades regulares e se estenderia para possiveis
atividades futuras, e que o requerente do pedido de registro estaria tentando se aproveitar da fama da referida
marca em ato de aproveitamento parasitario.

3 O registro n° 820.267.970 da marca mista “Folha Bom Negécio” para assinalar periédicos na classe nacional
11:10, concedido em 27/01/2009, teve o PAN negado pelo INPI. O referido registro somente veio a ser anulado
em 24/08/2017 por decisdo judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2* Regido (TRF2), no processo
n° 0102467-97.2014.4.02.5101, com base no art. 124, inciso XIX da LPI, sendo apontados os registros da marca
“Folha de Sao Paulo” para periddicos.

* O registro n° 901.663.514 da marca nominativa “Lancome Paris Eyewear” para assinalar lentes corretivas e
6culos na classe 09 foi concedido em 07/02/2012. O referido registro somente veio a ser anulado em 07/12/2017
por decisdo judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2* Regido (TRF2), no processo n° 0031931-
27.2015.4.02.5101, com base no art. 124, inciso XIX da LPI, sendo apontados os registros da marca “LancOme
Paris” para produtos de perfumaria e cosméticos.

> O pedido de registro n° 819.164.119 da marca mista “Perdigio” para assinalar vestudrio na classe 25 foi
indeferido pelo INPI em 22/08/2000, com base no art. 160, inciso I do Cédigo Civil, sendo mantido o seu
indeferimento em decisdo de recurso datada de 10/07/2001. Ajuizada ag@o de revisdo de ato administrativo pelo
titular do pedido de registro indeferido, o Tribunal Regional Federal da 2* Regido (TRF2) proferiu decisdao em
01/10/2015 no processo n°® 0014044-35.2012.4.02.5101, mantendo o indeferimento do pedido de registro com
base no art. 126 da LPI, cumulado com art. 6° bis da Convencdo da Unido de Paris (CUP), por entender que,
embora a empresa BRF Brasil Foods S/A detenha a marca “Perdigdo” para assinalar alimentos e atividades
relacionadas, inconfundiveis com vestudrio, reconheceu que a notoriedade da marca “Perdigdo” merece protecao
especial além das suas atividades regulares, e que o requerente do pedido de registro estaria tentando se
aproveitar da fama da referida marca em ato de aproveitamento parasitério.
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i
JOAOANdante '\
d 3 JOHNNIE WALKER.

Figura 1 — A esquerda, elemento figurativo do registro n° 900713690 da marca mista “Jodo Andante”; a direita,

logomarca “Johnnie Walker”. Fonte: Busca Web®; johnniewalker.com.

TROLLINHO

Figura 2 — A esquerda, elemento figurativo do registro n° 900900288, da marca mista “Trollinho”; a direita,

perspectiva artistica do automdvel “Troller”. Fonte: Busca Web; troller.com.br.

_FOLHA DE 5.PAULO.

Figura 3 — A esquerda, elemento figurativo do registro n° 820267970 da marca mista “Folha Bom Negécio™; &

direita, logomarca “Folha de Sao Paulo”. Fonte: Busca Web; folha.uol.com.br.

LANCOME PARIS EYEWEAR [ANC()M F

PARIS

6 Denomina-se Busca Web o banco de dados do INPIL Disponivel em:

https://gru.inpi.gov.br/pePl/jsp/marcas/Pesquisa_classe_basica.jsp. Acesso em: 2 maio 2019.
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Figura 4 — A esquerda, elemento nominativo do registro n° 901663514 da marca nominativa “Lancome Paris

Eyewear”; a direita, logomarca “Lancome Paris”. Fonte: Busca Web; lancome.com.br.

PERDIGAO PERDIGAO

Figura 5 — A esquerda, elemento figurativo do registro n° 819164119 da marca mista “Perdigdo”; a direita,

logomarca “Perdigdo”. Fonte: perdigao.com.br; Busca Web.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

O trabalho tem como objetivo geral analisar os limites do INPI na aplicagdo da
repressao a concorréncia desleal e sua vertente do aproveitamento parasitario, em decorréncia

do exame de registrabilidade de sinais como marca.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Para chegar ao resultado final, o trabalho devera passar pelo estudo dos seguintes itens
especificos:

e analisar a repressdo a concorréncia desleal como fundamento basilar da protecido a
marca;

e tracar e analisar o contexto histdrico e atual da legislacdo sobre o tema;

e Jlevantar, analisar e apontar 0s aspectos positivos e negativos constantes em obras
doutrindrias, precedentes judiciais e resolucdes administrativas sobre o tema;

e estudar elementos do Direito Administrativo e Processual para compreender como eles
se aplicam a competéncia do INPI no processo administrativo de exame de marcas;

e estudar a hierarquia e a aplicacdo das normas para compreender quais destas sdao
aplicaveis no exame de marcas;

e analisar e apontar os limites do INPI na atuagdo da repressdao a concorréncia desleal no

exame de marcas.
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JUSTIFICATIVA

E inegivel a enorme importancia das marcas para as empresas, constituindo o seu
ativo mais valioso. Do mesmo modo, a marca exerce fun¢do primordial em uma economia de
mercado como a do Brasil, em especial para os consumidores, que se beneficiam diretamente
da existéncia da prote¢do marcaria, seja pela facilidade e pela economia de tempo e dinheiro
na satisfacdo de suas necessidades por meio dos produtos e servicos, seja pela melhoria
constante desses bens.

A protecao marcéria também garante maior seguranga aos investimentos realizados
pelos agentes econdmicos, que sdo incentivados constantemente a melhorar suas atividades,
seus precos e sua relacdo com os consumidores pela sua identificacdo com as marcas, gerando
uma expectativa de retorno as suas agdes.

E justamente nesse ponto que entra a importincia da repressdo 4 concorréncia desleal,
a fim de evitar que concorrentes usufruam de beneficios sem justa causa, e ainda prejudiquem
tanto o concorrente titular desses direitos quanto o consumidor que podera ser enganado.

A protecdo mais eficiente do Direito Marcério e da concorréncia leal, seja no tempo,
seja no custo, beneficia diretamente a toda a sociedade. Pouco se tem debatido sobre o tema,
tanto na doutrina quanto na jurisprudéncia, sendo adequado e oportuno um estudo

aprofundado a esse respeito.
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1. A REPRESSAO A CONCORRENCIA DESLEAL COMO FUNDAMENTO
BASILAR DA PROTECAO A MARCA

1.1 DA INTERSECAO ENTRE OS INSTITUTOS DA MARCA E DA CONCORRENCIA
DESLEAL

1.1.1 Breve explanacio acerca da marca

A Lei n°® 9.279/1996 — Lei da Propriedade Industrial (LPI) define marca como um
sinal distintivo visualmente perceptivel ndo incluido nas proibicdes legais que a caracteriza
quanto a sua origem’ (BRASIL, 1996).

E importante esclarecer desde ji que, para que uma marca possa ser protegida no
Brasil, ela precisa, além de ser um sinal visualmente perceptivel, atender aos requisitos de
distintividade, disponibilidade, veracidade e licitude® (CERQUEIRA, 2012).

Retornando a definicdo legal de marca, tem-se que, para este estudo, é certo que
carecemos de mais elementos. Para ndo sedimentar um vacuo quanto a essa defini¢do, adota-
se, portanto, o conceito de marca como resultado da “apropriacdo de uma expressao ou
simbolo visual, extraindo do universo das potencialidades semioldgicas um determinado

complexo significativo, cujo uso torna-se exclusivo ao titular para determinados contextos”

(BARBOSA, 2007).

7 “Art. 122. Sdo suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptiveis, nio
compreendidos nas proibicdes legais.”; “Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I — marca de produto
ou servico: aquela usada para distinguir produto ou servigo de outro idéntico, semelhante ou afim, de origem
diversa.” (BRASIL. Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. Diario Oficial da Unido, Poder Legislativo, Brasilia,
DF)

¥ Marca distintiva é o sinal que possui suficiente cunho caracteristico. E o sinal que apresenta elementos que
individualizam diante dos demais sinais. Novidade é aqui posta no sentido de ser diferente das demais marcas ja
existentes, sendo certo que essa novidade € relativa, ou seja, a novidade € restrita a especializac@o das atividades
que uma marca identifica. A veracidade, por sua vez, nada mais é do que a transmissdo do significado da marca
para o consumidor de forma a ndo induzi-lo em erro quanto as caracteristicas — como natureza, qualidade,
origem ou composicdo — das atividades ofertadas pela marca. Por fim, a licitude esti relacionada a objetos
vedados por lei, na medida em que uma marca ndo pode afrontar as proibi¢cdes legais (CERQUEIRA, Jodo da
Gama. Tratado da Propriedade Industrial. 3. ed. v. I. Parte I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 2.560).
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A finalidade da marca, conforme exposto na Constitui¢io Federal de 1988, pode ser
extraida da clausula finalistica da propriedade industrial, que condiciona a sua protecdo ao
incentivo ao desenvolvimento econdmico, social e tecnoldgico do pais9 (BRASIL, 1988).

Cabe uma breve explanagdo acerca da justificativa constitucional para a protecdo da
propriedade industrial. A ordem econdmica'’ (GRAU, 1988) adotada na Constituicdo Federal
de 1988 é pautada no modelo capitalista'' (SILVA, 2008), cujas liberdades de iniciativa e de
concorréncia, assim como o direito a propriedade privada'?, devem predominar. A excecio,
ou seja, a intervencdo do Estado na economia, somente seria aceitavel para corrigir uma falha
de mercado, e de modo a atender aos interesses sociais'? (FIGUEIREDO, 2006). E,
justamente, uma das falhas de mercado diz respeito a protecdo aos direitos de propriedade
industrial'* (BARNES, 2006).

Em sendo um bem imaterial, a criagdo intelectual € por sua natureza um bem
classificado como ndo rival e ndo exclusivo. Um bem n@o rival € um bem cujo uso por um
individuo ndo diminui a possibilidade de uso por outro individuo a0 mesmo tempo. Ja um
bem nao exclusivo € um bem que, por suas caracteristicas, ndo pode ser apropriado
exclusivamente por um individuo. Esse € exatamente o caso das marcas, que por sua natureza
imaterial sdo um bem nao rival e ndo exclusivo. Em outras palavras, da mesma forma que, a

principio, o uso de uma marca por alguém ndo diminuiria a possibilidade de seu uso por

 “Art. 5° [...] XXIX — a lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua
utilizacdo, bem como prote¢do as criagdes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas € a
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econdmico do
pais” (BRASIL. Constituicio [1988]. Diario Oficial da Unido, Poder Legislativo, Brasilia, DF)

' Ordem econdmica é “o conjunto de normas que define, institucionalmente, determinado modo de produgio
econdmica. Assim, ordem econdmica, parcela da ordem juridica (mundo do dever ser), ndo é sendo o conjunto
de normas que institucionaliza uma determinada ordem econdmica (mundo do ser)”. (GRAU, Eros Roberto. A
Ordem Econdmica na Constituicio de 1988. 4. ed. Sdo Paulo: Malheiros, 1998. p. 53)

' “A Constituicio consagra uma economia de mercado, de natureza capitalista, pois a iniciativa privada é um
principio basico da ordem capitalista.” (SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positive. 30. ed.
rev. amp. Sdo Paulo: Malheiros, 2008. p. 660)

"2 Obedecida a funcio social da propriedade, prevista no art. 5°, inciso XXIII da Constitui¢io Federal.

3 “A intervencdo do Estado na ordem econdmica somente se legitima na realizacdo do interesse publico. Em
outras palavras, somente ha que falar em interferéncia do Poder Publico no processo de geracdo de riquezas da
nacdo quando esta se der nos interesses do povo, a fim de garantir a persecu¢do do bem-estar social. No que
tange a nossa atual Constitui¢do, perfazendo-se uma exegese sistemdtica dos dispositivos que disciplinam a
Constituicdo Econdmica, seja em sentido material ou em sentido formal, depreende-se que a interferéncia do
Poder Publico na vida econdmica da nagcdo somente se justifica quando visa colimar fins maiores de interesse
coletivo, mormente o atendimento das necessidades da populagdo.” (FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. Direito
Econémico. Sdo Paulo: MP, 2006. p. 16-17)

' David Barnes explica que a deficiéncia do mercado que justifica a intervencdo do governo na regulagio das
marcas registradas € a mesma que justifica a regulacdo dos direitos autorais e das patentes (BARNES, David W.
A New Economics of Trademark. Northwester Journal of Technology and Intellectual Property, 2006. p. 16.
Disponivel em: http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1048&context=njtip.
Acesso em: 2 maio 2019).
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outros, ndo seria possivel ao titular da marca, sozinho, criar mecanismos para impedir que
terceiros se utilizem dela.

Portanto, diferentemente do que ocorre com os bens materiais, mostra-se mais dificil a
defesa de bens imateriais por seu titular sem que haja o auxilio do Estado. Mediante esse
raciocinio, conclui-se que a propriedade industrial ndo € um direito natural como pretendem
alguns autores como Penrose e Machlup (1950), mas sim um direito de exclusividade criado
pelo Estado ao intervir na economia com a finalidade de solucionar uma falha de mercado
(BARBOSA, 2000, p. 2-4). Ressalta-se que essa falha'® (ARAUJ 0, 2008) € caracterizada pela
auséncia de protecao natural aos bens industriais, o que impede maior eficiéncia econdmica
na alocacdo de recursos escassos pelo seu titular.'®

E certo que os custos de copia pelo infrator sio muito menores do que os custos
despendidos pelo agente criador do bem imaterial. Aquele que cria o bem imaterial teve de
investir tempo e capital para sua criacdo, divulgacdo e entrada e permanéncia no mercado,
tendo que praticar precos compativeis para que possa recuperar seu investimento. Ja aquele
que se apropria indevidamente de um bem imaterial criado por outrem, leva vantagem em
relac@o ao titular do bem, uma vez que o custo de copia tende a ser infimo em comparagdo
com o custo de criacdo do bem copiado.

Nesse sentido, Barbosa esclarece que a marca “desempenha papel econdmico e
semiologico simultaneamente, distinguindo certos valores na concorréncia, diferenciando
produtos e servicos, assegurando (quando registradas) um espaco de exclusdao para uso do
signo, permitindo (aqui, como os demais objetos da propriedade intelectual) que o
investimento na criagdo da imagem-da-marca retorne aquele que o promoveu, em vez de ser
disperso pelo uso publico, ndo rival e ndo exclusivo” (BARBOSA, 2010, p. 940).

Sob esse aspecto, extrai-se que a marca, assim como os demais direitos de propriedade
industrial, sdo direitos fundados principalmente na ordem econdmica, submetendo-se aos
principios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorréncia.

Embora o papel principal da marca seja a prote¢do ao seu titular, ndo ha como negar a
importancia de seu papel na protecdo ao consumidor. Barbosa explica que o “interesse
constitucional nas marcas é o de proteger o investimento em imagem empresarial, mas sem

abandonar, e antes prestigiar, o interesse reverso, que ¢ o da protecio do consumidor”

SE importante corrigir essa falha de mercado, pois, em um cenario com “a deficiéncia de incentivos, a tendéncia
serd o subinvestimento” (ARAI:TJO, Fernando. A tragédia dos baldios e dos antibaldios: o problema
econdmico do nivel 6timo de apropriacdo. Lisboa: Almedina, 2008).

' Na auséncia de protecdo, o titular da marca, em vez de investir tempo e capital em inovacio e melhoria das
atividades identificadas por determinada marca, teria de alocar parte de seu tempo e capital na defesa de sua
marca diante dos concorrentes.
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(BARBOSA, 2010, p. 940). Dai falar em dupla protecdo da marca: de um lado, protege-se os
interesses do titular; de outro, resguarda-se os interesses do consumidor!’ (PIERANGELI,
2003).

A marca pode ser vista sob diferentes perspectivas: histdrica, semioldgica, juridica,
publicitaria e econdmica.

Sob a perspectiva histdrica, o conceito de marca mais préximo do atual comegou a
surgir com o inicio do sistema capitalista, quando, diante da construcdo de um mercado mais
complexo e expansivo do que o até entdo existente, houve a necessidade da criacdo das
marcas, que passaram a designar a origem de produtos e servicos, sendo ali concebido o papel
informacional da marca e o de garantia de constancia da qualidade18 (BARBOSA, A., 1999).

Cabe destacar que, mesmo antes do surgimento do sistema capitalista, ja se tinha
noticias de signos afixados em obras artisticas € nos mais diversos tipos de produto para fins
de identificacdo. Contudo, dentre os diferentes motivos pelos quais esses signos eram ali
inseridos, o controle sobre os bens era uma das mais importantes razoes (BARBOSA, A.,
1999). Somente a partir do surgimento do modelo capitalista é que esses signos passam a
sofrer grandes mudancas em sua forma de uso, suas funcdes e na necessidade de sua protecao.

Desde que sofreu uma espécie de revolugdo existencial, a marca foi modificando,
pouco a pouco, sua forma de interagdo entre titular e consumidores. Ja na era digital, quando a
marca adquiriu uma espécie de personalidade, quase que como sua humanizagdo, seus
propositos de vida passaram a ser novamente questionados.

Certo € que, em comparacdo com o periodo poés-estabelecimento do sistema
capitalista, o enfoque sobre a marca e suas funcdes sofreu e vem sofrendo alteracdes —
algumas delas tiveram sua importancia reduzida, como a fung¢do de origem, e outras
potencializadas, como a fun¢do publicitéria.

Em um advento de globalizacdo, marcas internacionais passaram a niao mais ser
produzidas por uma tunica fonte, e sim pelas mais diversas fontes nos mais diferentes cantos
do mundo. Para grandes marcas, ndo mais importa tanto quem produz seu produto. Importa é

o efeito associativo que a marca estampada no produto gera na mente do publico. E note que

17 “[...] adverte a doutrina que, muitas vezes, sua fun¢do mediata e secundaria se sobrepde a sua fungdo

primordial, colocando o interesse do publico consumidor acima dos interesses econdmicos do comerciante, do
industrial ou do prestador de servicos, como se a marca tivesse sido criada apenas e tdo somente para proteger o
consumidor.” (PIERANGELI, José Henrique. Crimes contra a propriedade industrial e crimes de
concorréncia desleal. Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 80)

'8 E sabido que a existéncia de sinais distintivos remonta a muito antes do inicio do sistema capitalista. Esses
sinais distintivos eram usados de modo e por razdes diversas: um dos principais motivos era o controle
(BARBOSA, Antonio Luis Figueira. Marcas e outros signos na realizagdo das mercadorias. In: Sobre a
protecio do trabalho intelectual. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1999).
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nem mesmo é necessirio falar em consumidor, e sim em piiblico. E esse o novo papel
exercido pela marca: o de seducao.

A funcdo distintiva praticamente ganhou outra conotacdo'”. Em vez de distinguir um
produto e servi¢o quanto a sua origem, aproximou-se bem mais da fun¢do publicitiria para
servir como forga atrativa, por exemplo.

Na era das redes sociais, a marca ndo s interage com o publico, mas serve também de
norte para ele. Hoje, as marcas tém valores em torno de si, o que atrai a atengao do publico
que se identifica com eles; assim, a marca passa a ser alvo de desejo de consumo e de
associacdo com a imagem de quem consome.

Uma das primordiais fun¢des marcérias e que parece ter se mantido intacta ao longo
de todo esse tempo € a fungcdo econdmica. Essa funcao também estd muito relacionada com o
fundamento para a coibicdo de atos de concorréncia desleal, sendo, certamente, um dos
principais e incontestdveis fundamentos para a existéncia do sistema de prote¢do marcéria™
(LANDES; POSNER, 1987, p. 265-309).

Nesse sentido, a propria legislacdo foi construida harmonicamente de modo a
estabelecer de forma integrada a prote¢do a marca e a concorréncia leal, fornecendo, com isso,
instrumentos para que os operadores do direito resguardem de maneira mais eficiente esses
bens em face de terceiros infratores.

Dito isso, € possivel conceber que a racionalidade do sistema marcario pode ser
construida a partir do entendimento das razdes para a existéncia desse instituto do direito.
Portanto, a compreensao desse sistema de protecdo parte do entendimento acerca das funcdes
da marca.

Para tanto, visto do prisma do ordenamento juridico brasileiro, a primeira concepgao a
ser absorvida diz respeito a resposta a seguinte pergunta: Por que a marca deve ser protegida?

Surge dai a ja citada clausula finalistica da propriedade industrial, na qual a marca esta
inserida. A resposta € dada no proprio texto constitucional: a marca serve para estimular o
desenvolvimento econdmico, social e tecnoldgico do pais.

Contudo, as razdes para a existéncia da protecdo marcaria sao mais complexas do que
sugere a abstrata clausula finalistica. Nesse sentido, podemos citar, a0 menos, quatro funcdes

exercidas pela marca: distintiva, qualitativa, publicitaria e econdmica (GONCALVES, 2003).

' Essa afirmagdo varia por tipo, tamanho, localidade e caracteristicas de cada mercado. Para certos tipos de
mercado, a origem ainda faz toda a diferenca no peso dado pelo consumidor no momento de sua escolha.
0 Landes e Posner acreditam que o fundamento para a existéncia do Direito Marcério se aproxima mais da
concorréncia desleal do que do préprio da propriedade intelectual (LANDES, William M.; POSNER, Richard A.
Trademark Law: An Economic Perspective. The Journal of Law & Economics. v. 30, n. 2, Oct. 1987, p. 265-
309. Disponivel em: https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/467138. Acesso em: 2 maio 2019.)
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Moro defende que a funcdo distintiva € a principal fun¢do da marca. Ao contrario das
demais funcdes, alega que esta deverd estar necessariamente sempre presente na marca
(MORO, 2003). No mesmo sentido, Schmidt trata essa funcdo como basilar, explicando que
“a distintividade € tdo essencial a marca que € revelada por sua propria defini¢do”
(SCHMIDT, 2013, p. 49).

Mas o que € essa fungdo tdo importante?

Gongalves entende que a fun¢do distintiva serviria para identificar a proveniéncia dos
produtos e servigos, atuando como um meio de indicar sua origem (GONCALVES, 2003).
Sob essa perspectiva, a “distintividade da marca estaria a servico, portanto, de uma vinculacao
subjetiva com seu titular” (SCHMIDT, 2013, p. 49).

H4 quem pense de forma contraria, entendendo que a fungdo distintiva ndo estaria
relacionada a subjetividade, afastando assim a sua relacio com a indicacdo de origem.
Segundo esse outro entendimento, a marca deveria identificar objetivamente produtos e
servicos em si, distinguindo-os dos demais. Em outras palavras, a marca deve ser distintiva
em relacdo a outras marcas para assinalar produtos e servicos idénticos, semelhantes ou afins,
resguardando primeiramente a posi¢do concorrencial do titular da marca e, por ultimo,
protegendo o consumidor.

Schmidt esclarece que a “concepcdo objetiva tem melhor fundamentacdo do que a
concepc¢do subjetiva, que na verdade confunde a funcdo distintiva da marca com a outra
funcdo, igualmente desempenhada por ela, de indicacdo da origem do produto”. Além disso, a
concepg¢do subjetiva ndo explicaria “o uso de marcas diferentes em produtos provenientes da
mesma origem” (SCHMIDT, 2013, p. 49).

Se no passado a funcdo distintiva da marca comportava a identificacdo quanto a
origem dos produtos e servigos, no mundo atual, com licenciamentos de marcas e crescimento
das franquias, a indicacdo de origem ndo mais estd necessariamente vinculada a funcgdo
distintiva.

Nesse sentido, Ascensdo explica que “é corrente colocar como fun¢do originaria da
marca a de indicar a origem do produto; [...] hoje este entendimento € insustentavel [...] se se
admite que se concedam licengas de utilizacdo da marca a varias entidades [...]. A marca
deixou de dizer seja o que for sobre a origem do produto”, e conclui que “h4 que distinguir
funcio de determinacio de origem e funcio distintiva” (ASCENSAOQ, 2002).

Portanto, parece que a distintividade da marca estd muito mais ligada a protecdo de
uma posi¢do concorrencial do que propriamente a fun¢do de origem. Essa € a concepgao de

Barbosa ao lecionar que a marca serve para “identificar a sua origem e distinguir a atividade
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empresarial em face dos competidores” (BARBOSA, 2008). Afirma ainda que “a origem a
que se refere o direito de marcas € simplesmente o valor concorrencial resultante da coesao e
consisténcia dos produtos e servicos vinculados a marca” (BARBOSA, 2007).

Por fim, Ascarelli diz que a protecdo da marca ndo é nem um prémio pelo esforco de
criacdo intelectual, nem um prémio pelos investimentos em publicidade, mas sim um
instrumento para diferenciacdo concorrencial que tem como udltimo fundamento a protecao
dos consumidores e, por isso, a fungdo de distintividade que a marca cumpre (ASCARELLI,
1961, p. 438).

Outra importante funcdo da marca € a fungdo qualitativa.

Schmidt ensina que ha determinados casos em que a marca é dispensavel, como em
verduras, legumes e frutas, ou at€é mesmos em produtos baratos, a exemplo daqueles vendidos
em lojas de R$ 1,99. Nesses casos, a escolha do consumidor néo € atrelada a uma marca, ja
que ndo ha informagdo acerca da qualidade e das caracteristicas do produto a ser transmitida,
e sim a inspecao unitaria de cada produto (SCHMIDT, 2013, p. 59).

A funcdo de qualidade da marca esta conectada nao ao grau de qualidade em si do
produto, mas sim ao da consisténcia, ao da continuidade das mesmas caracteristicas
qualitativas do produto ao longo do tempo. A qualidade deve ser entendida como sind6nimo de
perpetuidade do nivel do produto, de modo a ndo frustrar a confianga do consumidor que, uma
vez tendo experimentado e gostado, adquire-o novamente, alimentado da expectativa de
encontrar as mesmas caracteristicas na nova unidade. Portanto, essa funcdo serve como
instrumento de formagdo e consolidac@o do elo de confianca entre produtor e consumidor.

Em que pese as duras criticas de Ascensdo ao tratar de rechacar a funcio qualitativa da
marca, por entender que “a marca ndo dd nenhuma garantia juridica de qualidade, [...] a
qualidade do produto ou servico pode aumentar ou diminuir sem que isso tenha reflexos
juridicos; so6 tera reflexos mercadologicos [...]. Nao ha pois também uma fun¢do de garantia”
(ASCENSAO, 2002), é certo que, embora nio haja reflexos juridicos no campo dos direitos
industriais, o desrespeito a funcdo de garantia podera afetar a relagdo entre o titular da marca e
seus consumidores, como uma espécie de quebra de contrato. Desse modo, os consumidores
poderdo deixar de consumir aquele bem, gerando efeitos tdo danosos quanto uma condenagdo
juridica.

Por fim, Barbosa reafirma que a funcdo qualitativa ndo é compulsdria, ja que a marca
“pode ser vendida, transferida, licenciada, sem vinculo a um produto qualitativamente
definido”, e lembra ainda que outros fatores “podem interferir na perda de qualidade de um

produto marcado” (BARBOSA, 2008).
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Portanto, a funcdo de qualidade da marca esta associada ao imaginario do consumidor
de que o produto ou servigo identificado por uma determinada marca sempre apresentard as
mesmas caracteristicas que o mesmo sempre encontrou em suas experiéncias passadas com
esta mesma marca.

No que concerne a fungdo publicitaria, ela € hoje, sendo a principal fun¢do marcéria, a
que mais ganha espaco diante das circunstancias faticas: a marca se autopromove e deve
preservar o conceito e a imagem criados em torno dela e junto ao publico.

Barbosa assegura que a marca, “além de poder também identificar a origem e
distinguir a oferta do agente econdmico entre as demais, deve incitar o consumo, ou valorizar
a atividade empresarial do titular” (BARBOSA, 2008). Por sua vez, Schmidt afirma que “a
marca equivale a uma mensagem publicitaria, mesmo quando desacompanhada de qualquer
slogan”, como uma espécie de “didlogo entre a marca e o consumidor” (SCHMIDT, 2013, p.
67).

A funcdo publicitiria é a funcdo de apelo de venda que uma marca carrega consigo,
fruto de sua imagem, seja pelo investimento em publicidade, em qualidade dos produtos e
servicos, em precos, seja pela inovacdo ou pelos conceitos, ideais e valores aglutinados em
torno dela.

Em outras palavras, é pelo papel de autopromocao exercido pela marca por si s0, ao
criar “um fendmeno psicoldgico, [que] o consumidor estabelece uma ligacdo perfeitamente
perceptivel aos olhos do espectador, entre o produto e a marca que o designa [...] a ponto de
constituir um fato de promog¢ado de vendas” (PIERANGELLI, 2003).

Note que, embora a notoriedade da marca ndo seja condi¢do primordial para o
exercicio da funcdo publicitaria, quanto maior € seu conhecimento e aceitagdo pelo publico,
maior € a capacidade atrativa que a marca exercera sobre ele.

Cabe ainda destacar que a fun¢do publicitaria € cristalizada em regras que “permitem a
qualquer comerciante divulgar a marca das mercadorias que tem a venda, sem precisar para
tanto de anuéncia prévia do fabricante do produto, permitem ao titular da marca se opor as
formas de comercializacdo que agridam a imagem da marca e que reprim[alm o
aproveitamento parasitario das marcas de alto renome e das marcas notoriamente conhecidas,
para evitar que sua for¢a publicitaria se dilua” (SCHMIDT, 2013, p. 70).

Por ultimo, mas ndo menos importante, tem-se a funcdo econdmica da marca como
uma das principais razdes que justificam a manutencdo do sistema marcario desde a sua

concepcdo até os dias atuais.
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E natural que fabricantes e vendedores ou prestadores de servicos possuam um
conhecimento muito maior em torno da real qualidade e das caracteristicas de seus bens
quando comparados aos consumidores. Isso decorre do fato de deterem grande parte das
informacdes sobre tais bens, enquanto os consumidores t€m muito pouco ou quase nenhum
tempo para estudar e testar todos os bens de consumo similares a sua disposicdo. A esse
fendmeno € dado o nome de assimetria da informagdo.

Imagine um cenéario em que um consumidor deseje adquirir um produto em especifico
que cumpra determinada funcdo e que seja importante para ele. Ao se dirigir a um
supermercado, ele se depara com dez produtos que cumprem fung¢des similares. Num mundo
sem sinais distintivos, ele seria compelido a testar todos os produtos para saber qual € o
melhor. Imagine agora que, depois de um més, esse mesmo consumidor retorne a0 mesmo
mercado desejando adquirir o mesmo produto que o satisfez da dltima vez. Como vai
identificd-lo sem a existéncia de sinais distintivos? Gastard novamente tempo e esfor¢o para
satisfazer suas necessidades e encontrar o mesmo produto com que teve a experiéncia
positiva.

A marca, assim como outros sinais distintivos que servem para diferenciar
determinados produtos e servicos de outros, responde ao problema da assimetria da
informacdo, dando ao consumidor maior seguranca na identificacdo das qualidades e das
caracteristicas, economizando tempo e esforco para sua satisfacao.

Por outro lado, diante da possibilidade que o ofertante do bem passa a ter para criar
uma conexdao mais forte fidelizando consumidores, gera-se um estimulo a melhoria e
manutenc¢do da qualidade daquele bem.

Assim é que, dentre as principais razdes econdmicas para a existéncia da marca, estao
a reducdo de esfor¢os de busca do consumidor e a criacdo de incentivos para que o titular da
marca invista e mantenha a qualidade de seus produtos e servigos (LANDES; POSNER, 1987,
p. 265-309). Portanto, a existéncia da marca se justifica do ponto de vista do beneficio tanto
ao consumidor, pela reducdo dos custos de transagéoﬂ, quanto ao titular da marca, pelo
incentivo ao investimento.

Note assim que surge um ciclo que passa a ser retroalimentado. Ao passo que o titular
do bem ofertado investe em inovacdo, comunicacio e relacionamento com os consumidores,
melhoria na qualidade do bem, melhoria no processo de produ¢do para diminui¢ao dos custos

de produgao e, consequentemente, do preco final do produto, ele tende a maximizar os lucros

21 s ox . o ~ L
Custos de transacdo sdo os custos envolvidos na realizacdo e conclusdo de um negdcio. Quanto menores 0s
custos de transa¢do, maior a economia e, consequentemente, o ganho das partes envolvidas no negocio.
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com as suas vendas, investindo mais, lucrando mais, e assim sucessivamente>>
(ECONOMIDES, 1998, p. 526).

A marca é assim um instrumento de garantia da “possibilidade do retorno do
investimento que se fez em qualidade, publicidade, ou em ambos os itens” (BARBOSA,
2008). Por essa razdo é que se considera que a marca primeiro tutela o interesse do titular, na
forma do retorno ao investimento, e depois o interesse do consumidor, na forma de

informacao para sua escolha (BARBOSA, 2008).

1.1.2 Breve explanacao acerca da repressao a concorréncia desleal e ao aproveitamento

parasitario

Conforme visto, é sabido que o ordenamento juridico brasileiro é pautado por
principios ligados a liberdade, seja de iniciativa ou de concorréncia. A liberdade de iniciativa
€ o direito assegurado a todos os individuos de “lancarem-se ao mercado da produgdo de bens
e servicos por sua conta e risco” (BASTOS, 1990, p. 16). Entende-se o direito da livre escolha
de iniciar a gestdo de uma atividade econdmica. Por sua vez, a liberdade de concorréncia é
“uma liberdade privada e se apresenta dotada de carater positivo, expressando-se como direito
a que o abuso (deslealdade) da liberdade de comércio e industria ndo comprometa o
funcionamento regular dos mercados” (GRAU, 1993, p. 126). A liberdade de iniciativa e de
concorréncia sdo principios constitucionais complementares, ji que garantem aos cidaddos o
direito a ingressar e a permanecer no mercado, competindo livremente por consumidores,
sendo-lhes assegurado que os demais competidores nao atuaram de forma desleal, sob pena de
coercao estatal.

Cerqueira resume a necessidade de intervengdo estatal para coibir abusos de direito

que afrontem a liberdade de concorréncia:

z

A livre concorréncia econdomica é consequéncia da liberdade de comércio e
inddstria, e age como elemento do progresso econdmico de cada pais. Mas degenera,
transformando-se em agente perturbador desse progresso, quando os comerciantes e
industriais, no afa de vencerem seus competidores, lancam maos de praticas e
métodos ilicitos ou desleais. Dai a necessidade da interven¢do do Estado para
regulamentar a concorréncia, coibindo os abusos da liberdade individual e mantendo
a livre concorréncia dentro de seus limites naturais. (CERQUEIRA, 1982, p. 9)

*2 Nicholas Economides explica justamente que a razdo para a existéncia da marca e sua é facilitar a tomada de
decisdes do consumidor, 0 que criard incentivos para empresas produzirem produtos de qualidade desejiveis
(ECONOMIDES, Nicholas S. The Economics of Trademarks. 78 TRM, 1998. p. 526. Disponivel em:
http://www.stern.nyu.edu/networks/Economides_Economics_of_Trademarks.pdf. Acesso em: 2 maio 2019)
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Dito isso, para compreender o que vem a ser concorréncia desleal e para elucidar a
necessidade de sua repressdo, faz-se necessario dominar os conceitos de concorréncia e de
deslealdade.

Concorréncia pode ser definida como uma “disputa, em condicdes de igualdade, de
cada espaco com objetivos licitos e compativeis com as aspiracdes nacionais”, ou seja,
“consiste, no setor econdmico, na disputa entre todas as empresas para conseguir maior e
melhor espaco no mercado” (BARBIERI FILHO, 1984, p. 119-120). A concorréncia nada
mais € do que a competicdo simultanea por consumidores de produtos ou servigos iguais,
semelhantes ou substituiveis entre si, dentro de um mesmo espaco geografico. Assim, a
concorréncia pressupde a necessaria existéncia dos seguintes elementos: agentes economicos,
consumidores, oferta de bens ou servicos que guardam relacdo entre si e espaco temporal e
geografico. Presentes todos esses elementos, pode-se afirmar que ha concorréncia.

O economista Jesus Huerta de Soto define a concorréncia da seguinte forma:

z

A concorréncia € um processo dindmico que envolve rivalidade. Trata-se de um
processo dindmico em que empreendedores rivalizam entre si para descobrir
oportunidades de lucro e se aproveitar delas antes que outros empreendedores o

2

facam. O objetivo de um empreendedor ¢é descobrir, antes dos demais,
oportunidades latentes de lucro que existem no processo empresarial. Uma vez
descoberta uma oportunidade de lucro, ele terd de atuar em harmonia com outros
empreendedores — pois o mercado é uma rede de trocas altamente complexa e
interativa — para se aproveitar dela. Por isso, diz-se que a concorréncia é um
processo de emulagcdo, um processo em que se busca superar seus rivais, em todos 0s
ambitos, criando e se aproveitando de oportunidades de lucros antes deles. (SOTO,
2014)

Uma vez caracterizada a concorréncia, a segunda questdo que se impode refere-se a
analisar os limites entre uma relagdo concorrencial leal e uma desleal.

Ulhoa expde a dificuldade de diferenciar lealdade e deslealdade na concorréncia, ja
que “em ambas, o empresario tem o intuito de prejudicar concorrentes, retirando-lhes, total ou
parcialmente, fatias do mercado que haviam conquistado”. Explica que a “intencionalidade de
causar dano a outro empresario € elemento presente tanto na concorréncia licita como na
ilicita”, assim como as suas consequéncias, que seriam “a alteracdo nas opcdes dos
consumidores”, e conclui que “sdo os meios empregados para a realizacdo dessa finalidade
que as distinguem”, pois “hd meios idoneos e inidoneos de ganhar consumidores, em

detrimento dos concorrentes” (ULHOA, 2008, p. 191).
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Barbosa ensina que a deslealdade é o abuso do direito de liberdade. E também a
imprevisibilidade do comportamento concorrencial”® (BARBOSA, 2011). Mas ndo é toda e
qualquer imprevisibilidade que € desleal — apenas a imprevisibilidade ilicita. Nesse sentido, o
autor esclarece que “ndo € ilicita a imprevisibilidade decorrente do risco natural do negdcio,
como também ndo € a resultante de mutacdes do paradigma concorrencial por meio de
inovacdo, em suas varias formas técnicas, de mercado e de organizacao” (BARBOSA, 2011).

Dessa forma, todo o comportamento concorrencial que fuja do comportamento normal
daquele mercado especifico causando desordem pode ser caracterizado como desleal. A
apuracdo da deslealdade na concorréncia deve ser pautada em parametros féticos, e segundo
as caracteristicas que permeiam aquele mercado especifico. Por sua vez, a lealdade ¢é
justamente o padrdo de conduta esperado dos agentes atuantes num determinado mercado™
(BARBOSA, 2011).

A disputa por consumidores é saudavel e deve ser estimulada. A concorréncia € a
forma de ganho da sociedade, j4 que na situacdo hipotética do mercado em equilibrio, a
concorréncia tende a gerar melhores bens e servicos por menores precos, impulsionando ainda
a busca pela inovagdo como forma de superar os concorrentes.

Todavia, essa disputa deve ser licita e se basear unicamente na eficiéncia de cada
agente econdmico. A disputa da clientela € a finalidade de qualquer concorréncia; portanto,
“na concorréncia desleal a ilicitude repousa na deslealdade do meio utilizado e nao
propriamente no fim visado” (SCHMIDT, 2016), fim este que nada mais é do que obter
parcela do publico do concorrente.

Aquele agente que “concorre criando barreiras aos seus competidores, ou iludindo o
publico quanto a origem de produtos e de servigos, ndo usa da sua prépria eficiéncia”. O ato

que leva “[a] ilusdao do consumidor mediante a exploragao de imagem ou prestigio alheio é

desleal” (BARBOSA, 2011). Schmidt (2016) explica que a concorréncia desleal “configura

O autor explica a “natureza de deslealdade como a de um ato excessivo no exercicio de uma liberdade”, e que
“se manifesta aos sentidos simplesmente como uma imprevisibilidade de comportamento concorrencial”, sendo
ainda “uma desordem, a violacdo de uma ordem no sentido de regularidade e previsibilidade de
comportamentos” (BARBOSA, Denis Borges. A concorréncia desleal e sua vertente parasitaria. 2011.
Disponivel em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrencia_desleal.pdf. Acesso em: 2
maio 2019).

* “presume-se que cada concorrente haja em um exercicio legal e honesto do direito proprio, entendendo-se
como tal o que se tem como correto ou normal no mundo dos negdcios. Assim, ndo € a lei que define os limites
da concorréncia, mas as préticas, localizadas no tempo, no lugar e no mercado especifico, dos demais
concorrentes, que vdo precisar o que € licito ou ilicito. Quando cada concorrente entra em um mercado
especifico, encontra ai certos padrdes de concorréncia, mais ou menos agressivos, que vao definir a margem de
risco. Embora os padrdes possam alterar-se com o tempo, ou conforme o lugar, hd padrdes esperados e padrdes
inaceitdveis de concorréncia. Dentro de tais padrdes, pode-se formular uma expectativa razodvel de receita
futura.” (Op. Cit.)
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um abuso do direito de concorrer, mas sua ilicitude decorre ndo s6 do exercicio abusivo da
livre iniciativa, mas da lesdo que tal conduta causa ao aviamento alheio”.

Entendidas as defini¢des de concorréncia e de deslealdade, € possivel conceituar o que
vem a ser a concorréncia desleal, avaliando a jun¢@o desses dois termos. Barbosa define a
concorréncia desleal como “o comportamento imprevisivel do agente econdmico, segundo o
parametro das informagdes de acesso comum a todos os agentes, excetuando o exercicio
normal da atricdo concorrencial e as mutagdes do contexto concorrencial resultantes da
inovagdo” (BARBOSA, 2011). Requido defende que os atos de concorréncia desleal podem
ser divididos em atos tendentes a causar confusdo, desvio de cliente e contrarios a moral
(REQUIAO, 1998, p. 316). Bittar (1985) entende que, para a caracterizacdo da concorréncia
desleal, ndo se faz necessaria a presenca do dolo e da fraude, bastando a culpa do agente
economico infrator. Também desnecessaria seria a verificacdo do dano em concreto, sendo
suficiente o simples risco de dano na conduta desleal. Por sua vez, advoga que seria preciso a
colisdo de interesses, a qual chama de identidade do negocio, com mesma abrangéncia
territorial e competicdo em potencial pela mesma clientela, além, é claro, de praticas
concorrenciais a margem da moral ou que afrontem normas legais.

Pode-se extrair da posicdo de Bittar que o dano nd@o precisa ser consumado para a
configuragdo da concorréncia desleal, bastando, para que esse ato seja enquadrado como
concorréncia desleal, que a conduta ilicita caracterize o risco ou perigo de causar dano.

A repressao a concorréncia desleal ndo é somente amparada pelo Direito Penal, mas
também constitui ilicito no campo civil. Schmidt advoga que “a reproducdo ou imitacdo de
marca alheia registrada € um dos meios fraudulentos mais empregados para desviar para si a
clientela amealhada por outro empresario”, sendo seu resultado “uma sobreposi¢cdo de
ilicitudes, pois quem contrafaz um registro de marca alheio também concorre deslealmente
com o titular lesado” (SCHMIDT, 2016).

Pierangeli coaduna com o entendimento de que a concorréncia desleal existe como
ilicito civil e penal:

[m]uitas vezes, essa concorréncia ganha contornos de extrema deslealdade, mediante
a utilizacdo de expedientes que podem alterar a igualdade da competi¢do e conduzir
o embate para o terreno da ilicitude, penal ou civil. [...] E légico que a ilicitude penal
reclama a tipificacdo das condutas que a lei cataloga [...]; de qualquer maneira, num
e noutro caso, temos a competicdo desonesta, totalmente afastada da transparéncia
que a doutrina reclama no ambito da concorréncia, que € denominada, na lingua

portuguesa, concorréncia desleal, mas s6 no ltimo caso, com a tipificacdo, ingressa
a conduta no campo da criminalidade. (PIERANGELI, 2003, p. 270)
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A Lei da Propriedade Industrial, em seu art. 209, confere ao titular de direito lesado
por conduta de concorréncia desleal o direito a indenizacdo®™ (BRASIL, 1996). Importante é
destacar que a concorréncia desleal no direito brasileiro ndo é sé tida como crime, mas
também como ilicito civil, e que demanda sua repressdo de igual forma. Diferentemente de
crime, cuja conduta deve estar tipificada, a caracterizagdo de ato de concorréncia desleal
como ilicito civil ndo precisa estar descrita exatamente em uma norma legal.
Cerqueira embasa esse entendimento ao falar em concorréncia desleal especifica e
genérica, ou, ainda, em concorréncia desleal e concorréncia ilicita:
Toma o nome de especifica, quando se refere a certos atos, particularmente graves,
que a lei considera crimes, subtraindo-os a teoria da concorréncia desleal. [...] Diz-se
genérica quando se trata de fatos ndo previstos nessas leis, caindo assim, sob o
dominio do direito comum. Diversos autores estabelecem, ainda, diferenca entre as
expressdes concorréncia desleal e concorréncia ilicita, distingdo mais tedrica do que
pratica, sobretudo em nosso direito: a concorréncia desleal supde a ma-fé ou

intencdo fraudulenta, ao passo que a concorréncia ilicita resulta da negligéncia ou
imprudéncia. (CERQUEIRA, 2010, p. 280-281)

Hé ato de concorréncia desleal quando o agente econdmico tenta obter vantagem de
algo para o qual ndo contribuiu com esforco préprio, sendo tal vantagem derivada da confusdo
ou associacao a imagem de concorrente aos olhos do publico. Nesses casos, visando reduzir
esfor¢os em investimento e trabalho, busca-se aproveitar o esforco do concorrente, desviando-
lhe a clientela.

Confundir-se com a imagem, o prestigio e a boa fama construida pelo concorrente por
meio de reprodugdo ou imitagdo de sinais distintivos € prejudicial ao sistema de prote¢dao dos
bens industriais. Essa confusdao ou associacdo proposital para atrair a atencdo do publico é
inaceitdvel, uma vez que atenta contra a finalidade da protecdo tanto marcaria quanto
concorrencial. E o que ensina Cerqueira:

Entre os meios de criar confusdo com os produtos ou artigos de um concorrente,
acode a ideia, desde logo, o uso de sinais distintivos idénticos ou semelhantes aos

que os assinalam. Quando esses sinais distintivos se acham registrados como
marcas, a hipétese cai sob o dominio da lei respectiva, sendo punivel como

contrafacdo. Tratando-se de sinais ndo registrados, é condi¢do essencial a acdo
baseada em concorréncia desleal que esses sinais, além de reunirem os requisitos
intrinsecos que os tornem distintivos e suscetiveis de constituir marcas, estejam em
uso prolongado, de modo a se tornarem conhecidos como marcas dos produtos

concorrentes. (CERQUEIRA, 2012)

¥ “Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuizos
causados por atos de violacdo de direitos de propriedade industrial e atos de concorréncia desleal ndo previstos
nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputacdo ou os negdcios alheios, a criar confusdo entre estabelecimentos
comerciais, industriais ou prestadores de servi¢o, ou entre os produtos e servicos postos no comércio.” (BRASIL.
Lei n°9.279, de 14 de maio de 1996. Diario Oficial da Unido, Poder Legislativo, Brasilia, DF)
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N

O fundamento para a repressdo a concorréncia desleal se baseia justamente na
protecdo a eficiéncia que a competi¢ao leal apresenta a todos os atores, sejam concorrentes ou
consumidores.

Em que pese a repressdo a concorréncia desleal “defender e regular primariamente as
relacdes entre as empresas na economia de mercado, ela exerce uma funcio secundaria de
protecdao ao consumidor, em situagdes em que este corre risco de ser confundido e enganado
por préticas de concorréncia desleal” (BARBOSA, 2011). Portanto, assim como ocorre na
marca, a concorréncia desleal também visa tutelar o consumidor, ainda que de forma indireta.

A flagrante imitacdo de sinais distintivos acarreta o desvio de clientela e prejuizos
potencialmente graves ao titular desses sinais, que em geral investe recursos financeiros
consideraveis no lancamento de suas atividades, o que é especialmente custoso nos dias
atuais, quando empreendedores enfrentam dificuldades notdrias para a sobrevivéncia de seus
negdcios. A conduta em questdo configura ainda propdsito de enriquecimento ilicito e deveria
ser cessada com urgéncia para que ndo permaneca causando os prejuizos que ja vém
ocorrendo desde o inicio da violagdo.

Outro ponto importante a ser destacado € o aproveitamento parasitario, espécie de

A 26
concorréncia desleal

(BARBOSA, 2011), mas que, diferentemente da concorréncia desleal
propriamente dita, ndo visa obter vantagem direta do competidor. Mesmo que ndo haja o
elemento da concorréncia, o aproveitador, também chamado de parasita, deve ser combatido
devido ao risco de prejuizo ao carater distintivo da marca, além de gozar de vantagem
indevida pela associacdo a imagem e ao prestigio do titular da marca parasitada.

O aproveitamento parasitirio consiste numa ‘“‘conduta desleal realizada por um
empresario contra agente econdmico que nao € seu concorrente”, caracterizando-se ‘“na
obtencdo de vantagens indevidas mediante utilizagao de bens integrantes do ativo imaterial de
uma empresa com a qual o ‘parasita’ ndo dispute o mercado”, sendo uma de suas formas mais
comum “aquela na qual o empresério faz uso de elementos de identificacdo — especialmente
de marcas registradas e nomes empresariais famosos — de empresa nao concorrente, para
caracterizar os seus proprios negécios” (NEUMAYR, 2010, p. 7).

Parasitismo é, assim, a utilizacido por alguém da boa fama de outrem com a finalidade
de conseguir vantagem econOmica indevida em mercado no qual o titular da marca ndo
compete. Portanto, o parasitismo tem como alvo principal marcas notérias e bem aceitas pelo

publico geral, buscando-se uma associacdo com elas.

% “Q parasitismo sempre serd concorréncia desleal, quando constatado nesse ato o potencial de confusio ou
indevida associac@o entre produtos, servigos e estabelecimentos de origens distintas.” (BARBOSA, 2011.)
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Se ndo ha o risco de confusdo, em razdo de as atividades do parasita e do titular da
marca ndo serem idénticas, € inegadvel ao menos a presenca do risco de associagcdo. Esse risco
¢ agravado quanto maior for o grau de fama e distintividade da marca violada, justamente o
que ocorre com as marcas notoérias>’ (BRASIL, 1996; BARBOSA, 2006)28.

Nesse sentido, esclarece-se 0 que vem a ser marca notoria e seu efeito imediato:
“Notoriedade € magia, e magia é a capacidade de criar o efeito sem a causa, produzindo do
nada. Notéria a marca, sua utilizacdo impregna de magia qualquer produto, tornando-o
vendavel. A vendabilidade do produto emerge do poder de distinguir, do poder de atrair o
publico” (CORREA, 1998).

Ja nas palavras de Barbosa, marca notéria seria:

A marca cujo poder de identificacdo e atracdo constitui um valor econdmico
realizado, e que, no dizer de Pillet, pertence ao vocabulario dos consumidores e lhes
permite trocar experiéncia a respeito dos produtos identificados, é a chamada
“grande marca”. Quando, em virtude de seu prestigio, a marca tem poder evocativo

que ultrapassa os limites de seu mercado, setorial ou geografico, tem-se a “marca
notéria”. (BARBOSA, 2006, p. 119)

A despeito do enriquecimento sem causa pelo parasita, a marca notdria merece
protecdo para evitar o desfazimento da sua boa fama e o enfraquecimento do poder distintivo
da marca. Além disso, a legitimagao do uso pelo parasita de marca notdria impediria ao titular
da marca notdria a ampliagdo do uso da marca para outras atividades (BARBOSA, 2006, p.
122-123).

Note-se que, no aproveitamento parasitario, a associagdo € mais comum do que a
confusdo. Enquanto na confusdo o consumidor toma um produto ou servico pensando ser
outro, na associacao o consumidor ¢ atraido a adquirir determinado produto acreditando ser da

mesma origem de outro ja conhecido.

%7 Marca notéria é um conceito mais amplo que engloba todas as marcas famosas e conhecidas pelo piiblico,
independentemente da sua condi¢@o juridica, ndo precisando se enquadrar nas definicdes legais de marca de alto
renome e marca notoriamente conhecida: “Art. 125. A marca registrada no Brasil considerada de alto renome
serd 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 Protegio da
Propriedade Industrial, goza de prote¢do especial, independentemente de estar previamente depositada ou
registrada no Brasil” (BRASIL. Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. Diario Oficial da Unido, Poder
Legislativo, Brasilia, DF).

*¥ Barbosa (2006) cita critérios objetivos presentes na Lei de Marcas dos Estados Unidos da América quanto ao
signo que pode ser enquadrado como marca notdria, além de determinacdes do Comité de Marcas Notérias da
Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual — OMPI. Dentre os pardmetros objetivos, destacam-se: o grau
de distintividade da marca; a duracdo do uso da marca; a extensdo da publicidade da marca; a extensdo
geografica do uso da marca; os canais em que a marca é comercializada; o grau de reconhecimento da marca; a
extensdo do uso de marcas similares por terceiros (BARBOSA, Denis Borges. O fator semioldgico na
construcdo do signo marcario. 2006. p. 123-124. Disponivel em: http://denisbarbosa.addr.com/tesetoda.pdf.
Acesso em: 2 maio 2019.)



32

1.1.3 Importancia da protecao conjunta da marca e da repressao a concorréncia desleal

Uma marca pode ser fortemente afetada em caso de prética de concorréncia desleal.
Por essa razdo, um dos principais fundamentos para a repressdo a concorréncia desleal € a
preservacdo das fun¢des marcarias (SCHMIDT, 2016)29.

Atos de concorréncia desleal e aproveitamento parasitirio, quando praticados contra a
marca, ou seja, com tendéncia a criar confusao ou associa¢do com terceiros pelo uso imitativo
de sinal distintivo, possuem alto potencial lesivo tanto para o titular quanto para os
concorrentes e consumidores. Schmidt explica que “a protecdo ao registro de marca se inspira
na mesma necessidade de reprimir as fraudes e abusos no comércio que levam a repressio da
concorréncia desleal”, e que, portanto, “a tutela conferida ao registro de marca nao deixa de
ser uma vertente especial das normas gerais de prote¢ao a concorréncia desleal” (SCHMIDT,
2016).

E possivel listar algumas das consequéncias ocasionadas por essa conduta ilicita, que
podem ser agrupadas em: (1) Prejuizo a marca violada; (2) Desestimulo ao investimento pelo
titular da marca; (3) Ganho indevido por parte do infrator; e (4) Prejuizo ao consumidor.

No primeiro caso, quanto ao prejuizo a marca violada — tanto na concorréncia desleal
quanto no aproveitamento parasitario —, a reproducdo ou imitacdo da marca faz com que ela
deixe de ser unica. H4 aqui a presenca do fendmeno da diluicio por meio da perda de
distintividade da marca em comparagcdo com outras marcas no mercado e perda do potencial
de atra¢dao da marca junto ao publico.

Barbosa ensina que “a dilui¢do € o processo de perda de distintividade resultante da
emergéncia de uma pluralidade de significados”, e ocorre “quando hi o uso de um mesmo
significante por mais de um agente econdmico, simultaneamente” (BARBOSA, 2006, p. 133).

A dilui¢do da marca que ocorre por ato de reprodugdo ou imitagdo pode ser praticada por

* Em uma anlise geral da doutrina a respeito do tema, Schmidt conclui que a protecio a marca e a repressio a
concorréncia desleal estdo interligadas: “Acerca da relacdo que a Propriedade Industrial guarda para com a
Concorréncia Desleal, hi basicamente trés posicdes, que propdem se tratar de conjuntos (i) separados, (ii)
concéntricos ou (iii) secantes. A tese da separacdo absoluta [...] sustenta que a conduta do infrator que reproduz
ou imita marca alheia caracteriza ato de contrafacdo de registro ou ato de concorréncia desleal, sem que possa
configurar as duas coisas. Essa visao separatista, porém, nao encontra respaldo no art. 2° da Lei 9279/1996, cujos
incisos IIT e V estipulam que a protecdo aos direitos de propriedade industrial é implementada pela concessdo de
registros de marca e pela repressdo a concorréncia desleal, demonstrando que estas duas medidas sdo correlatas e
inspiradas por um objetivo conjunto. A doutrina majoritiria preconiza o entrelacamento das normas que
protegem o registro de marca com os dispositivos que reprimem a concorréncia desleal, admitindo sua incidéncia
conjunta em determinadas situagdes” (SCHMIDT, Lélio. Contrafacio de marca e concorréncia desleal:
distin¢cdes e semelhancas. 2016. Disponivel em: https://www.portalintelectual.com.br/contrafacao-de-marca-e-
concorrencia-desleal-distincoes-e-semelhancas/. Acesso em: 2 maio 2019).
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concorrente, ou ndo, do titular da marca, e seu efeito “é a diminui¢do do poder de venda do
sinal distintivo, seja pela les@o a sua unicidade, seja pela ofensa a sua reputagao” (CABRAL,
2002).

Schechter (1927, p. 813-833) explica que a dilui¢do da marca € o gradual afastamento
ou dispersdo de sua capacidade de identificagdo e manutencio da relacdo entre 0 nome e os
bens que visam assinalar na mente dos consumidores.

A caracteristica de singularidade € essencial a marca. Ela est4 relacionada a todas as
funcdes. Caso seja facilmente copiada, o primeiro efeito suportado por um sinal distintivo € a
perda de sua forca distintiva, afetando, portanto, sua fun¢do distintiva. Em casos de
reprodugdo da marca combinada com outros elementos distintivos, a exemplo das embalagens
de produtos, ha o aumento do risco de confusdo ou de associagdo por parte do consumidor
quanto a proveniéncia daquelas atividades, o que também impactaré sua fun¢do de origem.

Contudo, os impactos nao sdo apenas esses. A cOpia da marca por terceiros diminui
diretamente seu potencial atrativo diante dos consumidores, ji que, deixando de ser unica,
aquela marca passa a ser s6 mais uma dentre tantas outras, esvaziando seu apelo de seducdo e
gerando danos a sua funcdo publicitaria. Ainda nesse sentido, Barbosa cita um interessante
fendmeno que pode perfeitamente ocorrer nos casos de associacdo entre marcas: “O efeito da
associacdo é que, experimentando problemas ou insucessos com o competidor caudatario, o
consumidor transfere a experiéncia para o inovador — pois a associacdo, eliminando as
distingdes simbolicas, faz que o ‘é tudo igual’ se transforme em ‘€ tudo ruim’” (BARBOSA,
2011).

Ha de se destacar ainda a possibilidade de ocorréncia da chamada confusdo reversa.
McCarthy explica que a confusdo reversa ocorre quando o usuario anterior de uma marca vé,
em determinado momento, sua marca passando a ser utilizada por empresa maior do que ela
para assinalar atividades afins, ocorrendo um fendmeno em que o publico acredita que o
usudrio anterior ¢ um copiador da empresa de grande porte, perdendo a marca do usuario
anterior o seu valor de identificacio (McCARTHY, 1994, p. 71)

Na situacdo de confusdo reversa, em vez de tentar lucrar com a marca do usuario
sénior, o junior satura o mercado e sobrecarrega o usuario sénior. O resultado € que o usuario
sénior perde o valor da marca registrada, sua identidade de produto, identidade corporativa,
controle sobre sua boa vontade e reputacao e capacidade de entrar em novos mercados.

No segundo caso, quanto ao desestimulo ao investimento pelo titular da marca violada,
€ certo que, observados os efeitos narrados acima com relagdo ao prejuizo a marca, esvazia-

se, por conseguinte, o interesse do seu titular em trabalhar na constru¢do de uma boa imagem
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de sua marca, o que é bastante grave na medida em que leva a auséncia de incentivos pelo
titular em investimento de tempo, esfor¢co e capital em inovacdo, melhoria da qualidade das
atividades ofertadas e estabelecimento de uma maior e melhor relacio com o publico
consumidor, uma vez que este ndo diferenciaria mais essa marca das tantas outras parecidas
no mercado. Esse fendmeno € extremamente danoso ao desenvolvimento econOmico e
tecnoldgico do pais, fundamento maior para a existéncia da prote¢ao aos bens industriais.

H4 aqui a afetacdo da funcdo qualitativa da marca, ja que seu titular ndo tera
incentivos para continuar gastando o mesmo capital para manter o nivel da qualidade daquele
bem. Na auséncia de marcas, a competicdo visa ndo mais a qualidade do bem, mas o preco.
Dessa forma, reduz-se a qualidade do bem para que se permita ter margem para reduzir o
preco. Essa auséncia de estimulo ao investimento afetara diretamente o publico, que teria bens
com caracteristicas inferiores aos comparados com aqueles que estdo a sua disposicdo em
mercados, e em relacdo aos quais a protecdo marcaria e concorrencial existem.

No terceiro caso, tanto a concorréncia desleal quanto o aproveitamento parasitario
somente geram vantagens para o infrator. Na concorréncia desleal, em que o infrator copia a
marca do concorrente, além dos prejuizos causados a marca, conforme ja abordado, pode ser
percebida a retirada de parte do ganho econdmico do titular da marca, ganho que se revertera
indevidamente para o infrator — indevidamente porque o infrator obteve aproveitamento
econdmico sem que tenha contribuido para o mercado com alguma eficiéncia. Esse ganho
econdmico que se desloca do titular da marca, que investiu para ter esse retorno, para o
infrator é caracterizado como enriquecimento sem causa. Assafim define o enriquecimento
sem causa:

O enriquecimento sem causa ocorre quando um agente econdmico (pessoa natural
ou juridica) aufere um lucro que, segundo as praticas leais de comércio, ndo deveria.
Em matéria mercantil, esta pritica tende a ser associada a um ganho relacionado a
captacdo de clientela, mediante o aproveitamento parasitirio do investimento alheio,

e pode, com efeito, ter conexdo com praticas de concorréncia desleal. (ASSAFIM,
2004)

Ao contrério da concorréncia desleal, em que o prejuizo direto € suportado pelo titular
da marca por meio do desvio de sua clientela, nos casos do aproveitamento parasitario o
prejuizo € ainda dividido por todos os demais concorrentes atuantes no segmento de mercado
do infrator, ja que a clientela que é desviada ndo € a do titular da marca copiada, pois este nao
atua nesse segmento de mercado, mas sim dos concorrentes, pois, ao utilizar a cOpia de marca
famosa, o infrator se apropria do prestigio daquela marca atraindo a atencdo do publico para

si.
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Assim, o infrator larga na frente de seus concorrentes, uma vez que ndo precisou
investir em inovacdo, na qualidade dos bens ofertados e em publicidade para conquistar
consumidores, enquanto seus concorrentes assim o fizeram. Essa vantagem da auséncia de
investimento pode, inclusive, ser revertida na politica de precos menores, ja que nao haveria a
necessidade de recuperar o investimento, se ele tivesse sido realizado.

Portanto, o aproveitamento parasitirio ndo pode ser aceito como pratica leal por
configurar enriquecimento sem causa, sendo abuso de direito (ASSAFIM, 2004)30 € um
desincentivo ao investimento na medida em que o aproveitador parasitirio usurpa valor
econOmico de terceiros buscando reduzir investimentos materiais e intelectuais de sua
iniciativa, ganhando tempo e esquivando-se dos riscos do negdcio. Nesse sentido, Schmidt
ensina que

[...] o empresario que procura tirar vantagem da notoriedade de produto de outrem,
mesmo sem concorrer diretamente com o mesmo, pratica ato de aproveitamento
parasitario, ensejando a dilui¢do do poder distintivo da marca alheia e por vezes o
denegrimento desta, quando a associa¢do se dd com o produto de qualidade ou

natureza grosseira. H4 em tal postura uma usurpagdo ilicita do valor publicitario da
marca alheia, vedada pelo ordenamento juridico. (SCHMIDT, 2001)

Segundo Barbosa, nessa situagdo “o novo usudrio estaria tomando de outro agente
econdmico (que ndo € seu concorrente) um valor atrativo de clientela para cuja formagao nao
contribuiu” (BARBOSA, 2003, p. 318).

Por fim, mas ndo menos importante, temos a questdo do prejuizo ao consumidor.

Uma marca que seja copiada por concorrentes apresenta, além de todas as
consequéncias negativas experimentadas, conforme exposto anteriormente, o potencial de
causar confusdo direta no consumidor no momento em que adquire o bem marcado. J& no
caso de a marca ser copiada por terceiros ndo concorrentes, 0 cendrio posto se da quanto ao
risco de associagdo pelo consumidor. Em ambos os casos, é afetada a funcdo econdmica da
marca.

Dentre todos os beneficios trazidos pela funcdo econdmica da marca, um em especial
teria efeito positivo de solucionar o ji tratado problema da assimetria da informag¢do. Se uma
marca pode ser copiada por concorrentes € ndo concorrentes, a perda de sua distintividade se
traduz na incerteza por parte do consumidor acerca do bem que deseja adquirir, trazendo o

retorno da assimetria da informagao e aumentando, por consequéncia, os custos de transacao.

0 “No direito brasileiro, o abuso de direito tem origem no direito comum, e est4 previsto nos arts. 186 ¢ 187 do
Cddigo Civil de 2002. A nocdo consiste em uma ampla categoria de préticas realizadas por determinado agente,
mediante atos realizados além das faculdades que integram a esfera de poder juridico.” (ASSAFIM, 2004)
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Sabe-se que uma das finalidades da marca € justamente auxiliar o consumidor na
satisfacdo de suas necessidades no momento de adquirir um bem. Ocorre que o consumidor
ndo tem certeza sobre qual das diversas opc¢des disponiveis no mercado melhor o atendera.
Esses sdo os custos de transacdo, fendmeno que se traduz, ao final, em ineficiéncia
econdmica’’.

Nao ha dividas de que, assim como o titular da marca lesada, “o consumidor também
tem o direito de ser protegido contra atos de concorréncia desleal e uso indevido de marcas
alheias, registradas ou nfo, [...] passivel de ser exercido independentemente do direito que
couber ao empresario que for lesado pela reproducdo ou imitagdo da marca” (SCHMIDT,
2016), estando este direito amparado pelo art. 4°, inciso VI, e art. 6°, inciso IV do Cddigo de
Defesa do Consumidor’> (BRASIL, 1990). Dessa exposi¢do, pode-se extrair as conclusdes
expostas nos paragrafos acerca da relacdo entre marca e repressdo a concorréncia desleal.

A marca revela-se um importante instrumento de desenvolvimento econémico, social
e tecnoldgico da sociedade. Atua como forma de seguranca juridica ao investimento de
tempo, trabalho e capital de agentes econdmicos.

Sua protecdo possibilita o investimento em inovacao, melhoria da qualidade dos bens
oferecidos e construcao de lacos de confianca com consumidores. A marca nada mais € do
que uma ferramenta de incentivo e garantia ao investimento de seu titular, que beneficiara
diretamente o consumidor.

Para cumprir essa finalidade, a marca apresenta algumas fungdes, dentre elas:

distintiva e de origem, qualitativa, publicitiria e econdmica.

3! Segundo Joseph Stiglitz, os direitos de propriedade servem para alcancar a eficiéncia econdmica. O autor
explica que os direitos de propriedade intelectual resultam em uma ineficiéncia estatica, sendo justificados em
razdo dos incentivos dindmicos. Completando esse entendimento, Landes e Posner explicam que o beneficio
dinamico € o incentivo no investimento em criacdo ou melhoramento do recurso, dado que ninguém podera se
apropriar deste recurso (STIGLITZ, Joseph E. Economic Foundations of Intelletual Property Rights. Duke Law
Journal, 2008. Disponivel em: http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1362&context=dlj.
Acesso em: 2 maio 201; LANDES, William M.; POSNER, Richard A. Trademark Law: An Economic
Perspective. The Journal of Law & Economics, v. 30, n. 2, Oct., 1987, p. 265-309. Disponivel em:
https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/467138. Acesso em: 2 maio 2019).

32 “Art. 4°. A Politica Nacional das Relagdes de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos
consumidores, o respeito a sua dignidade, saide e seguranca, a protecdo de seus interesses econdmicos, a
melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparéncia e harmonia das relagdes de consumo, atendidos os
seguintes principios: [...] VI — coibicdo e repressdo eficientes de todos os abusos praticados no mercado de
consumo, inclusive concorréncia desleal e utilizacdo indevida de inventos e criagdes industriais das marcas e
nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuizos aos consumidores”; “Art. 6°. Sdo direitos
basicos do consumidor: [...] IV — a prote¢do contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais
coercitivos ou desleais, bem como contra préaticas e cliusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos
e servicos.” (BRASIL. Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990. Diario Oficial da Unido, Poder Legislativo,
Brasilia, DF)
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N

A repressdo a concorréncia desleal e ao aproveitamento parasitirio é de suma
importancia para manter intactos os principios da liberdade de concorréncia e de iniciativa,
principios estes de natureza econdmica necessarios para regular o funcionamento de qualquer
economia de mercado.

Assim, os fundamentos para a prote¢cdo marcéria, em especial suas fun¢des, ajudam a
explicar a necessidade da repressao a concorréncia desleal e ao aproveitamento parasitario. O
comportamento desleal de um concorrente ou o parasitismo de terceiros desencadeiam
consequéncias nefastas, e devem ser coibidos.

O prejuizo decorrente da ilicita conduta de copia de um sinal distintivo protegido
como marca, seja por concorrente ou nao concorrente, possui potencial lesivo a marca
violada, ao seu titular e ao consumidor, beneficiando indevidamente o infrator.

Conclui Schmidt sobre a relacdo da protecdo a marca e a repressdo a concorréncia
desleal: “Portanto, o fundamento juridico que justifica a tutela contra atos de concorréncia
desleal € dual e consiste: na defesa do aviamento do empresario lesado pelo uso indevido de
sua marca e; na tutela do consumidor contra os vicios do produto e demais fraudes nas

relagdes de consumo” (SCHMIDT, 2016).

1.2 HISTORICO DA LEGISLACAO BRASILEIRA SOBRE A MARCA E A
CONCORRENCIA DESLEAL

Antes de adentrar os fatos histéricos e a analise da legislacdo brasileira sobre marca e
concorréncia desleal, cumpre tecer alguns esclarecimentos histéricos prévios ao surgimento
desses dois institutos do direito.

O lento e gradual processo de passagem da Idade Média para a Idade Moderna,
ocasionado pelos mais diversos fatores (HEILBRONER, 1996)33, fez com que houvesse
mudancas estruturais significativas na sociedade. Naquele tempo ndo havia uma clara
separacdo entre o mundo dos negdcios e a visdo politica, social e religiosa. A estrutura social
e politica da época imp0Os o trabalho ou pela perpetuacido da tradicdo ou pelo uso da forca.

Aliado a isso, a religido, que ocupava grande espago, desencorajava o espirito para os

3 Heilbroner destaca os seguintes fatores preponderantes: emergéncia gradual das unidades politicas —
Estado/Nag¢do; encorajamento da exploracdo e aventura no estrangeiro, a exemplo das grandes navegacdes e
colonizacdes; decadéncia do espirito religioso e ascensdo do protestantismo; ganho de importincia dos
mercadantes em relagdo a nobreza (HEILBRONER, Robert. A histéria do pensamento econdémico. Sio Paulo:
Nova Cultural, 1996).
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negdcios, ja que predominava o pensamento de que a vida terrena era apenas uma passagem
para a vida eterna. Dessa forma, o trabalho nao significava um meio para uma finalidade, mas
um modo de vida por si sd, de modo que ndao havia qualquer estimulo aos negocios
(HEILBRONER, 1996).

Com o inicio da ruptura dessa ligacdo, passa a existir a no¢do de ganho pessoal, ou
seja, de lucro. Esse novo sistema de mercado se caracteriza como um arranjo em que cada
individuo é livre e impulsionado pelo seu desejo de vantagem econdmica. E a partir do
nascimento e do inicio do desenvolvimento do capitalismo — sistema baseado no direito a
propriedade privada, na acumulacdo de capital e segundo o qual o individuo livre move-se
conforme seu desejo de vantagem econdmica — que a marca € a repressao a concorréncia
desleal comecam a surgir e a ganhar as formas como hoje as conhecemos.

Muito embora a existéncia de sinais distintivos datarem de muito tempo antes do
surgimento do capitalismo, suas funcdes e as razdes de sua existéncia eram diversas das
presenciadas apos o inicio do sistema de mercado. Foi com o capitalismo que a marca
efetivamente passou a identificar a origem dos produtos e servicos, exercendo algumas
fun¢des novas, como a distintiva, a informacional e a qualitativa (BARBOSA, A., 1999).
Mais tarde, a marca veio a exercer outras funcdes, a exemplo da publicitiria e da econdmica.
Carvalho defende que a marca atua hoje como um importante instrumento de comércio e
concorréncia (CARVALHO, 2009).

Portanto, tem-se o inicio do capitalismo como marco histérico para o surgimento da
marca e da sua protecdo. E justamente pelo estabelecimento da economia de mercado aliado
aos direitos de propriedade industrial, em especial de marca, que surge a defesa da
concorréncia.

Tal como ocorreu com a marca, também houve alteracio dos fundamentos da
existéncia do direito da concorréncia. Se no inicio tal direito teria surgido fortemente ligado a
protecdo da propriedade industrial, passando depois a proteger a posicdo concorrencial,
atualmente a tutela estaria motivada muito mais pelo interesse social dos consumidores e da
manutencdo da ordem de mercado como livre e competitiva (BAPTISTA, 1996).

Nao € certo onde e quando surgiu a defesa da concorréncia, mas tende-se a apontar
como marco inicial as revolugdes industriais e a Revolucdo Francesa, periodo em que houve
grande impulso da competicdo entre agentes econdmicos. Contudo, as leis de concorréncia s6
vieram a ser elaboradas pelos paises no final do século XIX.

Domingues explica que, pouco antes das leis de defesa da concorréncia, as leis de

marcas ao redor do mundo comecaram a surgir em meados do século XIX, em advento ao
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avanco do sistema capitalista (DOMINGUES, 1984). Esse fato também foi vivido pelo Brasil,
que no final do século XIX presenciou a0 mesmo tempo o surgimento das industrias
brasileiras e da legislagdo marcéria.

A primeira lei que versa sobre direitos a bens imateriais no Brasil foi o Alvara de 28
de janeiro de 1809, que estabelecia a protecdo de invencOes da industria e de criagdes
intelectuais. No entanto, ndo havia qualquer previsdo de prote¢cdo a marca ou a repressao a
concorréncia desleal. De igual modo, a Constituicao de 1824, a primeira das sete constitui¢des
brasileiras, ja sob o Império, em seu art. 179, inciso XXVI, assegurou a propriedade sobre as
invengOes, mas sem tratar da marca ou da concorréncia desleal® (BRASIL, 1824). O primeiro
dos trés codigos penais brasileiros, o Codigo Penal de 1830, também era silente quanto ao
tratamento desses temas.

A marca somente veio a ser protegida de fato no Brasil por meio do Decreto n°® 2.682
de 23 de outubro de 1875, que ndo s6 reconheceu o direito a marca como também consagrou
o sistema atributivo de direito e tipificou como crimes as infracoes a marca. As marcas
passaram a ser protegidas perante as juntas comerciais de cada local.

O nascimento da primeira legislacdo marcaria foi impulsionado pelo caso judicial
conhecido como “Caso Areia Preta”, que tramitou no Tribunal da Bahia e para o qual acabou
sendo negada a tutela autoral, sob o fundamento de que ndo havia, até entdo, a previsdo de
crime para a usurpacio de marca®> (BARBOSA, R. 1984, p. 16).

Dessa forma, tendo por base a legislacdo francesa, foi aprovada a primeira lei de
marcas no Brasil. Destaca-se que, nessa época, as leis marcérias ja existiam em paises como a
Franca, em 1857, o Reino Unido, em 1862, e os Estados Unidos, em 1870.

Mediante a Conveng¢ao da Unido de Paris — CUP de 1883, da qual o Brasil fez parte,
0s paises signatarios acordaram a prote¢do aos direitos de propriedade industrial, ganhando
ainda mais destaque a pauta da protecdo a marca. Ainda ndo foi nessa oportunidade que se

consolidou a protecdo contra a concorréncia desleal, que somente passou a constar

** Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis e Politicos dos Cidaddos Brasileiros, que tem por base a
liberdade, a seguranca individual e a propriedade, é garantida pela Constituicdo do Império [...]. XXVI. Os
inventores terdo a propriedade das suas descobertas, ou das suas producdes. A Lei lhes assegurard um privilégio
exclusivo temporario, ou lhes remunerard em ressarcimento da perda que hajam de sofrer pela vulgarizacio
(BRASIL. Constitui¢ao [1824]. Constitui¢do Politica do Império do Brasil, de 25 mar. 1824).

%0 caso judicial interposto por Meuron & Cia. contra Moreira & Cia. discutia a violagdo 4 marca “Rapé Areia
Preta” mediante o uso da marca “Rapé Areia Parda”. Em que pese a procedéncia da acdo em primeira instincia,
a decisdo foi posteriormente revertida por inexistir norma de proteciio a marca no ordenamento juridico da época
(BARBOSA, Rui. Obras completas de Rui Barbosa. v. II, 1872-1874, tomo I, Trabalhos Juridicos. Rio de
Janeiro: Ministério da Educacdo e Cultura/Fundacdo Casa de Rui Barbosa, 1984. p. 16. Disponivel em
http://www.docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=0ObrasCompletasRuiBarbosa&PagFis=3375. Acesso
em: 2 maio 2019).
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expressamente no texto de revisdo aprovado no encontro de Bruxelas, em 1900, na ocasido da
terceira revisio do acordo’®. As normas estabelecidas na CUP em 1883 foram incorporadas
internamente no Brasil por ocasido da aprovagao do Decreto n° 9.233 de 28 de junho de 1884,
o que alterou dispositivos contrarios presentes na 1* Lei de Marcas Brasileira, o ja
mencionado Decreto n°® 2.682, de 1875.

Por sua vez, logo adiante, em 1887, foi aprovada o que pode ser considerada a 2* Lei
de Marcas Brasileira, o Decreto n°® 3.346, de 14 de outubro de 1887, ocasido em que foram
efetivamente elaboradas normas em conformidade com as regras estabelecidas na CUP de
1883.

Ja 0 2° Cddigo Penal Brasileiro, o Decreto n° 847, de 11 de outubro de 1890, passou a
tipificar como crime violacdes a marca, inclusive com previsdo como crime de injuria,
segundo consta em seus arts. 320 e 353 a 355%7 (BRASIL, 1980).

No ano seguinte, j4 na Republica, ap6s grande esforco e influéncia do jurista Ruy
Barbosa, a 2* Constitui¢do Brasileira — a de 1891 — consagrou a protecdao das marcas em seu
art. 72, § 27, no Capitulo da Declaracio de Direitos® (BRASIL. 1891).

Como ja exposto, na 3% revisdo da CUP, em 1900, na cidade de Bruxelas, foi inserida a
regra do art. 10 bis que trata da repress@o a concorréncia desleal. Sem ddvida, esse foi um
grande marco histdrico para dissemina¢do do tema no mundo, e especialmente no Brasil, que

até entdao ndo havia elaborado leis nesse sentido. Por sua vez, a 4* revisdo da CUP, em 1911,

A segunda revisdao da CUP ocorreu em 1886 em Roma e, a terceira, em 1890/1891 em Madri. Ambas as
revisdes ndo apresentaram modificacdes relevantes para o tema deste trabalho.

37 Art. 320. E também injdria: § 1° Usar de marca de fabrica, ou comércio, que tiver ofensa pessoal; ou expor a
venda objetos revestidos de marcas ofensivas. Art. 353. Reproduzir sem licenca do dono, ou seu legitimo
representante, por qualquer meio, no todo ou em parte, marca de indistria ou de comércio devidamente
registrada e publicada: § 1° Usar de marca alheia, ou falsificada nos termos supraditos; § 2° Vender, ou expor a
venda objetos revestidos de marca alheia falsificada, no todo ou em parte; § 3° Imitar marca de industria ou
comércio de modo que possa iludir o comprador; § 4° Usar de marca assim imitada; § 5° Vender, ou expor a
venda objetos revestidos de marca imitada; § 6° Usar de nome ou firma comercial que lhe ndo pertenca, faga ou
ndo parte de marca registrada: Penas — multa de 500$ a 2:000$ a favor da Nagdo, e de 10 a 50% do valor dos
objetos sobre que versar a infracdo, em favor do dono da marca. Art. 354. Para que se dé a imitagdo nos casos
acima indicados, ndo é necessario que a semelhanca da marca seja completa, bastando, sejam quais forem as
diferencas, a possibilidade de erro e confusdo, sempre que as diferencas das duas marcas ndo possam ser
reconhecidas sem exame atento ou confronta¢do. Parigrafo inico. Reputar-se-4 existente a usurpacdo de nome
ou firma social, quer a reproducdo seja integral, quer com acrescentamentos, omissdes ou altera¢des, contanto
que haja a mesma possibilidade de erro confusdo do comprador. Art. 355. Usar, sem autorizacdo competente, em
marca de inddstria ou de comércio, de armas, brasdes ou distintivos publicos ou oficiais, nacionais ou
estrangeiros: § 1° Usar de marca que ofenda o decoro publico; § 2° Usar de marca que contiver indicacdo de
localidade ou estabelecimento que ndo seja o da proveniéncia da mercadoria ou produto, quer esta indicacio
esteja junto ao nome suposto, quer ndo; § 3° Vender, ou expor a venda mercadoria ou produto nas condi¢des
referidas nesse artigo: Pena — de multa de 100$ a 500$ a favor da Nacdo. (BRASIL. Decreto n° 847, de 11 de
outubro de 1890. Diario Oficial da Uniao, Poder Legislativo, Brasilia, DF)

¥ Art. 72. A Constitui¢do assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no pais a inviolabilidade dos direitos
concernentes a liberdade, a seguranca individual e a propriedade, nos termos seguintes: § 27 — A lei assegurard
também a propriedade das marcas de fabrica. (BRASIL. Constituicdo [1891]. Diario Oficial da Repiblica dos
Estados Unidos do Brasil, 24 fev. 1891)
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na cidade de Washington, ndo apresentou avancos significativos no tema que merecam
destaque especial.

Em 24 de setembro de 1904 foi aprovado o Decreto n° 1.236, que viria a ser a 3* Lei
de Marcas Brasileira. Tal lei ndo era muito diferente da anterior; seu destaque foi o aumento
da pena pelo crime de falsificacdo e a responsabilidade solidaria daqueles que auxiliavam a
falsificacao.

O primeiro dos dois codigos civis brasileiros, a Lei n° 3.071, de 1° de janeiro de 1916,
nada falou sobre a marca ou a concorréncia desleal. Contudo, nem por isso deixou de
apresentar uma importante inovacdo. Ainda que indiretamente — o que veio a ser reconhecido
a posteriori pela doutrina e tribunais brasileiros —, o Codigo tratou de iniciar a questdo da
vedacdo ao enriquecimento sem causa em seu art. 964 e seguintes®® (BRASIL, 1916). Tal
questdo é de suma importancia até mesmo nos dias atuais, quando novos dispositivos legais
que tratam do enriquecimento sem causa servem de base legal para a coibicdo ao
aproveitamento parasitario, tema tdo comum as marcas notdrias na atualidade.

Em 19 de dezembro de 1923, por meio do Decreto n° 16.264, criou-se a Diretoria
Geral da Propriedade Industrial — DGPI para cuidar das marcas e patentes. Naquela ocasiao,
as juntas comerciais dos estados deixaram de ser as responsiveis pelas marcas no Brasil,
unificando a competéncia na referida diretoria.

A 5% revisdao da CUP ocorreu em Haia no ano de 1925. Pode-se considerar esse evento
como um grande passo no fortalecimento da repressdao a concorréncia desleal, tendo sido
introduzida a regra do art. 10 zer. O aumento do alcance da repressdo a concorréncia desleal
teve impacto positivo no crescimento da protecdo marcéria.

A DGPI perdurou até 1933, quando mudou de status em advento ao Decreto n°
22.989, de 26 de julho de 1933, com a criacdo do Departamento Nacional da Propriedade
Industrial — DNPI. O DNPI trouxe novas funcdes que antes ndo existiam com a DGPI. Dentre
elas, destaca-se a repressdo a concorréncia desleal, nos termos do art. 1°, alinea A (BRASIL,
1933).

No ano seguinte, por meio do Decreto n° 24.507, de 29 de junho de 1934, surgiram as

regras para concessdo de direitos de propriedade industrial a serem aplicadas pelo DNPI,

¥ Art. 964. Todo aquele que recebeu o que lhe ndo era devido fica obrigado a restituir. A mesma obrigacio
incumbe ao que recebe divida condicional antes de cumprida a condicdo. (BRASIL. Lei n° 3.071, de 1° de
janeiro de 1916. Diario Oficial da Unido, Poder Legislativo, Brasilia, DF)

0 Art. 1°.0 Departamento Nacional da Propriedade Industrial, subordinado ao Ministério do Trabalho, Inddstria
e Comércio, reger-se-4 pelo presente regulamento e terd a seu cargo os seguintes servigos, executados nos termos
da legislacio em vigor: [...] c) a repressdo, dentro da esfera de suas atribui¢des, da concorréncia desleal.
(BRASIL. Decreto n° 22.989, de 26 de julho de 1933. Diario Oficial da Uniao, Poder Legislativo, Brasilia, DF)
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estabelecendo em seu art. 1° a fun¢@o da repressdo a concorréncia desleal. Destaque ainda ao
rol de condutas de concorréncia desleal no art. 39 e a possibilidade de a parte lesada ingressar
com acdo civil e penal41 (BRASIL, 1934).

A 37 Constituicao Brasileira — a de 1934 — garantiu os direitos a marca em seu art. 113
(19). Contudo, em que pese falar em garantia da liberdade econdmica no art. 115, nada falou
sobre a repressdo a concorréncia desleal” (BRASIL, 1934). A Constituicio de 1934 vigorou
por pouco tempo, ja que trés anos adiante houve a Constitui¢do de 1937, com a instauracio do
Estado Novo por Getulio Vargas. Além de omissa com relagdo a concorréncia desleal, ndo
garantiu direitos a marca, somente dispondo em seu art. 16, inciso XXI, que competia a Unido
legislar sobre a marca® (BRASIL. 1937).

O terceiro e atual codigo penal brasileiro, aprovado no Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de
dezembro de 1940, tratou tanto dos crimes contra a marca, arts. 192 a 195, quanto dos crimes
de concorréncia desleal, art. 196" (BRASIL 1940). Tais artigos foram revogados e

incorporados décadas depois pela Lei n° 9.279/1996, a atual Lei da Propriedade Industrial.

I Art. 1°. Fica aprovado o regulamento, que a este acompanha, assignado pelo ministro de Estado dos Negdcios
do Trabalho, Indtstria e Comércio, para a concessio de patentes de desenho ou modelo industrial, para o registro
do nome comercial e do titulo de estabelecimentos e para a repressdo a concorréncia desleal. (BRASIL. Decreto
n° 24.507, de 29 de junho de 1934. Diario Oficial da Uniao, Poder Legislativo, Brasilia, DF)

2 Art. 113. A Constituicdo assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no pais a inviolabilidade dos direitos
concernentes a liberdade, a subsisténcia, 2 seguranca individual e a propriedade, nos termos seguintes: 19) E
assegurada a propriedade das marcas de industria e comércio e a exclusividade do uso do nome comercial. Art.
115. A ordem econdmica deve ser organizada conforme os principios da Justica e as necessidades da vida
nacional, de modo que possibilite a todos existéncia digna. Dentro desses limites, é garantida a liberdade
econdmica. (BRASIL. Constitui¢do [1934]. Constituicdo da Republica dos Estados Unidos do Brasil, 16 jul.
1934)

“ Art. 16. Compete privativamente a Unido o poder de legislar sobre as seguintes matérias: [...] XXI — os
privilégios de invento, assim como a prote¢do dos modelos, marcas e outras designacdes de mercadorias [...]
(BRASIL. Constitui¢do [1937]. Constitui¢cao dos Estados Unidos do Brasil, 10 out. 1937).

# Art. 192. Violar direito de marca de inddstria ou de comércio: I — reproduzindo, indevidamente, no todo, ou
em parte, marca de outrem registrada, ou imitando-a, de modo que possa induzir em erro ou confusdo; II —
usando marca reproduzida ou imitada nos termos do n. I; III — usando marca legitima de outrem em produto ou
artigo que ndo € de sua fabricacdo; IV — vendendo, expondo a venda ou tendo em depésito: a) artigo ou produto
revestido de marca abusivamente imitada ou reproduzida no todo ou em parte; b) artigo ou produto que tem
marca de outrem e ndo é de fabricacdo deste: Pena — deten¢do, de trés meses a um ano, e multa, de um a quinze
contos de réis. Uso indevido de armas, brasdes e distintivos ptblicos: art. 193. Reproduzir, sem autoriza¢do, no
todo ou em parte, ou imitar de modo que possa induzir em erro ou confusdo, armas, brasdes ou distintivos
publicos, nacionais ou estrangeiros, em marca de inddstria ou comércio: Pena — detencdo, de um a seis meses, ou
multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis. Paradgrafo tnico. Incorre na mesma pena quem usa de marca
reproduzida ou imitada nos termos deste artigo, ou vende ou expde a venda produto ou artigo com ela
assinalado. Marca com falsa indicacdo de procedéncia: art. 194. Usar, em produto ou artigo, marca que indique
procedéncia que ndo é a verdadeira, ou vender ou expor a venda produto ou artigo com essa marca: Pena —
detencdo, de um a seis meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis. Art. 195. Nos crimes
previstos nesse capitulo, salvo os dos arts. 193, e seu paragrafo, e 194, somente se procede mediante queixa. Art.
196. Fazer concorréncia desleal: Pena — detengdo, de trés meses a um ano, ou multa, de um conto a dez contos de
réis. § 1° Comete crime de concorréncia desleal quem: [...] Propaganda desleal I — publica pela imprensa, ou por
outro meio, falsa afirmacao, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem indevida; II — presta ou
divulga, com intuito de lucro, acerca de concorrente, falsa informacdo capaz de causar- lhe prejuizo; Desvio de
clientela IIT — emprega meio fraudulento para desviar, em proveito préprio ou alheio, clientela de outrem; Falsa
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Por meio do Decreto-Lei n° 7.903, de 27 de agosto de 1945, surgiu o chamado 1°
Cédigo da Propriedade Industrial, que unificou em um tnico documento normas de diferentes
matérias que eram até entdo reguladas por leis esparsas. Na questdo das marcas, o Codigo da
Propriedade Industrial trouxe, no art. 95, novos impedimentos para o registro de marca.
Instituiu também a protecdo de expressoes de propaganda. Ademais, o referido codigo trouxe
ainda a questio da repressdo a concorréncia desleal como principio no art. 3°, alinea d*
(BRASIL, 1945), bem como tipificou no art. 178 as condutas que seriam crimes de
concorréncia desleal.

A 5% Constitui¢do Brasileira — a de 1946 — ndo s6 voltou a garantir o direito das marcas
no art. 141, § 18, como também garantiu a liberdade de iniciativa e o combate ao abuso de
poder econdmico nos arts. 145 e 148% (BRASIL, 1946).

Nao houve nenhuma grande novidade no tema por longo periodo. Nem mesmo a

Constituicdo de 1967 trouxe diferenca de tratamento em relacdo a constituicdo antecedente.

indicacdo de procedéncia de produto IV — produz, importa, exporta, armazena, vende ou expde a venda
mercadoria com falsa indicacdo de procedéncia; Uso indevido de termos retificativos V — usa em artigo ou
produto, em recipiente ou invélucro, em cinta, rdtulo, fatura, circular, cartaz ou outro meio de divulgacdo ou
propaganda, termos retificativos, tais como “tipo”, “espécie”, “género”, “sistema”, “semelhante”, “sucedineo”,
“idéntico” ou equivalentes, ressalvando ou ndo a verdadeira procedéncia do artigo ou produto; Arbitraria
aposicdo do préprio nome em mercadoria de outro produtor: VI — apde o préprio nome ou razdo social em
mercadoria de outro produtor sem o seu consentimento; Uso indevido de nome comercial ou titulo de
estabelecimento: VII — usa indevidamente nome comercial ou titulo de estabelecimento alheio; Falsa atribuicdo
de distingdo ou recompensa: VIII — se atribui, como meio de propaganda de industria, comércio ou oficio,
recompensa ou distin¢cao que nao obteve; Fraudulenta utilizacdo de recipiente ou invélucro de outro produtor; IX
— vende ou expde a venda, em recipiente ou invélucro de outro produtor, mercadoria adulterada ou falsificada,
ou dele se utiliza para negociar com mercadoria da mesma espécie, embora nao adulterada ou falsificada, se o
fato ndo constitui crime mais grave; Corrup¢do de preposto X — dd ou promete dinheiro ou outra utilidade a
empregado de concorrente, para que, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem indevida; XI —
recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever do
emprego, proporcionar a concorrente do empregador vantagem indevida; Violacdo de segredo de fabrica ou
negécio: XII — divulga ou explora, sem autorizacido, quando a servico de outrem, segredo de fébrica ou de
negécio que lhe foi confiado ou de que teve conhecimento em razdo do servico. § 2° Somente se procede
mediante queixa, salvo nos casos dos nimeros X a XII, em que cabe acdo publica mediante representagdo.
(BRASIL. Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Diario Oficial da Unido, Poder Legislativo,
Brasilia, DF)

# Art. 3°. A protecdo da propriedade industrial se efetua mediante: d) a repressdo da concorréncia desleal
(BRASIL. Decreto-Lei n° 7.903, de 27 de agosto de 1945. Diario Oficial da Unido, Poder Legislativo, Brasilia,
DF).

% Art. 141. A Constitui¢do assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no pais a inviolabilidade dos
direitos concernentes a vida, 4 liberdade, a seguranca individual e a propriedade, nos termos seguintes: § 18 — E
assegurada a propriedade das marcas de industria e comércio, bem como a exclusividade do uso do nome
comercial. Art. 145. A ordem econdmica deve ser organizada conforme os principios da justica social,
conciliando a liberdade de iniciativa com a valorizacdo do trabalho humano. Art. 148. A lei reprimira toda e
qualquer forma de abuso do poder econdmico, inclusive as unides ou agrupamentos de empresas individuais ou
sociais, seja qual for a sua natureza, que tenham por fim dominar os mercados nacionais, eliminar a concorréncia
e aumentar arbitrariamente os lucros. (BRASIL. Constitui¢io [1946]. Constituicao dos Estados Unidos do Brasil,
18 set. 1946)
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Os arts. 150, § 24, e 157, incisos I e VI somente mudaram a redacdo da norma legal, sem
contudo alterar o escopo e os limites de protecdo’’ (BRASIL, 1967).

Ap6s duas revisdes da CUP, nas cidades de Londres e Lisboa, nos anos de 1934 e
1958, respectivamente, sem a adesdo do Brasil aos textos modificativos, em 1967 foi
realizada na cidade de Estocolmo a 8* Revisao da CUP, mantendo e até ampliando a prote¢ao
marcaria e contra a concorréncia desleal. Pelo Decreto n° 75.572, de 8 de abril de 1975, o
Brasil aderiu ao texto da Revisdo da CUP de Estocolmo com ressalvas quanto a adesao aos
arts. 1° a 12. Somente mediante o Decreto n° 635, de 21 de agosto de 1992, é que o Brasil
aderiu a Revisdo da CUP de Estocolmo sem qualquer ressalva.

Em 1970, a Lei n® 5.648, de 11 de dezembro de 1970, criou o INPI, vinculado ao
entdo Ministério da Industria e Comércio, deixando, portanto, de existir o DNPIL. Segundo a
redacdo original do art. 2°, o INPI nasceu com a finalidade de executar no pais as normas de
propriedade industrial com base em sua funcdo social, econdmica, juridica e técnica®®
(BRASIL, 1970).

No ano seguinte foi aprovado o 2° Cédigo da Propriedade Industrial pela Lei n° 5.572,
de 21 de dezembro de 1971. Seguindo o c6digo anterior, o novo cédigo, em seu art. 2°, alinea
d, também estabelece que a protecdo dos direitos de propriedade industrial se efetua mediante
a repressao a concorréncia desleal® (BRASIL, 1971). Nao dispde da concorréncia desleal
como crime, o que ja era previsto no Cédigo Penal de 1940, vigente a época. Ampliou para 20
o numero de casos de impedimento ao registro de sinal como marca, nos termos do art. 65.
Manteve ainda a protecdo as expressoes de propaganda.

O INPI decidiu exteriorizar seu entendimento sobre o tema “repressdo a concorréncia

desleal” no exame de marcas por meio do Parecer Proc n° 032/80, estabelecendo que a

7 Art. 150. A Constituicdo assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade dos
direitos concernentes a vida, a liberdade, a seguranca e a propriedade, nos termos seguintes: § 24 — A lei
garantira aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua utilizacdo e assegurard a propriedade
das marcas de industria e comércio, bem como a exclusividade do nome comercial. Art. 157. A ordem
econdmica tem por fim realizar a justica social, com base nos seguintes principios: I — liberdade de iniciativa; VI
— repressdo ao abuso do poder econdOmico, caracterizado pelo dominio dos mercados, a eliminacdo da
concorréncia € o aumento arbitrdrio dos lucros. (BRASIL. Constituicdo [1967]. Constituicdo da Republica
Federativa do Brasil, 24 jan. 1967)

* Art. 2°. O Instituto tem por finalidade principal executar, no imbito nacional, as normas que regulam a
propriedade industrial tendo em vista a sua funcéo social, econdmica, juridica e técnica. Pardgrafo tinico. Sem
prejuizo de outras atribui¢des que lhe forem cometidas, o Instituto adotara, com vistas ao desenvolvimento
econdmico do pafs, medidas capazes de acelerar e regular a transferéncia de tecnologia e de estabelecer melhores
condi¢cdes de negociacdo e utilizacdo de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto a conveniéncia da
assinatura ratificacdo ou dendncia de convencdes, tratados, convénio e acordos sobre propriedade industrial.
(BRASIL. Lei n° 5.648, de 11 de dezembro de 1970. Diario Oficial da Uniao, Poder Legislativo, Brasilia, DF)
¥ Art. 2°. A protecio dos direitos relativos a propriedade industrial se efetua mediante: d) repressio a
concorréncia desleal. (BRASIL. Lei n°® 5.572, de 21 de dezembro de 1971 Diario Oficial da Uniao, Poder
Legislativo, Brasilia, DF)
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repressdo a concorréncia desleal seria tema do Direito Penal e, portanto, de competéncia do
Poder Judiciario, e ndao do INPI. Além disso, citando Cerqueira, argumentou que o simples
depdsito de pedido de registro de marca ndo configuraria crime de concorréncia desleal, que
por sua vez ndo poderia ser encarado como um abuso de direito.

A sétima e atual Constituicdo Brasileira — a de 1988 — da a garantia de direito
fundamental a marca no art. 5°, inciso XXIX, e ainda estabelece que sua protecao se deva em
razdo do interesse social e do desenvolvimento tecnoldgico e econdomico do pais, ficando esta
norma conhecida como a clausula finalistica da propriedade industrial. Instituiu ainda como
fundamento para o Estado Democrético de Direito, em seu art. 1°, inciso IV, a livre iniciativa.
A livre iniciativa e a livre concorréncia foram ainda previstas como principios basilares da
ordem econdmica do pais no art. 170, inciso v (BRASIL, 1988).

A Constituicdo de 1988, apelidada de Constituicdo Cidada, preparou terreno para o
surgimento de novas normas, dentre elas o Cédigo de Defesa do Consumidor, Lei n° 8.078,
de 11 de setembro de 1990, em seus ja citados arts. 4°, inciso VI, e 6°, inciso IV,
reconhecendo como medida de garantia e defesa dos interesses do consumidor a repressao a
concorréncia desleal, e em especial a concorréncia desleal relacionada a infragdo marcéaria
(BRASIL, 1990).

Ainda na vigéncia do Codigo da Propriedade Industrial de 1971, o Parecer Normativo
Proc 003 de 9 de dezembro de 1993, assinado pelo entdo presidente do INPI, Dr. José Roberto
d’Affonseca Gusmao, inovou no tema e permitiu ao INPI analisar o aproveitamento
parasitario de marca alheia em decorréncia do exame de registrabilidade de pedido de registro
de marca. Para tanto, fundamentou o seu entendimento nas seguintes normas legais: principio
da repressdo a concorréncia desleal previsto no art. 2°, alinea d, combinado com art. 64,
ambos do Cddigo da Propriedade Industrial de 1971, art. 160, inciso I do Cddigo Civil de
1916, e art. 10 da CUP. Merece destaque a seguinte passagem do referido Parecer:

%% Art. 5°. Todos sdo iguais perante a lei, sem distingdo de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a
propriedade, nos termos seguintes: XXIX — a lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio
tempordario para sua utilizagdo, bem como protecdo as criacdes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes
de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e
econdmico do pais. Art. 1°. A Republica Federativa do Brasil, formada pela unido indissolivel dos Estados e
Municipios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democratico de Direito e tem como fundamentos: IV —
os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Art. 170. A ordem econdmica, fundada na valorizagdo do
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existéncia digna, conforme os ditames da
justica social, observados os seguintes principios: IV — livre concorréncia (BRASIL. Constituicdo [1988]. Diario
Oficial da Unido, Poder Legislativo, Brasilia, DF, 5 out. 1988)
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1. Que o depdsito de marca constituida de signo distintivo de renome de terceiro,
ainda que para assinalar produto ou servi¢o distinto e inconfundivel, constitui-se,
objetivamente, de aproveitamento parasitirio da fama e prestigio alheios;

2. Que o aproveitamento parasitirio constitui-se de claro e indiscutivel desvio de
funcdo das regras de protecdo a propriedade industrial, caracterizando-se como
fraude a lei, portanto nulo, independentemente do elemento intencional;

3. Que o examinador do INPI, seja em primeira ou em instincia recursal, ao tomar
conhecimento de pedido de registro nestas condi¢des, deve indeferi-lo com base no
artigo 160, inciso I, do Cédigo Civil, por aproveitamento parasitario e fraude a lei.

Em 1994, na Rodada do Uruguai do Acordo Geral de Tarifas e Troca — Gatt, foi
firmado o Acordo sobre Aspectos de Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio — TRIPS, no qual a protecdo a marca e a repressdo a concorréncia desleal foram
estendidas. O TRIPS passou a valer no pais pelo Decreto n°® 1.355, de 30 de dezembro de
1994.

Foi por influéncia do TRIPS que surgiu a atual Lei da Propriedade Industrial, a Lei n°
9.279, de 14 de maio de 1996. Além de estender o rol de impedimentos ao registro de marca
para 23 incisos, excluir a prote¢do das expressdes de propaganda, revogar os crimes contra a
marca e concorréncia desleal do Codigo Penal e tipifica-los no corpo da propria lei, introduziu
a clausula finalistica da propriedade industrial prevista na Constitui¢do de 1988 e inseriu ao
lado dela, no inciso V do art. 2°, o entendimento de que a prote¢do aos direitos industriais
efetua-se mediante a repressdo a concorréncia desleal’' (BRASIL, 1996).

Em 10 de janeiro de 2002 entrou em vigor o atual Codigo Civil, Lei n° 10.406. Para
ndo deixar qualquer didvida de que o direito patrio ndo tolera o enriquecimento sem causa, O
novo codigo instituiu um capitulo introduzindo as regras acerca do tema nos arts. 884 e
seguintes® (BRASIL, 2002).

Por meio do Parecer Proc/Dirad n° 20/08 de 25 de agosto de 2008, o INPI reviu sua
posicao cristalizada no Parecer Normativo n° Proc 003 de 9 de dezembro de 1993, e passou a
entender a impossibilidade de considerar a concorréncia desleal e o aproveitamento
parasitdrio no exame de registrabilidade de pedido de registro de marca. Esse entendimento é

o atual e oficialmente adotado pelo INPI. O referido Parecer estabeleceu o entendimento de

3L Art. 2°. A protecdo dos direitos relativos a propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o
desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do pais, efetua-se mediante: V — repressdo a concorréncia desleal.
(BRASIL. Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. Diario Oficial da Uniao, Poder Legislativo, Brasilia, DF)

2 Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer a custa de outrem, serd obrigado a restituir o
indevidamente auferido, feita a atualizagdo dos valores monetarios. Paragrafo unico. Se o enriquecimento tiver
por objeto coisa determinada, quem a recebeu € obrigado a restitui-la, e, se a coisa ndo mais subsistir, a
restitui¢@o se fard pelo valor do bem na época em que foi exigido. Art. 885. A restituicdo é devida ndo s6 quando
ndo tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir. Art. 886. Nao
caberd a restitui¢do por enriquecimento se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuizo
sofrido. (BRASIL. Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Diario Oficial da Unifo, Poder Legislativo,

Brasilia, DF)
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que o simples deposito de pedido de registro de marca ndo configuraria crime de concorréncia
desleal, e que nao seria possivel indeferir um pedido de registro de marca com base no art. 2°,
inciso V, da LPIL

O argumento ¢ embasado no fato de que a concorréncia desleal seria prevista na LPI
apenas como crime, € que, devido ao INPI ndo possuir poder de policia para analisar a
materialidade e a culpabilidade de ilicito penal, a configuracdo ou ndo do ato de concorréncia
desleal seria de competéncia do Poder Judiciario. Contudo, o préprio Parecer esclarece que a
repressdo a concorréncia desleal se daria por meio do correto enquadramento dos dispositivos
proibitivos especificos que versem sobre a irregistrabilidade dos sinais como marca constantes
da LPI, deixando em aberta a possibilidade de vedacdo de atos tidos como concorréncia
desleal por meio da aplicacdo de dispositivos proibitivos contidos na propria LPI, a exemplo
do art. 124, V, XIX e XXIII, e arts. 125 e 126.

Posteriormente, as Diretrizes de Analise de Marcas do INPI de 2010 e 2012, bem
como a 1* e a 2* edi¢cdes do Manual de Marcas do INPI discorreram sobre alguns pontos
relevantes acerca do tema ora tratado.

O primeiro ponto de destaque refere-se as normas aplicaveis ao exame administrativo
de marcas pelo INPI. Ha aqui o reconhecimento de que, além da Lei da Propriedade
Industrial, o examinador podera aplicar as seguintes normas: Constituicdo Federal; Tratados
ou Convencdes dos quais o Brasil ¢ signatério, incluindo CUP e TRIPS™; e toda norma que
tenha vinculag¢do ou relacdo com o Direito da Propriedade Industrial, em seu sentido lato,
ainda que contida em outros diplomas legais, como as legislacdes civil e comercial e a relativa
ao Direito de Autor (BRASIL 2017, p. 10).

O segundo ponto de relevancia é o reconhecimento de que os atos que podem ser
enquadrados como concorréncia desleal ndo estariam limitados por lei, ndo havendo qualquer
lista exaustiva, mas sim exemplificativa de quais atos concorrenciais seriam tidos como
desleais. Sob esse aspecto, destacaram-se os seguintes atos que devam ser veementemente
rechacgados:

[...] qualquer fato capaz de criar, por qualquer meio, confusdo ou associacio
indevida com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial
de um concorrente; e, as indicagdes ou alegagdes cuja utilizacdo no comércio seja
suscetivel de induzir o publico a erro sobre a natureza, o modo de fabricacdo, as

caracteristicas, o emprego ou a qualidade das mercadorias. (BRASIL, 2017, p. 20-
21)

53 174 . . . ~ .
Ha aqui uma ressalva: esses instrumentos deixam claro que o acordo TRIPS ndo apresentaria normas
autoaplicaveis ao exame de marcas.
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Diante desse cenario, o examinador do INPI observar4, no contexto das impugnacdes,
e com base na concorréncia desleal, se “existe relacdo de concorréncia entre as empresas; o
ato do depdsito configura pratica contraria aos usos honestos em matéria industrial ou
comercial; o impugnante tem o direito alegado amparado por leis especificas” (BRASIL,
2017, p. 20-21).

A repressao a concorréncia desleal pelo INPI devera se ater “aos fatos que poderdo ser
perturbadores da ordem concorrencial, via outorga de direitos de propriedade industrial, tais
como praticas adversas as regras éticas de competicio mediante registro de marcas que
induzam a um desvio fraudulento de clientela” (BRASIL, 2017, p. 20-21).

O terceiro ponto a ser ressaltado € o reconhecimento de que a norma do art. 2°, inciso
V da LPI, bem como o art. 10° bis da CUP exercem a fun¢do de principio na repressdo a
concorréncia desleal apenas para dar suporte as regras contidas nos arts. 124, 125 e 126 da
LPI, ndo podendo ser apontados de forma direta no exame de marcas como regra impeditiva.
Aqui € citado o Parecer INPI/Proc/Dirad 20/2008 (BRASIL, 2017, p. 206).

Este é o dnico ponto de discordancia entre as Diretrizes de 2010 e os Manuais de
Marca, pois, ao contrario destes, as Diretrizes estabelecem que “o registro deve ser denegado
a luz da disposi¢do contida no art. 2°, inciso V, da LPI e demais normas que se afigurarem
pertinentes a espécie” (BRASIL, 2010, p. 10).

O quarto e tultimo aspecto a ser sobressaltado € a constatacdo de que o INPI deveria
atuar ndo s6 na repressao a concorréncia desleal, mas também na coibi¢do ao aproveitamento
parasitario, ja4 que tais condutas constituiriam ilicitos segundo a legislacdo brasileira
(BRASIL, 2017, p. 193).

Como resumo da narrativa e da anélise histérica da legislacdo brasileira sobre o tema,
alguns aspectos de relevancia podem ser extraidos: a marca somente veio a ser protegida de
direito no Brasil em 1875, com o advento da 1* Lei de Marcas; a repressdo a concorréncia
desleal somente veio a ser debatida no Brasil por ocasido da introdug¢do do art. 10 bis no texto
de revisdo da Conven¢do da Unido de Paris em 1900 na cidade de Bruxelas, sendo essa
protecao ampliada em 1925, na cidade de Haia; a repressdao a concorréncia desleal passou a
ser foco das autoridades administrativas brasileiras a partir de 1933, quando foi criado o
DNPL

Quanto a introdugdo da norma atinente a concorréncia combinada com a marca, esta
sO foi possivel em 1945 com a criagdo do 1° Cddigo da Propriedade Industrial. Estabelecido
ali como um principio, este foi replicado no 2° Codigo da Propriedade Industrial de 1971 e na

Lei da Propriedade Industrial de 1996.
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Criado em 1970, o INPI desde a década de 1980 vem editando normas com a
finalidade de padronizar o entendimento acerca do tema. Contudo, da andlise do teor e da
fundamentagdo dos Pareceres Normativos de 1980, 1993 e 2008, bem como das Diretrizes de
2010 e 2012 e dos Manuais de Marca de 2014 e 2017, conclui-se que o INPI, autoridade
administrativa responsavel pela aplicacdo e concessao dos direitos decorrentes das normas de
propriedade industrial no pais, ainda nao conseguiu definir com exatiddo qual rumo seguir e a

melhor forma de interac@o entre a marca e a repressao a concorréncia desleal.

1.3 ANALISE DA DOUTRINA E DA JURISPRUDENCIA ACERCA DO TEMA

Poucos sdo os doutrinadores e os julgados que trataram do tema relacionado a
repressao a concorréncia desleal no exame de marcas pelo INPI. Ainda assim, os poucos
documentos que ha sobre o tema nao parecem ser suficientes para esgotar todas as questdes a
ele relacionadas, havendo controvérsia nos principais pontos abordados.

Na doutrina, Bittar defende que o prejudicado em ato de concorréncia desleal pode
recorrer a trés veredas na defesa de seu direito: a administrativa, a penal e a civil, com
destaque especial para a primeira:

No plano administrativo, pode o interessado valer-se de medidas tendentes a
registro, anotacdes, cancelamentos, anulagcdes e demais operacdes correlatas, bem
como das defesas e dos recursos proprios previstos (Lei n°® 5.772, de 21/12/1: arts.

77 e segs. e 104 e segs., em que se assegura ao titular da marca, art. 59). (BITTAR,
1985)

Pode-se concluir que Bittar defendeu a repressdo a concorréncia desleal no exame de
marcas pelo INPI ainda na vigéncia do antigo Cddigo da Propriedade Industrial de 1971.
Segundo o autor, teria o titular de uma marca atingida pela concorréncia desleal o direito de
reclamar e obstar o ato ilicito em sede administrativa, mediante instrumentos proprios
fornecidos pelo processo administrativo, como a oposi¢do e o processo administrativo de
nulidade.

Porém, ndo é possivel afirmar qual ou quais as normas legais que poderiam ser
suscitadas pelo titular da marca lesada e aplicaveis pelo INPI para ndo permitir a concessao de
direitos marcarios que poderiam se configurar como ato de concorréncia desleal.

De opinido contraria, Barbosa defende a impossibilidade de o INPI decidir a
registrabilidade de sinal como marca com base nas normas diretas de repressao a concorréncia

desleal. Para tanto, o autor baseou sua posi¢cdo em algumas premissas que, segundo ele,
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retirariam a competéncia do INPI para examinar a questdo, competéncia que seria exclusiva
do Poder Judiciéario.

A primeira premissa € de que o INPI teria sido constituido para a anélise de questdes
técnicas, e que nenhuma lei teria dado poderes ao INPI para atuar diretamente na repressdo a
concorréncia desleal:

Nem na lei de criagdo, nem em qualquer outro diploma, se da competéncia ao INPI
para fazer valer, diretamente e por via administrativa, a repressdo da concorréncia
desleal. [...] Em nenhuma disposi¢do do Cédigo de Propriedade Industrial, nem de

qualquer outra lei ou tratado em vigor, se d4 poderes ao INPI para atuar diretamente
em matéria de Concorréncia Desleal. (BARBOSA, 1996)

Ha, respeitosamente, ponderacdes a fazer a respeito desse entendimento. O ato de
deposito de uma marca que poderia figurar como concorréncia desleal ndo seria uma questao
técnica? A Lei da Propriedade Industrial, a ser aplicada pelo INPI, em seu art. 2°, inciso V,
nido determinaria que a protecdo aos direitos de propriedade industrial deveria observar
necessariamente a repressdao a concorréncia desleal? A histdria da legislacdo relacionada ao
Direito da Propriedade Industrial ndo permitiria compreender que o INPI teria competéncia
para reprimir a concorréncia desleal em exame de marcas? Ha alguma norma legal que
vedaria expressamente a aplicacdo da repressdao a concorréncia desleal no exame de marcas
pelo INPI? Com base em que norma legal pode-se afirmar que o INPI possuiria competéncia
para aplicacdo da concorréncia desleal de forma indireta, como o proprio doutrinador veio a
reconhecer, mas ndo teria competéncia para aplicacdo da concorréncia desleal de forma
direta?

Embora o fundamento apresentado leve a crer que Barbosa seria contra qualquer tipo
de intervencdo pelo INPI na repressdo a concorréncia desleal no exame de marcas, esclarece-
se que o autor sd se posicionava contra a sua aplicacdo direta pelo INPI, uma vez que
reconheceu a competéncia do INPI na repressdao a concorréncia desleal de forma indireta
mediante o indeferimento de pedidos de registro de marcas que violassem dispositivos legais
especificos da Lei da Propriedade Industrial:

Sem divida, ao denegar registro para marcas ji anteriormente registradas por
outrem, ou ao fazé-lo no tocante a indicacdes de procedéncia notéria, o efeito
indireto da acdo do INPI € a tutela da concorréncia leal. Mas, note-se bem, nesses
casos, o Instituto aplica a norma legal especifica para a qual a lei lhe da

competéncia, e ndo a regra genérica de concorréncia desleal, para a qual a lei deferiu
competéncia ao Poder Judiciario. (BARBOSA, 1996)
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A segunda premissa é de que a concorréncia desleal s6 poderia ser apurada por meio
de provas e exame de mercado, demandando o atendimento aos principios do devido processo
legal, do contraditério e da ampla defesa, o que somente o Poder Judiciario poderia suprir:

Com efeito, ao contririo do que ocorre com as questdes técnicas para as quais o
INPI foi constituido, para a apuragdo da concorréncia desleal é necessdrio prova e
exames de mercado, pericias contdbeis, analises de concorréncia, sé apuraveis na
instancia judicial ou — talvez — em 6rgdos como o Cade. Desaparelhado para a
andlise, sem atribui¢des legais para fazé-la, impossivel é ao INPI decidir diretamente
com base no dispositivo em tela. [...] Por isso, a apurag¢@o da concorréncia desleal se
faz num procedimento judicial plenamente sujeito ao devido processo legal, com
apuracdo de fatos, ampla pericia, avaliacdo dilatada, tudo que inexiste no restrito,
inespecifico e (no que toca a concorréncia desleal) incompetente procedimento
registral do INPI. O uso do argumento de concorréncia desleal — que no caso, nio

existe! — sem regra de competéncia e sem atencdo ao devido processo legal ofende o
direito constitucional do impetrante. (BARBOSA, 1996)

Novamente € necessario tecer algumas observagcdes em relagdo a esse posicionamento.
A Lei de Processos Administrativos ndo obedeceria aos principios do devido processo legal,
do contraditério e da ampla defesa? Nao seria aplicada a Lei de Processo Civil
subsidiariamente a Lei de Processos Administrativos? Nao haveria o respeito aos principios
apontados pelo INPI quando da anédlise e consideracdo: de oposicdo e manifestacio a
oposi¢cdo, com prazos de 60 dias, recurso e manifestacdo ao recurso, com prazos de 60 dias,
processo administrativo de nulidade e manifestacdo ao processo administrativo de nulidade,
com prazos de 180 e 60 dias, peti¢des de subsidio ao exame, possibilidade de apresentagao de
todo o tipo de prova admitida em direito, além do duplo exame, pedidos e recursos por
julgadores diferentes? Em que medida o processo administrativo de exame de marcas do INPI
violaria ou, ainda, ndo respeitaria principios e regras processuais?

A terceira premissa é de que, para a caracterizacdo de um ato como concorréncia
desleal, seria necessaria a apuragdo de sua materialidade, ndo cabendo o seu exame em
abstrato:

Note-se que, para a hipdtese de concorréncia desleal, ndo se examina um simbolo
em tese, em abstrato — como se faz para examinar a colidéncia de um pedido com
um anterior. Concorréncia desleal se apura na materialidade do espaco
concorrencial. Nao existe, na doutrina ou na jurisprudéncia da concorréncia desleal,
hipdtese de ilicitude quando ndo existe a materialidade e atualidade da concorréncia.

Naio existe “concorréncia desleal potencial”’, como ndo existe propriedade, ou seja,
exclusividade da marca ndo registrada. (BARBOSA, 1996)

Bittar discorda desse entendimento, ao afirmar por exemplo que, para a caracterizacao
da concorréncia desleal, ndo € obrigatdria a presenca do dolo e da fraude, nem mesmo a
verificacdo do dano em concreto, bastando a culpa do infrator e o risco do dano na conduta

desleal (BITTAR, 1985).
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Assim, a caracterizagdo do ato de concorréncia desleal se daria no exame de marcas tal
como ocorre em todos os demais casos analisados pelo INPI. Esclarece-se que o prdprio art.
124, inciso XIX da Lei da Propriedade Industrial, ao introduzir a expressao “suscetivel de
causar confusio ou associacdo”, reconhece que hi o grau de abstracdo no exame de marcas.
Para aqueles que, como o professor Denis Borges Barbosa, compreendem que a aplicacio
desse dispositivo legal seria uma forma de o INPI reprimir a concorréncia desleal de forma
indireta, isso parece contraditar a premissa exposta de que o exame nao poderia tomar o caso
em abstrato.

Como em nosso pais a legislacdo ndo obriga o uso anterior de marca como requisito
para o requerimento de sua protecdo junto ao INPI — ao contrério, é permitido ao titular da
marca requerer a protecao de sinal e somente passar a usi-lo efetivamente dentro do prazo de
cinco anos a contar de sua concessdo —, 0 exame em abstrato é quase uma regra, sendo os
casos em que ja ha uso efetivo da marca na data do depdsito uma excecdo. Assim, caso 0O
titular de uma marca lesada por concorréncia desleal consiga fazer prova do uso da marca
pleiteada pelo infrator no momento da oposi¢ao ou em sede de processo administrativo de
nulidade, demonstrando que ali ha a concorréncia desleal, é evidente que esse conjunto
probatério municiard o INPI na tomada da melhor decisdo. Contudo, os casos em que hi o
exame em concreto pelo uso anterior da marca nao inviabilizariam o exame da marca em
abstrato.

Cerqueira também doutrina sobre a questdo, em citacdo extraida do Parecer
INPI1/Proc/Dirad n° 20/08, afirmando que “ndo constitui ato de concorréncia desleal o simples
pedido de registro de marca idéntica ou semelhante a sinais distintivos empregados com ou
sem registro por um concorrente’.

Ora, imagine-se o quio grave e imensuravel € o risco que a concessdo de um registro
de marca pelo INPI ocasione ao titular da marca violada. E sabido que o registro de marca
garante ao seu titular o uso exclusivo em todo o territério nacional (BRASIL, 1996)**,
podendo ainda o titular da marca ceder o registro ou licenciar o seu uso para terceiros
(BRASIL, 1996)*. Portanto, o infrator que obtiver um registro de marca podera licencié-la a
quantas pessoas quiser, sem qualquer critério objetivo de manutencdo da integridade da

marca.

> Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposicdes
desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o territério nacional, observado quanto as
marcas coletivas e de certificacdo o disposto nos arts. 147 e 148. (BRASIL. Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996.
Diario Oficial da Unido, Poder Legislativo, Brasilia, DF)

> Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: I — ceder seu registro ou
pedido de registro; II — licenciar seu uso” (Op. Cit.)
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Nesse sentido, Schmidt esclarece que o registro de marca € um titulo de garantia ao
seu titular: “O registro nada mais € do que uma forma de atribuir ao empresario um titulo
juridico dotado de certeza e seguranga juridica, a ser invocado para evitar que sua clientela
seja desviada de forma desleal, pela reprodu¢dao ou imitacdo de sua marca” (SCHMIDT,
2016).

Por esses motivos, ndo € simples a desconstituicdo do registro de marca junto ao Poder
Judiciério, ja que a decis@o de concessao do INPI € dotada de presuncdo de legalidade e
legitimidade, o que, como demonstram julgados do Tribunal Regional Federal da 2* Regido —
TRF2, dificulta uma decisdo de suspensdo dos efeitos do registro em tutela antecipada

requerida pelo titular da marca violada em acao de nulidade de registro de marca:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL -
REQUERIMENTO DE ANTECIPACAO DOS EFEITOS DA TUTELA -
SUSPENSAO DE REGISTRO MARCARIO — INDEFERIMENTO — AUSENCIA
DE REQUISITOS - DESPROVIMENTO DO RECURSO. I — Na hipétese, o
magistrado considerou em cognicdo sumdaria que ndo hi verossimilhanca das
alegacOes, pois, embora a autora/agravante pugne pela nulidade do ato
administrativo, ndo trouxe aos autos a comprovacdo de suas alegacdes. II — Nao
havendo nos autos documentos que apresentem grau de convencimento tal que, a seu
respeito, ndo possa ser oposta qualquer divida razoavel, correto o indeferimento da
antecipacdo da tutela pleiteada, especialmente em casos que militam em favor do ato
presuncido de legitimidade. IV — Recurso desprovido. (BRASIL, 2018)

PROCESSO CIVIL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL: AGRAVO DE
INSTRUMENTO - TUTELA DE URGENCIA - CONCESSAO DE MARCA
PELO INPIL I — A auséncia dos requisitos autorizadores impede a concessdo da
tutela antecipada de urgéncia para suspender o registro de marca concedida,
mormente levando em conta a presuncdo de legalidade de que goza o ato
administrativo de anulacdo de registro pelo INPI. II — Agravo de instrumento
conhecido e ndo provido. (BRASIL, 2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL -
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA -
INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGENCIA - AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO. I — A suspensdo dos efeitos de registro de marca
€ questdo de alta complexidade, que demanda profunda andlise de provas, as quais
deverdo ser apuradas durante o transcurso da instru¢@o processual, ndo se olvidando
que, na hipdtese, sequer havia chegado a se formar a triangulagdo da relacdo
processual, nio havendo nos autos elementos suficientes que evidenciem a
probabilidade do direito alegado; II — Tratando-se da suspensdo ou anulacdo de ato
administrativo emanado do INPI, seus efeitos devem ser considerados até prova em
contrario, em face da presuncao de legalidade e legitimidade da qual se reveste; III —
Ausente o perigo de dano, tendo em vista que o processo concessdrio da marca em
questdo tramitou por aproximadamente quatro anos, sem que tenha havido qualquer
resisténcia por parte da autora; IV — A decis@o sobre a antecipacdo da tutela é ato de
livre convencimento e prudente arbitrio do juiz. Substitui-lo por outro de instancia
superior somente & possivel caso a decisdo recorrida ndo esteja suficientemente
fundamentada, ou se demonstrada a sua ilegalidade, o que néo ocorreu na hipédtese;
V — Agravo de instrumento desprovido. (BRASIL, 2016)
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Na prética, os excertos citados afirmam que, se levarmos em consideracdo que o
simples depdsito de pedido de registro de marca nao configura ato de concorréncia desleal, e
considerando que o INPI ndo possui competéncia para reprimir atos de concorréncia desleal,
estamos diante da constru¢do de um sistema que compactuaria com a permissibilidade da
infragcdo aos direitos de propriedade industrial por longos anos, ja que o titular de uma marca
lesada nada podera fazer na esfera administrativa, e devera assistir ao perecimento de sua
marca até que, finalmente, apds anos, exaurida toda a instru¢ao probatdria, o Poder Judiciario
decida anular o registro de marca tardiamente considerado como instrumento legal para o
infrator perpetuar e legitimar seus atos ilicitos de concorréncia desleal.

Ocorre que o Poder Judiciério, representado pelo Tribunal Regional Federal da 2°
Regido (BRASIL, 2018), j4 deu diversas amostras de que ndo seria possivel compactuar
com a concorréncia desleal em decorréncia das concessdes de direitos marcarios.

No primeiro julgado, em que foram confrontadas as marcas “I Love Rio” e “I Rio”,
esta ultima contendo a figura de coracdo entre as palavras “I”’ e “RIO”, é reconhecido que um
dos principais objetivos da protecao marcéaria € evitar a concorréncia desleal:

PROPRIEDADE INDUSTRIAAL — MARCA NOMINATIVA - I LOVE RIO -
ANTERIORIDADE — COLIDENCIA — SEGMENTOS DE MERCADO AFINS —
NULIDADE DE REGISTRO. [...] A protecdo da marca objetiva primordialmente
afastar a concorréncia desleal, que gera efeitos negativos no mercado, levando-se em
conta que prejudica tanto o proprietirio da marca legitima, na medida que permite
que outros se aproveitem do seu trabalho e investimento, quanto o consumidor

comum, eis que induz este ao erro, por acreditar estar se utilizando de um produto
que ndo corresponde a realidade. (BRASIL, 2018)

No segundo julgado, destaca-se, em especifico, a necessidade de repressdo ao
aproveitamento parasitario mediante a ndo prote¢dao de sinais marcarios infratores a direitos

de terceiros:

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULACAO DE REGISTRO DE
MARCA. EXPRESSAO DESCRITIVA. AUSENCIA DE SUFICIENTE
DISTINCAO NO ASPECTO NOMINATIVO. CONJUNTOS MARCARIOS
DISTINTOS. Ainda que ndo haja a possibilidade de apropriacdo, no aspecto
nominativo, das expressdes XPLOD ou EXPLOSOUND, essa ultima constante do
pedido de marca nominativa cujo arquivamento foi determinado pela r. sentenca;
certo é que, no caso em exame, ficou evidenciada a intencdo do aproveitamento
parasitirio por parte da ré BAZZOUN COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA., notadamente quanto ao depésito do registro da marca
mista EXPLOSOUND que imita, induvidosamente, a marca mista da autora SONY
KABUSHIKI KAISHA, conforme ilustracdo as fls. 323-324 da r. sentenca, razdo
porque, pelo mesmo motivo, ndo deve seguir a autarquia no exame do primeiro.
(BRASIL, 2015)

% Principal Tribunal competente para julgar recursos em acdes de nulidade de registro de marca.
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Do terceiro julgado, quando estdo em conflito as marcas “Troller”, para identificar
automoveis, e “Trollinho”, para identificar produtos de vestuério, € possivel extrair algumas
importantes licdes. A primeira delas € a indubitavel protecdo de nossa legislacdo contra o
aproveitamento parasitario. A segunda é o reconhecimento do risco de diluicdo a marca que é
alvo do parasitismo. A terceira refere-se ao fato de que a protecdo a uma marca famosa, mas
que nao € de alto renome, pode sim extrapolar o ambito de prote¢do ao qual a marca estava
originalmente restrita para que, assim, seja possivel evitar a legitimacdo do aproveitamento

parasitario por meio da concessdo de registro de marca:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELACAO CIVEL. NULIDADE DO
REGISTRO DA APELANTE. IDENTIDADE MARCARIA. POSSIBILIDADE DE
CONFUSAO OU ASSOCIACAO INDEVIDA. OCORRENCIA. ART. 124, XIX
DA LPL. CONCORRENCIA DESLEAL E APROVEITAMENTO
PARASITARIO. CARACTERIZACAO. TEORIA DA DILUICAO. RECURSO
DESPROVIDO. [...] 4. O caso em tela é peculiar, pois, apesar de a marca
"TROLLER" ndo ser de alto renome, ela merece prote¢do diante da marca em
cotejo, mesmo que seja em outro segmento mercadolégico. O artigo 6° bis da
Convencdo de Paris, em vigor na ordem interna conforme o Decreto n° 1.263/94, o
Acordo TRIPs — Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
relacionados ao comércio, ratificado integralmente pelo Brasil mediante o Decreto
1.355/94, e a LPI, em seu art. 126 protegem a marca notoriamente conhecida. Tais
disposicoes legais tém como objetivo fundamental a repressido a concorréncia
desleal, buscando evitar a possibilidade de confusao do consumidor que
adquire determinado produto ou servico, pensando ser outro, e ainda o
locupletamento de uma empresa com o produto do esforco alheio que veio a
consolidar a marca como sendo notoriamente conhecida. 5. E de conhecimento
publico que grandes marcas t€ém expandido seu ramo de atuacdo, introduzindo suas
marcas no segmento de perfumaria e vestudrio, por exemplo: Ferrari, Jaguar,
Carrera, Mercedes-benz, Bentley, Mustang Ford. Desta forma, resta ainda mais
caracterizada a associa¢do indevida pelo consumidor, que pode imaginar se tratar, a
marca da apelante, de uma derivacdo do carro das apeladas. 6. Diante da notoriedade
da marca em cotejo, resta evidente a concorréncia desleal, fendmeno que é
reprimido pela legislacdo marcéria, com o fim de impedir que uma empresa utilize
marca de outrem; especialmente no caso especifico, em que hé identidade entre os
signos marcarios das litigantes. Assim, é possivel a associacdo indevida entre as
marcas objeto da lide. Sobreleva destacar que, no conflito entre marcas, basta a
demonstracio da existéncia do risco de confusdo para que se conclua pela
irregistrabilidade de uma delas. Além disso, deve-se eliminar a repercussao
parasitaria de tal atitude. 7. E assegurado as empresas o direito de proteger as
marcas de que sdo titulares, a fim de que néo se opere o fendmeno da dilui¢do, tendo
como efeito a perda de sua distintividade referencial e a diminuicdo do seu poder de
venda. Caso se reconhecesse a possibilidade de registro da marca anulanda, é visivel
que ocorreria uma diluicdo do poder distintivo da marca da empresa autora/apelada.
(BRASIL, 2017, grifo nosso)

Mediante a andlise do julgado acima, € possivel concluir que o Tribunal entende que
uma marca famosa deve ser protegida contra atos de aproveitamento parasitario. Observa-se
que ndo se trata da aplicacdo do art. 125 da LPI, posto que ndo estamos diante de marca de
alto renome, mas que, mesmo assim, merece protecdo especial para atividades estranhas

aquelas protegidas originalmente pelo seu registro de marca.
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O que houve foi a interpretacdo de que a marca considerada famosa — ou, nos termos
do art. 126 da LPI, notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, nesse caso
automobilistico, devido ao seu grau de distintividade e reconhecimento junto a parcela
significativa do publico — podera sim exercer o direito de impedir que terceiros usem €
registrem sinais como marca que possam causar risco de associacdo com sua imagem.

Por fim, menciona-se partes importantes de um julgado do Superior Tribunal de
Justica — STJ datado de 15 de maio de 2012, sob relatoria do Ministro Luis Felipe Salomao,
da Quarta Turma, que em andlise de acdo de abstencdo de uso oriunda da Justica Estadual do
Mato Grosso do Sul, seguindo o posicionamento de Denis Borges Barbosa, a quem as criticas
ja foram anteriormente aqui tecidas, entendeu pela competéncia exclusiva do Poder Judiciario
na repressao a concorréncia desleal:

A constata¢do da concorréncia desleal demanda procedimento a ser realizado no
ambito do Judicidrio, com contraditério, ampla defesa e possibilidade de producdo
de provas, inclusive pericial. [...] E que, como bem leciona Denis Borges Barbosa,
ndo cabe ao INPI reprimir diretamente a concorréncia desleal, visto que nio tem
competéncia legal para tanto e, ademais, a sua constatacdo demanda procedimento a

ser realizado no ambito do Judicidrio, com ampla possibilidade de producdo de
provas, inclusive pericial. (BRASIL, 2012)

1.4 ANALISE DO POSICIONAMENTO ADOTADO PELO INPI ACERCA DO TEMA

Nota-se uma aparente controvérsia no posicionamento oficial adotado pelo INPI, uma
vez que, enquanto o Parecer Normativo Proc/Dirad n°® 20/08 entende pela impossibilidade da
aplicacdo direta da repressdo a concorréncia desleal no exame de marcas, tanto as Diretrizes
de Anilise de Marcas quanto os Manuais de Marca posteriores ao referido Parecer’’ ddo
margem a outro entendimento. Destacam-se a seguir as passagens do referido Parecer, com
sua referéncia anotada no rodapé desta pagina.

O Parecer aborda a concorréncia desleal como um ilicito civil e penal, mas que nio
poderia ser repreendido na esfera administrativa devido a auséncia de norma nesse sentido.
Ademais, explicita que as consequéncias negativas derivadas do ato desleal atingiriam
somente o empresario, vitima de tal conduta:

A concorréncia desleal é uma espécie de concorréncia ilicita, que ao contrario da

infracdo a ordem econdmica que ameaca as estruturas da economia de mercado, seus
reflexos s6 atingem o empresario que € a vitima direta de sua prética, razao pela qual

57 As Diretrizes de Andlise de Marcas de 2010 e 2012 e os Manuais de Marcas de 2014 € 2017 foram emitidos
por meio das Resolugdes INPI/PR n. 260/2010, 28/2013, 142/2014 e 177/2017, respectivamente.
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ndo hé na legislacdo brasileira repressao administrativa a sua pratica, apenas civil e
penal.

Apresenta o argumento de que, em se tratando de ilicito penal, o ato de concorréncia
desleal ndo poderia ser analisado pelo INPI, ja que o poder de policia caberia exclusivamente
ao Poder Judiciario: “O INPI [...] ndo possui poder de policia para analisar a materialidade e
culpabilidade de um ilicito penal. Ou seja, por ser a concorréncia desleal um tipo penal, o
julgamento de questdes dessa espécie cabe exclusivamente ao Poder Judiciario”.

Reproduz ainda os ensinamentos de Cerqueira de que “o simples depdsito de pedido
de registro de marca” ndo constituiria ato de concorréncia desleal: “Como os elementos que
configuram o crime de concorréncia desleal sdao outros, sendo outra a tipicidade do crime, fica
demonstrada a inconsisténcia dos argumentos que veem num simples depdsito de um pedido
de registro de marca o crime de concorréncia desleal”.

Por fim, o Parecer conclui que o INPI dever4 agir na repressao a concorréncia desleal
no exame de marcas, mas que esse agir seria limitado ao indeferimento de marcas que
violarem os dispositivos legais especificos da Lei da Propriedade Industrial, com excecdo do
art. 2°, inciso V da LPI, tratado apenas como um principio ndo aplicavel diretamente ao caso
pratico:

Deste estudo, temos por conclusdo que cabe ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial, no exercicio de sua fung@o, agir sempre reprimindo a concorréncia
desleal, a qual tem status de principio juridico, assim como o principio da
legalidade, que deve sempre ser considerado na concessio de um registro de marca,
no momento de averiguacdo da infringéncia aos dispositivos legais especificos
previstos na LPI, ndo deferindo, portanto, marcas idénticas, semelhantes, ou que
sejam claras imitacdes, para segmentos afins, de direitos de terceiros, com o intuito,
assim, de manter a harmonia do mercado, sendo este, no nosso entendimento, o
sentido prético da repressdo prevista no art. 2°, inciso V, da LPL. [...] Por dltimo,
recomenda-se dar ampla divulgacdo do entendimento consignado nesse parecer ao
corpo técnico da Diretoria de Marcas, de forma que este venha se abster de apontar
os arts. 2°, inciso V, da LPI e 10 Bis, da CUP, como base indeferitéria dos pedidos
de registros de marcas em andamento, limitando-se a té-los como um dos principios

de sustentabilidade de aplicacdo dos dispositivos legais especificos que versam
sobre a irregistrabilidade de sinais como marca.

O Parecer expde o entendimento de que a LPI teria previsto a concorréncia desleal
apenas como crime, e o INPI seria incompetente para analisar a materialidade de crime devido
a auséncia de poder de policia, de competéncia exclusiva do Poder Judiciario, e que, embora o
simples deposito de pedido de registro de marca ndo configure crime de concorréncia desleal,
caberia ao INPI repreender a concorréncia desleal em ambito administrativo por meio do
indeferimento de marcas que violarem normas da LPI, sem, contudo, explicitar quais seriam

esses dispositivos.
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Estaria o INPI entendendo que esses dispositivos seriam limitados aos 23 incisos do
art. 124 da LPI? E quanto ao arts. 125 e 126 da LPI que tratam da marca de alto renome e da
marca notoriamente conhecida? Poderia ser aplicado o art. 195 da LPI que trata de crimes de
concorréncia desleal?

Quanto as respostas aos questionamentos anteriores, o referido Parecer parece ter se
omitido. Porém, da anélise de todo o conteido do Parecer pode-se extrair o entendimento de
que ndo seria aplicavel diretamente o art. 2°, inciso V da LPI, bem como outros dispositivos
de normas legais que ndo sejam a LPI.

Posterior ao Parecer supracitado, as Diretrizes de Andlise de Marcas de 2010 e 2012
deixam claro que a lista de atos de concorréncia desleal contidos em lei, por ébvio — ja que
seria impossivel ao legislador prever todas as situagdes que configurariam conduta de
concorréncia desleal —, ndo é exaustiva, sendo em linhas gerais considerada conduta a ser
repreendida:

a) Qualquer fato capaz de criar, por qualquer meio, uma confusdo ou associa¢do
indevida com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial
de um concorrente;

b) As indicacdes ou alegacdes cuja utilizagdo, no comércio, seja suscetivel de

induzir o publico a erro sobre a natureza, o modo de fabricacdo, as caracteristicas, o
emprego ou a qualidade das mercadorias.

Nesse sentido, as Diretrizes determinam que o examinador leve em consideragdao no
exame da marca os elementos fornecidos a ele em impugnacdes para saber se:
a) Existe uma relacdo de concorréncia entre as empresas ou as pessoas, em razao das
atividades sociais desenvolvidas;
b) O ato do depdsito configura uma pratica contriria aos usos honestos em matéria

industrial ou comercial;
¢) O impugnante tem o direito alegado amparado por legislacdes especificas.

Portanto, € possivel concluir que, ao contririo do Parecer supracitado, as Diretrizes
admitem a possibilidade de o ato do deposito de um pedido de registro de marca configurar
concorréncia desleal. Admitem também as Diretrizes que o INPI tem capacidade e
competéncia para avaliar o conteido de impugnacdes™ com base na concorréncia desleal.

Outro importante aspecto trazido nas Diretrizes diz respeito ao reconhecimento de que
a concessdo de registro de marca de forma indevida pode ocasionar a legitimagdo de ato de
concorréncia desleal, trazendo efeitos negativos de ordem econdmica:

A repressdo a concorréncia desleal na esfera administrativa cinge-se aos fatos que
poderdo ser perturbadores da ordem concorrencial, via outorga de direitos de

58 et -
Aqui estdo inclusos elementos probatdrios.
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propriedade industrial, tais como préaticas adversas as regras éticas de competicao
mediante registro de marcas, que induzam a um desvio fraudulento de clientela.

Por fim, diferentemente do Parecer, que rechacou a aplicacdo direta do art. 2°, inciso

V da LPI, bem como das demais normas que nio fossem os dispositivos especificos da LPI,

as Diretrizes entendem ser aplicaveis de forma direta tanto o polémico art. 2°, inciso V da LPI

quanto outras normas, como Constitui¢do Federal, Codigo Civil e Tratados Internacionais:

Configurada a hip6tese de, pela legitimacdo do uso do sinal mediante registro, haver
confusdo ou associacdo indevida entre estabelecimentos, produtos ou atividades
industriais ou comerciais de um concorrente, o registro deve ser denegado a luz da
disposicao contida no art. 2° inciso V, da LPI e demais normas que se afigurarem
pertinentes a espécie.

Normas Aplicaveis:

a) Constituicao Federal;

b) Os tratados ou convencdes dos quais o Brasil seja signatario, ou aqueles a que o
pais vier a aderir;

c¢) Lein® 9.279, de 14.05.96;

d) Toda norma que tenha vinculacdo ou relacio com o Direito da Propriedade
Industrial, em seu sentido lato, ainda que contidas em outros Diplomas legais, tais
como as legislacdes civil e comercial e a relativa a Direito de Autor.

As Diretrizes reconhecem expressamente, em um caso pratico, que o depdsito de

pedido de registro de marca pode configurar ato de concorréncia desleal ou aproveitamento

parasitario:

A autorizac@o para o registro como marca também € necessaria quando o sinal for
constituido por nome de familia e patronimico de pessoa notéria, na medida em que,
sem o consentimento do detentor de tal direito, poderd -constituir-se em
aproveitamento parasitario ou concorréncia desleal, fatos que sdo rechagcados tanto
pela legislac@o patria quanto pela CUP (Convengdo da Unido de Paris).

Em redacdo um pouco diferente, mas com o mesmo conteido das Diretrizes, os

Manuais de Marcas de 2014 e 2017, na andlise interpretativa do ja& mencionado art. 124,

inciso XV da LPI, também reconhecem expressamente que o depdsito de pedido de registro

de marca pode configurar ato de concorréncia desleal ou aproveitamento parasitério:

Cabe observar que apenas nos casos de notoriedade é que serd formulada exigéncia
para apresentacdo de autorizagdo para registro de patronimicos e nomes de familia,
uma vez que o requerimento desse direito da personalidade notério, sem
consentimento do detentor de tal direito, pode constituir-se em aproveitamento
parasitario ou concorréncia desleal, fatos que sdo rechacados tanto pela legislacdo
patria como pela CUP (Conven¢do da Unido de Paris), devendo ser justificado o
motivo da exigéncia no momento do despacho.

Semelhantemente as Diretrizes de Analise de Marcas, os Manuais de Marcas

determinam que seja aplicavel no exame de marcas, além da LPI, a Constituicdo Federal, os

Tratados Internacionais e todas as demais normas brasileiras que tenham vinculo com o

Direito da Propriedade Industrial: “Sado aplicaveis ao exame de marcas: toda norma que tenha
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vinculagdo ou relagdo com o Direito da Propriedade Industrial, em seu sentido lato, ainda que
contidas em outros diplomas legais, tais como as legislacdes civil e comercial e a relativa a
direito de autor”.

Neste ponto, cabe frisar que, ao tratar da aplicacdo da CUP e da TRIPS, os manuais
deixam transparecer que, diferentemente da TRIPS, que ndo possui normas autoapliciveis ao
exame de marcas, a CUP possuiria as normas autoaplicaveis:

Sao aplicaveis ao exame de marcas: tratados e convengdes dos quais o Brasil seja
signatario — Conven¢do da Unido de Paris (CUP) e Acordo de Comércio
Relacionado aos Direitos de Propriedade Intelectual (TRIPs), ou aqueles a que o pais
vier a aderir. Cabe ressaltar que o acordo TRIPs ndo apresenta normas
autoapliciveis ao exame de marcas, porém cria uma série de obrigacdes assumidas

pelo governo brasileiro no sentido de estabelecer um patamar minimo de protecdo
em matéria de propriedade intelectual na legislacdo interna sobre o assunto.

Os Manuais de Marca reproduzem o entendimento das Diretrizes quanto a ndo
limitacdo da configuracdo de atos de concorréncia desleal pela lista legal ndo exaustiva de
atos dessa natureza. De igual modo, os Manuais também repetem as Diretrizes na orientacao
aos examinadores para que, diante de impugnacdes, considerem se existe relagdo de
concorréncia, se o ato do depdsito do pedido de registro de marca configura concorréncia
desleal e se o impugnante possui o direito reclamado.

Portanto, tal como as Diretrizes, os Manuais transparecem os entendimentos de que o
depdsito de um pedido de registro de marca pode configurar ato de concorréncia desleal, e de
que compete ao INPI analisar o contetido de impugnacdes pautadas na concorréncia desleal.

Todavia, apesar de reproduzirem quase todos os entendimentos das Diretrizes acerca
do tema, justamente no aspecto concernente as impugnacdes os Manuais de Marca
apresentam divergéncias em relacdo as Diretrizes no que tange a aplicacao direta do art. 2°,
inciso V da LPI e art. 10 bis da CUP, adotando aqui o entendimento do Parecer
supramencionado:

Tais normas possuem o papel de principios juridicos de sustentabilidade de
aplicacdo dos dispositivos legais especificos que versam sobre a irregistrabilidade de
sinais como marca, elencados notadamente nos arts. 124, 125 e 126 da LPI. Desta
forma, conforme orientacdes constantes do Parecer Normativo INPI/Proc/Dirad n°
20/2008, os arts. 2°, inciso V, da LPI e 10 bis da CUP, referentes a repressio a

concorréncia desleal, ndo sdo apontados como motivo para o indeferimento de
pedidos de registro de marca.

Pela interpretacdo do trecho acima transcrito combinada com a interpretacdo das
demais passagens extraidas dos Manuais de Marca, seria possivel concluir que o ultimo
posicionamento oficial do INPI da-se no seguinte sentido: 1) o depdsito de pedido de registro

de marca pode configurar ato de concorréncia desleal ou aproveitamento parasitario; 2) a lei
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ndo exaure todos os atos que possam ser caracterizados como concorréncia desleal, cabendo
ao examinador do INPI, em cada caso, e com base nos elementos de fato e de direito
apresentados nos autos do processo administrativo, tanto pelo impugnante como pelo titular
do pedido de registro em exame, avaliar se o pedido de registro de marca configura ato de
concorréncia desleal; 3) compreendido que o pedido de registro de marca em exame configura
ato de concorréncia desleal, o examinador do INPI ndo poderé invocar a aplicacdo direta do
art. 2°, inciso V da LPI ou do art. 10 bis da CUP, por se tratarem de principios. Por fim, é no
quarto ponto que reside a maior controvérsia: Quais normas e dispositivos legais o
examinador poderd apontar para fundamentar sua decisdo de indeferimento de pedido de
registro de marca que configure ato de concorréncia desleal?

Ao mesmo tempo em que consta nos Manuais de Marca de forma expressa que o INPI
deve observar e aplicar no exame de marcas a LPI, a Constituicio Federal e outras normas
pertinentes ao tema, como o Cddigo Civil e a Convencdo da Unido de Paris, ha também a
previsdo expressa de que o examinador deve aplicar dispositivos especificos da LPI que
versem acerca da irregistrabilidade de sinais como marca, como os arts. 124, 125 e 126 da

LPL
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2. DIREITO ADMINISTRATIVO E O EXAME DE MARCAS COM
BASE NA REPRESSAO A CONCORRENCIA DESLEAL

2.1 DA RELACAO ENTRE ATO ADMINISTRATIVO E DECISAO DE MERITO DO
EXAME DE MARCAS

2.1.1 Breve explanacao acerca do conceito, dos pressupostos e das caracteristicas do ato

administrativo

Meirelles define o ato administrativo como “toda manifestacdo unilateral de vontade
da Administracdo Publica que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir,
resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigacdes aos
administrados ou a si propria” (MEIRELLES, 2005, p. 149).

Complementando a definicdo acima, Bandeira de Mello explica que o ato
administrativo € a “declaracdo do Estado, no exercicio de prerrogativas publicas, manifestada
mediante providéncias juridicas complementares da lei a titulo de lhe dar cumprimento, e
sujeitas a controle de legitimidade por 6rgéo jurisdicional” (MELLO, 2006, p. 358).

Assim, pode-se considerar que ato administrativo é a expressdo da vontade da
Administracdo Publica para gerar efeitos juridicos, manifestacdao que se da por meio de regras
e procedimentos proprios, € que objetiva o atendimento das demandas da sociedade.

Trazendo essa conceituacdo para o objeto de discussdo do presente estudo, pode-se

afirmar que as decisdes do INPI*’

que deferem ou indeferem pedidos de registro de marca
nada mais sdo que atos administrativos. E por essa razio que se compreende a relevancia de
seu entendimento.

A decis@o do INPI no exame de marcas que concede ou ndo a sua protecdo mediante
requerimento do seu titular enquadra-se perfeitamente nas defini¢des de ato administrativo.

Sendo, vejamos.

%% O Instituto Nacional da Propriedade Industrial é 6rgdo da Administragdo Piblica, sendo uma autarquia federal
especializada que tem por atribuicao a concessao de direitos de propriedade industrial no pafs.
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O INPI, investido de competéncia conferida por lei, no exercicio de suas atribui¢des,
que consistem no exame de sinais aos quais ha a solicitacdo de sua protecao como registro de
marca, com base nas normas legais vigentes no pais, decide pela registrabilidade ou nao
desses sinais. Esse ato de manifestacdo da vontade €, justamente, o ato administrativo.

Compreendido o que vem a ser ato administrativo em geral e qual o ato administrativo
do INPI em especifico, que nos interessa analisar para fins de auxilio no desenvolvimento do
presente trabalho, passa-se a abordar os pressupostos® do ato administrativo.

Sao pressupostos do ato administrativo a competéncia, a forma, a finalidade, o motivo
e o objeto (OLIVEIRA, 1992, p. 65-66)°'. Significa dizer que aquele que pratica o ato
administrativo deve ser competente e capaz para pratica-lo; a forma deve estar prescrita ou
nao vedada por lei; a finalidade deve ser publica; o motivo deve transparecer a razao pela qual
0 sujeito praticou o ato administrativo; por fim, o objeto deve ser necessariamente licito.

Competéncia é o “poder legal conferido ao agente publico para o desempenho
especifico das atribuicdes de seu cargo” (ALEXANDRINO; PAULO, 2008, p. 401). Em
outras palavras, competéncia é o exercicio de uma atribui¢cdo dada por lei a um 6rgdo da
Administragio Piblica para que pratique determinado ato administrativo. E a capacidade do
agente publico de praticar o ato.

Note que a competéncia é um requisito de ordem publica cuja fonte € a lei, sendo em
regra irrenuncidavel e intransmissivel, com excecdo das hipdteses legais de delegacao
(BRASIL, 1999)62. Conforme serda abordado adiante, a competéncia ainda é um requisito
vinculado.

A forma, que também € um requisito vinculado, nada mais € do que o revestimento
para a pratica de ato administrativo. E o revestimento externo do ato. A forma é, assim, o
modo prescrito em lei que determina como tal ato administrativo deverd ser praticado. Ao
contrario dos atos praticados na esfera do direito privado, em que a regra € a liberdade da
forma, salvo quando prescrita em lei, no direito publico a liberdade de forma da pratica de ato

administrativo € excecao.

% Também conhecido como elementos ou requisitos do ato administrativo.

' H4 quem defenda que, para que haja um ato administrativo, s6 seria necesséria a presenca obrigatéria de dois
elementos, quais sejam, o contetido e a forma: “E que sempre o ato terd um contetido, sob pena de nio ser ato. E,
para ingressar no mundo juridico, devera revestir-se de uma forma. Para que o ato exista, pois, apenas se pode
falar em dois elementos.” (OLIVEIRA, Régis Fernandes. Ato administrativo. 3. ed. rev. e ampl. Sdo Paulo:
Revista dos Tribunais, 1992. p. 65-66)

2 Art. 11. A competéncia é irrenuncidvel e se exerce pelos 6rgios administrativos a que foi atribuida como
propria, salvo os casos de delegacdo e avocagdo legalmente admitidos. (BRASIL. Lei n° 9.784, de 29 de janeiro
de 1999. Diario Oficial da Unido, Poder Legislativo, Brasilia, DF)
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7z

A finalidade, outro requisito vinculado, é o dever que a Administracio Publica
compete guardar na pratica de ato administrativo para que ndo se desvirtue da finalidade
publica. Ela pode ser entendida como o bem juridico que o ato administrativo visa alcangar,
ou seja, € o interesse publico a ser atingido pela prética de determinado ato. A finalidade do
ato estd na lei — de maneira explicita ou implicita. De qualquer modo, ndo cabe ao agente
publico modificar, em razao de seu interesse, a finalidade do ato administrativo, sob pena de
nulidade. E o interesse publico que deve prevalecer.

Vale aqui conceituar “interesse publico”. Nas palavras de Bandeira de Mello, é “o
interesse resultante do conjunto dos interesses que os individuos pessoalmente tém quando
considerados em sua qualidade de membros da sociedade e pelo simples fato de o serem”
(MELLO, 2005, p. 53).

Nota-se que interesse publico ndo é o mesmo que interesse do Estado, ja que “o
conceito de interesse publico ndo se constréi a partir da identidade do seu titular, sob pena de
inversdo ldégica e axioldgica insuperdvel e frustracdo da sua fungdo”. Assim, “definir o
interesse como publico porque titularizado pelo Estado significa assumir uma certa escala de
valores”’; conclui-se que, “como o Estado € instrumento de realizacdo dos interesses publicos,
tem que reconhecer-se que o conceito de interesse publico € anterior ao conceito de interesse
do Estado” (JUSTEN FILHO, s.d.).

Motivo é a razdo de ser do ato. E o pressuposto de fato e de direito que autoriza ou
exige que um ato administrativo seja praticado. Di Pietro esclarece: “Pressuposto de direito é
o dispositivo legal em que se baseia o ato. Pressuposto de fato, como o préprio nome indica,
corresponde ao conjunto de circunstancias, de acontecimentos, de situacdes que levam a
Administracdo a praticar o ato” (DI PIETRO, 2008, p. 199).

Por sua vez, a motivagao, que € um principio do Direito Administrativo, € a exposicao
dos motivos, que corresponde a indicacdo e a fundamentagdo dos fatos e direito que fizeram
com que o ato administrativo tivesse determinado contetido (BRASIL, 1999)%.

Diferentemente dos trés pressupostos do ato administrativo anteriormente abordados,
necessariamente vinculados, o motivo pode ser discricionério ou vinculado.

Nos casos em que a lei prevé clara e expressamente, nio dando margem a outra
interpretacdo sendo a uma Unica, o motivo serd vinculado. Ao contrario, quando a lei ndo

definir o motivo, ou fazé-lo de forma indeterminada, imprecisa ou que possibilite multiplas

% Art. 50. Os atos administrativos deverdo ser motivados, com indicagdo dos fatos e dos fundamentos juridicos
[...] (BRASIL. Lei n°®9.784, de 29 de janeiro de 1999. Diario Oficial da Uniao, Poder Legislativo, Brasilia, DF).
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interpretacdes, cabendo ao agente publico a liberdade de escolha, o motivo serd entdo
discricionario.

Antes de prosseguir com a andlise dos demais pressupostos do ato, para ndo restar
davidas na compreensdo deste tema, cabe esclarecer a diferenca entre finalidade e motivo que,
como se verd, sao pressupostos complementares:

Finalidade € o resultado que a Administracio quer alcancar com a pratica do ato. [...]

Distingue-se do motivo, porque este antecede a pratica do ato, correspondendo aos
fatos, as circunstancias, que levam a Administracdo a praticar o ato. J4 a finalidade

N

sucede a pratica do ato, porque corresponde a algo que a Administracio quer
alcancgar com a sua edi¢do. (DI PIETRO, 2008, p. 198)

7z

Por fim, objeto € o conteido do ato administrativo. O objeto corresponde a
modificagdo da ordem juridica de pessoas e coisas que estdo sujeitas a esfera de atuacdo da
Administracdo Publica, ou, como define Di Pietro, “objeto ou conteido € o efeito juridico
imediato que o ato produz”, devendo ainda ser “licito (conforme a lei), possivel (realizavel no
mundo dos fatos e do direito), certo (definido quanto ao destinatario, aos efeitos, ao tempo e
ao lugar) e moral (em consonancia com os padrdes comuns de comportamento, aceitos como

corretos, justos e éticos)” (DI PIETRO, 2008, p. 195).

(¢

Assim como o motivo, o objeto pode ser vinculado ou discricionario. O objeto

[¢N

vinculado nos casos em que a lei determinar o objeto a ser perseguido pelo ato, e
discricionério quando a lei apontar mais de um objeto possivel a ser alcangado pela pratica do
ato. Nesse ultimo caso, ficard a cargo do agente publico, com base nos critérios da
conveniéncia e oportunidade na valorac@o das vantagens e desvantagens do ato, escolher qual
serd o contetido do ato, sempre respeitando os limites legais.

Dentre os atributos ou caracteristicas dos atos administrativos, destacam-se a
tipicidade e a presunc¢ao de legitimidade e veracidade.

Di Pietro conceitua a tipicidade como “o atributo pelo qual o ato administrativo deve
corresponder a figuras definidas previamente pela lei como aptas a produzir determinados
resultados. [...] Trata-se de decorréncia do principio da legalidade” (DI PIETRO, 2008, p.
190). A tipicidade funciona como uma garantia dada ao administrado de que o administrador
agira estritamente dentro da lei. Ou seja, a tipicidade € um atributo segundo o qual o ato
administrativo observara os limites legais tanto para a sua prética quanto para os seus efeitos.
Em razdo dessa caracteristica € que os atos administrativos repousam sua validade, ja que
impede o agente publico de agir de forma arbitréria.

E justamente em razdo da tipicidade que os atos administrativos apresentam outra

importantissima caracteristica, a presun¢ao de legitimidade e veracidade. Nesse sentido, pode-
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se afirmar que “a presuncao de legitimidade diz respeito a conformidade do ato com a lei” (DI
PIETRO, 2008, p. 186). Presumem-se verdadeiros e legais todos os atos administrativos, até
que se prove o contrario. Cabe a parte que se sentir lesada provar que determinado ato
administrativo € ilegitimo e, portanto, deveria ser nulo®. Ou seja, o prejudicado devera
requerer € comprovar que a Administracdo Publica agiu contra a lei ao praticar certo ato
administrativo. E o efeito da inversdo do énus da prova.

Um efeito da presungdo de veracidade refere-se ao fato de que, “enquanto nao
decretada a invalidade do ato pela Administracdo ou pelo Judiciario, ele produzira efeitos da
mesma forma que o ato valido, devendo ser cumprido” (DI PIETRO, 2008, p. 187). Portanto,
até a sua desconstituicio por vias proprias®, o ato administrativo produzird todos os seus
efeitos.

Outro ponto concernente aos atos administrativos diz respeito as suas classificagoes.
Os atos administrativos podem ser classificados quanto ao seu alcance®, destinatério®,
formagao®, 0bjeto69, efeitos” e regrament071. Contudo, por questdo de recorte do tema, a

classificacdo dos atos nao sera abordada de forma detalhada.

2.1.2 Breve explanacio acerca da discricionariedade e da vinculacido do ato

administrativo

% Esclarece-se neste ponto que o préprio 6rgdo administrativo que praticou o ato pode, de oficio, instaurando o
procedimento legal devido, revisar o ato administrativo.

% A desconstituicio de um ato administrativo proferido pelo INPI pode ocorrer junto ao préprio érgdo ou por
meio de acdo judicial ajuizada perante a Justica Federal.

66 Quanto ao alcance, o ato administrativo pode ser classificado como interno ou externo. Interno é o ato
praticado no ambito interno da Administragdo Publica e dirigido aos agentes publicos do proprio 6rgdo. Ja o ato
externo é aquele praticado pela Administracdo Publica para os administrados e pessoas que com ela se
relacionam.

57 Os atos podem ser gerais ou individuais na classificacdo quanto ao destinatario. Geral é o ato que atinge uma
coletividade de pessoas, tendo por natureza ser erga omnes. Individual € o ato dirigindo a uma pessoa certa e
determinada.

% Quanto a formagdo, o ato pode ser simples (praticado por um tnico 6rgdo ou agente piblico), complexo (nasce
da vontade de mais de um 6rgdo ou agente piblico) e composto (praticado por um 6rgdo ou agente publico, mas
seus efeitos s se operam apds a ratificacdo por outro 6rgdo).

% Quanto ao seu objeto, o ato pode ser classificado como de império (hd a supremacia do 6rgdo que o pratica
diante do destinatario, sendo mandatério o seu cumprimento), de gestdo (h4 a igualdade de condicdes entre o
6rgdo que o pratica e o destinatario) e de expediente (tido como ato de rotina da Administracdo Publica, e que
serve para dar andamento aos procedimentos administrativos).

" Os atos podem ser classificados em constitutivos e declaratérios quanto aos seus efeitos. Enquanto no
constitutivo o ato faz nascer um direito para o seu destinatario, no declaratério o direito ja existe, sendo apenas
reconhecido por meio do ato.

! Para fins do presente trabalho, faz-se um recorte para o estudo da classificacdo do ato administrativo quanto ao
regramento, cujos atos podem ser vinculados e discriciondrios.
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Conforme abordado, ha pressupostos do ato administrativo que devem ser vinculados,
como a competéncia, a forma e a finalidade, e pressupostos que podem ser vinculados ou
discriciondrios, como o motivo e o objeto.

Justen Filho explica que, em determinados casos, o legislador, ao elaborar a norma
juridica, optou por limitar a autonomia do agente publico, exigindo-lhe que a pratica do ato
administrativo se atenha a uma tnica determinacdo legal; contudo, hd casos em que o
legislador optou por criar margens de autonomia para atuacao do agente publico na pratica do
ato administrativo (JUSTEN FILHO, 2005, p. 226-227). Enquanto na primeira situagcdo
dizemos que o ato € vinculado, na segunda o ato € discricionério.

Entretanto, hd quem pense que a distin¢do entre ato vinculado e ato discricionario, por
vezes, € de extrema dificuldade de realizacdo: “A doutrina contemporanea vem afirmando
que, no geral, no cotidiano das atividades administrativas, sdo poucas as situacOes de
vinculagdo pura e de discricionariedade pura, dai ser insustentivel a oposicdo rigida entre
poder vinculado e poder discriciondrio” (MEDAUAR, 2002, p. 130).

Cabe aqui a exposi¢do dos conceitos e dos elementos da vinculagdo e da
discricionariedade nio s6 como caracteristicas dos pressupostos dos atos administrativos, mas
também como poderes da Administracdo Publica.

Atos vinculados sdo aqueles que devem ser praticados nos exatos limites prescritos em
lei, ndo cabendo a Administracdo Publica qualquer liberdade de escolha, devendo seguir um
unico comportamento possivel. Nas palavras de Meirelles, “atos vinculados ou regrados sao
aqueles para os quais a lei estabelece requisitos e condi¢des de sua realizagdo” (MEIRELLES,
2005, p. 156).

Poder vinculado, por sua vez, é o poder estabelecido em lei e que determina todos os
atos que a Administracdo Publica praticard quando lhe for submetida uma situagao fatica em
especifico. Di Pietro esclarece que “o poder da Administracdo é vinculado, porque a lei ndo
deixou opgdes; ela estabelece que, diante de determinado requisitos, a administra¢do deve agir
de tal ou qual forma” (DI PIETRO, 2008, p. 201).

No mesmo sentido leciona Bittencourt: “Quando a lei estabelece que, perante
determinadas circunstancias, a Administracdo s6 pode dar uma especifica solucdo, toda a
atuacdo do administrador publico se encontra vinculada ao determinado pelo legislador”
(BITTENCOURT, 2007, p. 126).

A discricionariedade € a caracteristica do poder discricionario, dado a Administracao
Publica para agir livremente — leia-se: com a liberdade de escolha de sua conveniéncia e

oportunidade — dentro de determinados limites legais na pratica de atos administrativos. Para
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Di Pietro, “o poder da Administragdo € discricionario, porque a adocdo de uma ou outra
solucdo ¢ feita segundo critérios de oportunidade, conveniéncia, justica, equidade, proprios da
autoridade, porque ndo definidos pelo legislador” (DI PIETRO, 2008, p. 201). Bandeira de
Mello (2006, p. 267) define atos discriciondrios como “os que a Administracdo pratica com
certa margem de liberdade de avaliagdo ou decisdo segundo critérios de conveniéncia e
oportunidade formulados por ela mesma, ainda que adstrita a lei reguladora da expedicdo
deles”. Ja Meirelles define discricionariedade como “a liberdade de acdo administrativa,
dentre dos limites permitidos em lei” (MEIRELLES, 2005, p. 118).

Para melhor compreensdo dos conceitos de poder discricionério, ato discriciondrio e
discricionariedade, cita-se Medauar: “O poder discriciondrio seria a atribui¢ao legal de decidir
com possibilidade de escolha; atividade discricionaria refere-se ao exercicio de fungdes com
utiliza¢do do poder discricionario, enquanto discricionariedade € a prdpria possibilidade de
escolha” (MEDAUAR, 2002, p. 131). Meirelles (2006, p. 168) completa: “A rigor, a
discricionariedade nio se manifesta no ato em si, mas sim no poder de a Administracdo
pratica-lo pela maneira e nas condi¢des que reputem mais convenientes ao interesse publico”
(MEIRELLES, 2005, p. 168).

Assim, tem-se que os atos discriciondrios, diferentemente dos atos vinculados, nao
foram totalmente delimitados em lei, sendo possivel ao agente publico mais de uma opg¢ao de
escolha diante de determinada situagao fatica. No ato discricionario, ndo ha uma determinacgao
legal objetiva de como proceder na préatica do ato administrativo tal como ocorre no ato
vinculado, mas nem por isso a Administragdo € totalmente livre.

Bittencourt esclarece que a margem de liberdade da Administracdo Publica nos atos
discricionarios reside no mérito do ato administrativo, mediante a valoracdo de critérios de
conveniéncia, oportunidade e justica. J4 nos atos vinculados ndao ha mérito na decisdao a ser
tomada pela Administracdo Publica, cabendo a ela analisar, apenas, sob o ponto de vista da
legalidade (BITTENCOURT, 2007, p. 128)

Gasparini explica que conveniéncia e oportunidade sao juizos subjetivos que o agente
publico valorara no exercicio do poder discricionario, sendo a conveniéncia presente quando o
ato satisfaz o interesse publico e a oportunidade quando o ato administrativo € praticado no
momento adequado a satisfacdo do interesse publico. Portanto, conveniéncia refere-se a
utilidade do ato administrativo, ao passo que oportunidade refere-se a0 momento em que esse
ato é praticado (GASPARINI, 2009, p. 97). Pode-se dizer que hi conveniéncia quando o
conteddo juridico de um ato administrativo gera um resultado que estid de acordo com a

finalidade pretendida, qual seja, o atendimento ao interesse publico. Do mesmo modo, a
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oportunidade de um ato esta relacionada a existéncia de uma situacdo de fato e de direito que
autoriza a pratica do ato, que observara a razoabilidade e a propor¢ao entre os meios e os fins
desejados.

E por essa razio que somente os pressupostos do objeto e motivo — em que por vezes
ha espaco para andlise de mérito — comportam o exercicio da discricionariedade
(BACELLAR FILHO, 2005, p. 66). O objeto sera discricionario quando houver mais de um
objeto possivel e valido juridicamente para alcancar o mesmo fim. O motivo serad
discricionéario quando a lei ndo o definir, ndo havendo qualquer motivo previsto na lei para
justificar a pratica do ato ou, ainda, quando a lei o definir utilizando nocdes vagas e os
chamados conceitos juridicos indeterminados (DI PIETRO, 2008, p. 204-205).

Cabera a Administragdao Publica exercer o seu poder discricionario na pratica de ato
administrativo, cuja norma legal aplica conceitos juridicos indeterminados:

Parece mais coerente, entretanto, ver o uso de conceitos juridicos indeterminados,
bem como a concessdo de discricionariedade, como manifestacdes comuns da
técnica legislativa de abertura das normas juridicas, carecedoras de
complementacdo. Na verdade, conceitos indeterminados e discricionariedade sdo

fendmenos interligados, visto que, muitas vezes, o 6rgdo administrativo deve langar
mao desta para poder preencher aqueles. (KRELL, 2004, p. 35)

Por fim, € preciso ter em mente a diferenca entre ato discricionério e ato arbitrario,
figuras completamente distintas. Enquanto o ato discricionario € permitido em lei para
determinadas situagdes, sendo que o seu exercicio obedecerd a certos limites legais, o ato
arbitrério ocorre fora dos limites legais em afronta ao ordenamento juridico.

O ato discricionario atende as normas e aos principios a que Administragao Publica
estd submetida, diferentemente do ato arbitrario. A consequéncia disso € que o ato arbitrario €
sempre desprovido de legalidade e legitimidade, sendo nulo de pleno direito:

Nao se confundem discricionariedade e arbitrariedade. Ao agir arbitrariamente o
agente estd agredindo a ordem juridica, pois terd se comportado fora do que lhe
permite a lei. Seu ato, em consequéncia, € ilicito e por isso mesmo corrigivel
judicialmente. Ao agir discricionariamente o agente estard, quando a lei lhe outorgar
tal faculdade (que é simultaneamente um dever), cumprindo a determinacdo
normativa de ajuizar sobre o melhor meio de dar satisfagdo ao interesse ptiblico por

forca da indeterminagdo quanto ao comportamento adequado a satisfacdo do
interesse publico no caso concreto. (MELLO, 2006, p. 401)

Atente-se para o fato de que a discricionariedade € relativa, e nao absoluta, o que
significa dizer que a Administracdo Publica nao podera fazer o que bem entender. Isso seria
arbitrariedade, o que, como se sabe, € ilegal. Portanto, ndo hé dividas de que ha limites ao

poder discricionério. Tais limites estdo também inseridos no proprio ato administrativo, ja que
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os pressupostos de competéncia, forma e finalidade ndo sdo passiveis de discricionariedade
pelo agente publico, conforme explica Meirelles:
Com efeito, o administrador, mesmo para a pratica de um ato discricionario, devera
ter competéncia legal para praticd-lo; deverd obedecer a forma legal para a sua
realizacdo; e deverd atender a finalidade legal de todo ato administrativo, que é o
interesse publico. O ato discriciondrio praticado por autoridade incompetente, ou
realizado por forma diversa da prescrita em lei, ou informado de uma finalidade

estranha ao interesse coletivo, € ilegitimo e inoperante. Em tal circunstancia deixaria
de ser ato discriciondrio para ser ato arbitrdrio — ilegal, portanto. (MEIRELLES, s.d.)

2.1.3 Analise do ato administrativo a partir da decisao de mérito no exame de marcas

Buscou-se estudar o conceito de ato administrativo e cada um dos seus pressupostos,
além de analisar a discricionariedade e a vinculagdo dos elementos do ato para melhor
compreensdo de toda a estrutura que engloba o principal ato administrativo a ser proferido
pelo INPI no exame de marcas, qual seja, a decisdo de deferimento ou indeferimento de
pedido de registro de marca, assim como a decisdo que defere ou indefere recurso contra o
indeferimento ou, ainda, a decisdo definitiva do processo administrativo de nulidade de
registro de marca.

Entende-se por ato administrativo a exteriorizacdo da vontade da Administracao
Publica. Essa exteriorizacdo devera obedecer a regras e procedimentos especificos e tera por
consequéncia a geracao de efeitos juridicos. Portanto, é a decisdo de mérito do INPI — que,
apos as etapas processuais do exame administrativo, concede ou nao a prote¢do como registro
de marca a um sinal contido no pedido de registro — o ato administrativo que nos interessa
para o presente estudo.

A Lei de Criacao do INPI determina como uma de suas competéncias a execugdo das
normas de propriedade industrial do pais:

Art. 2°. O INPI tem por finalidade principal executar, no &mbito nacional, as normas
que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua funcdo social, econdmica,
juridica e técnica, bem como pronunciar-se quanto a conveniéncia de assinatura,

ratificacdo e dendncia de convengdes, tratados, convénios e acordos sobre
propriedade industrial. (BRASIL, 1970)

No caso especifico, a lei confere ao INPI a competéncia para decidir acerca da
protecao ou ndo de sinais como marca a serem submetidos a sua apreciacdo por meio de
pedidos de registro de marca que deverdo obedecer a regras predeterminadas, cujo conjunto

forma o chamado processo administrativo. Em outras palavras, o citado art. 2° da Lei de
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Criacdo do INPI da a este 6rgdo a competéncia para o exame de marcas, pautado nas normas
que regulam a propriedade industrial, cujo exame sempre respeitard a funcdo social,
econOmica, juridica e técnica a que essas normas se destinam.

A competéncia € ato vinculado, o que significa dizer que seus limites estdo na lei. A
lei que trata da competéncia do INPI € a lei de sua criacdo, e a regra especifica sobre o tema é
0 ja citado art. 2°.

Nota-se aqui o esvaziamento de um dos argumentos expostos pelo professor Barbosa
(1996)" que, inclusive, sustentou o entendimento da mencionada decisdo proferida pelo STI”
de que o INPI ndo teria competéncia para reprimir diretamente a concorréncia desleal, visto
que a lei ndo disporia dessa competéncia.

Posto isso, argumenta-se, portanto, que a lei confere ao INPI, competéncia tanto para
examinar marcas como para atuar na repressdo a concorréncia desleal no exame de marcas.

O supracitado dispositivo legal confere ao INPI as atribuicdes para “executar, no
ambito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua fun¢do
social, econdmica, juridica e técnica”. E pacifico o entendimento de que a expressdo
“execucdo de normas que regulam a propriedade industrial” engloba o exame de marcas pelo
INPI conforme a determinacdo de normas, como a Lei da Propriedade Industrial. Caso
contrario, o INPI ndo poderia examinar marcas, como ja o faz desde a sua concepcao.

Note bem que a lei ndo diz expressamente que compete ao INPI o exame de marcas. E
nem seria preciso, uma vez que, por raciocinio l6gico, a execucdo de normas que regulam a
propriedade industrial, tal como a LPI, permite essa conclusdo. Se ndo se exige que a lei
determine expressamente que compete ao INPI o exame de marcas, por qual razdo se quer
exigir que esteja previsto expressamente em lei que no exame de marcas o INPI tenha
competéncia para atuar na repressao a concorréncia desleal?

Como visto, as normas que regulam a propriedade industrial comportam em sua

esséncia a repressao a concorréncia desleal, de forma que o art. 2°, inciso V da LPI exterioriza

> “Nem na lei de criacdo, nem em qualquer outro diploma, se d4 competéncia ao INPI para fazer valer,
diretamente e por via administrativa a repressdo da concorréncia desleal.” (BARBOSA, Denis Borges. Falta de
competéncia do INPI para reprimir a concorréncia desleal. dez. 1996. Disponivel em:
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/competencia_inpi_1996.pdf. Acesso em: 2 maio
2019.

7 “E que, como bem leciona Denis Borges Barbosa, nio cabe ao INPI reprimir diretamente a concorréncia
desleal, visto que ndo tem competéncia legal para tanto e, ademais, a sua constatacio demanda procedimento a
ser realizado no ambito do Judicidrio, com ampla possibilidade de producdo de provas, inclusive pericial.” (STJ,
REsp 1.092.676 — MS, Quarta Turma. Relator Ministro Luis Felipe Salomao. DJe 28/05/2012).
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esse entendimento (BRASIL, 1996)74. Em especial, quanto a marca, no fundamento de sua
existéncia e protecdo, como visto, estd enraizado o combate a concorréncia desleal.

Portanto, se é aceito que o INPI possui competéncia para o exame de marcas em
virtude de caber a este 6rgdo a execu¢do das normas que regulam a propriedade industrial,
como retirar dele a competéncia para que, justamente no exame de marcas, ndo possa atuar
por completo na execugcdo das normas de sua competéncia, cuja repressao a concorréncia
desleal lhe € intrinseca?

Outro ponto que merece ser ressaltado quanto a competéncia determinada pelo
dispositivo legal supracitado é que este faz mencdo geral as normas que regulam a
propriedade industrial no pais e que, portanto, nao se limitam a aplicacio da LPI. Nesse
sentido, resta claro que o INPI é competente para analisar as normas contidas em outros
instrumentos legais, como, por exemplo, os decretos que internalizaram a CUP e a TRIPS.

Nao ha muito que comentar com relacdo a forma do ato administrativo. Para fins do
presente estudo, € suficiente dizer que a forma do ato administrativo € a maneira como a
decisdo do exame de marcas é revestida, nao sendo alvo de contestagdo a forma que as
decisdes dos exames de marcas vém apresentando nos dltimos anos.

A despeito da ndo relevincia da forma para este trabalho, a finalidade é um
pressuposto do ato administrativo de extrema importancia. No exame de marcas, a finalidade,
que ¢ um elemento vinculado, estd prevista na propria Constituicdo Federal (BRASIL,
1988)°, ao determinar que a protecio aos direitos industriais tenha como fim o
desenvolvimento social, econdmico e tecnoldgico do pais. Nao por acaso a finalidade do ato
administrativo consistente na decisdo do exame de marcas encontra-se justamente na chamada
clausula finalistica da propriedade industrial.

Além da Constituicao Federal, a finalidade encontra-se ainda no recém-citado art. 2°
da Lei de Criagdo do INPI, ao exigir que a execucdo das normas de propriedade industrial vise
“a sua func¢do social, econdmica, juridica e técnica”.

Assim é que a prote¢do de uma marca deve respeitar as funcdes a que ela se destina, a

fim de que possa cumprir a sua finalidade. E, como se sabe pelo estudo ja desenvolvido aqui

™ «Art. 2°. A protecdo dos direitos relativos a propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o
desenvolvimento tecnolégico e econdmico do pais, efetua-se mediante: [...] III — concessdo de registro de marca;
[...] V —repressdo a concorréncia desleal.” (BRASIL. Lei n°® 9.279, de 14 de maio de 1996. Diario Oficial da
Uniao, Poder Legislativo, Brasilia, DF)

> «Art. 5°. XXIX — a lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua utilizacdo,
bem como protecdo as criagcdes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas € a outros signos
distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do pais” (BRASIL.
Constituicdo [1988]. Diario Oficial da Unido, Poder Legislativo, Brasilia, DF, 5 out. 1988).
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até entdo, um dos principais fundamentos para a existéncia do registro de marca reside na
repressao a concorréncia desleal.

O pressuposto da finalidade do ato administrativo, portanto, nada mais € do que o
atendimento ao interesse social. E o interesse social na concess@do ou ndo da protecdo as
marcas submetidas ao exame pelo INPI € a possibilidade de beneficiar tanto os seus titulares
quanto os consumidores, alavancando a economia. Tudo isso, ao final, correspondera ainda ao
desenvolvimento social, estando atendida a finalidade.

Ocorre que, caso haja a concessao indevida de protecdo a sinais que ndo o merecam, a
finalidade do ato estara sendo desviada, ja que o interesse social ndo serd respeitado.

Deve-se ter muita cautela no ato que defere ou indefere marcas para ndo ocasionar o
desvio de sua finalidade e, por consequéncia, o posterior reconhecimento de sua invalidade,
que, quando feito tardiamente, pode ocasionar danos irreparaveis.

Também por isso, toda decisdo de mérito do exame de marcas deve conter,
necessariamente, a indicagdo dos fatos e fundamentos de direito que suportardo o comando
final da decisdo. Essa indicacdo dos fatos e fundamentos de direito € o motivo, que pode ser
vinculado ou discricionario. Independentemente de ser vinculado ou discricionério, ao apontar
a base legal que suportara a decisdo, o motivo apresenta uma das principais caracteristicas dos
atos administrativos: a tipicidade. Pela tipicidade, o motivo do ato administrativo deve
observar e apontar a lei, fundamentando e, por consequéncia, legitimando a decisdo. E por
essa razao que o INPI deve, em suas decisdes de indeferimento de pedido de registro de marca
ou anulacdo de um registro, apontar qual a norma que sustenta o seu entendimento.

J& no caso de concessdo de pedido de registro, ou manutencdo de registro ja
concedido, deve-se observar todo o ordenamento juridico e concluir que o sinal ndo infringe
nenhuma norma de direito.

O poder discriciondrio da Administracdo Publica se revela, em especial, no motivo.
Sabe-se que a discricionariedade é o poder de escolha dado por lei ao agente publico para que
este opte pela melhor solucdo dentre as possiveis, segundo a valoragdo subjetiva dos critérios
de oportunidade, conveniéncia e justica. Assim é que, na decisdao de mérito do exame de
marca, o examinador do INPI avaliard, no momento em que caiba praticar o ato decisorio, se
o conteudo juridico do ato por ele a ser praticado atende a finalidade proposta: se o ato
satisfaz o interesse publico.

Como no exame de marcas a finalidade buscada mediante a decisao de mérito € a ja

explicada clausula finalistica da propriedade industrial, ndo cabe ao examinador do INPI
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ignorar, quando diante de fatos e fundamentos de direito, o seu dever de decidir a
registrabilidade de uma marca amparado nas normas de repressao a concorréncia desleal.

Por fim, o objeto do ato administrativo corresponde a uma concessao ou negacgao de
um direito de exclusividade de uso de determinado sinal pelo seu titular.

Importante aqui é observar que o objeto deve ser licito e moral. Assim, no caso de
decorrer de violacdo de lei e do senso de justica, como nos casos em que a concessao de um
registro de marca fere os preceitos da lealdade concorrencial, o ato administrativo estaria
eivado de vicio de nulidade quanto ao seu objeto.

Novamente ressalta-se a importincia do cuidado e da responsabilidade no exame de
marcas pelo INPI, para que o objeto do ato administrativo ndo possa causar grave dano ao
titular da marca violada, aos concorrentes, a sociedade, na figura do consumidor, e, em ultima
andlise, ao sistema de prote¢do marcéria.

Por gozar da presungdo de legitimidade e veracidade, um registro de marca produz
todos os seus efeitos até a sua desconstituicdo, o que pode levar tempo suficiente para que os
prejuizos a terceiros sejam irreversiveis.

Deve-se ter em mente que a concessao de forma irregular de um direito marcario, ou
seja, contra a lei — aqui abarcando toda a legislacdo brasileira, ja que ndo € possivel limitar-se
somente a LPI, até porque nenhuma lei assim determina —, pode legitimar e perpetuar a

pratica de concorréncia desleal, o que evidentemente é rechacado em nosso Direito.

2.2 DA RELACAO ENTRE O PODER DE POLICIA DA ADMINISTRACAO PUBLICA E
O INPI

2.2.1 Breve explanacao acerca do poder de policia da Administracao Piblica

A Administragao Publica possui poderes para o exercicio de suas atividades, cuja
finalidade € a defesa do interesse publico. Dentre esses poderes estdo os poderes vinculado,

discriciondrio, hierarquico, disciplinar, regulamentar e o de policia’.

76 Os poderes vinculado e discriciondrio ji foram devidamente tratados no capitulo anterior. Poder hierarquico,
limitado ao dmbito da atividade administrativa, serve como forma de ordenar e estruturar as relacdes de
subordinacdo dos o6rgdos da Administragdo Publica. Poder disciplinar é o poder punitivo que cabe a
Administragdo Publica para sancionar atos de infracdo de agentes que possuem vinculo com a Administracao

Publica. Poder regulamentar é o poder dado ao Executivo para expedir decretos e regulamentos que servirdo para
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Di Pietro explica que o poder de policia € um assunto que coloca em confronto “de um
lado, o cidadao [que] quer exercer plenamente seus direitos; de outro, a Administracio [que]
tem por incumbéncia condicionar o exercicio daqueles direitos ao bem-estar coletivo, e ela o
faz usando de seu poder de policia” (DI PIETRO, 2008, p. 105).

O poder de policia pode ser definido como “a faculdade de que dispde a
Administracdo Publica para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos
individuais, em beneficio da coletividade ou do préprio Estado” (MEIRELLES, 2005, p. 127).
No mesmo sentido, Cretella Junior conceitua o poder de policia como “a faculdade
discricionéria do Estado de limitar a liberdade individual, ou coletiva, em prol do interesse
publico” (CRETELLA JUNIOR, 2000, p. 549). Tracando um paralelo entre a defini¢do
classica e moderna de poder de policia, Di Pietro ensina:

Pelo conceito cléssico, ligado a concepg¢do liberal do século XVIII, o poder de
policia compreendia a atividade estatal que limitava o exercicio dos direitos
individuais em beneficio da seguranca. Pelo conceito moderno, adotado no direito
brasileiro, o poder de policia é a atividade do Estado consistente em limitar o

exercicio dos direitos individuais em beneficio do interesse publico. (DI PIETRO,
2008, p. 107-108)

Incorporando as defini¢des doutrinarias, o Codigo Tributario Nacional assim definiu o
que vem a ser poder de policia:
Art. 78. Considera-se poder de policia atividade da Administracdo Publica que,
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a pratica de ato ou
abstencdo de fato, em raz@o de interesse publico concernente a seguranca, a higiene,

a ordem, aos costumes, a disciplina da produ¢do e do mercado, ao exercicio de
atividades econdmicas dependentes de concessdo ou autorizagdo do Poder Publico, a

N

tranquilidade publica ou ao respeito a propriedade e aos direitos individuais ou
coletivos. (BRASIL, 1966)

Compreendida a definicio de poder de policia, é possivel extrair dela alguns
elementos importantes, como seu fundamento, que reside no “principio da predominancia do
interesse publico sobre o particular, que da a Administragao posi¢do de supremacia sobre os
Administrados” (DI PIETRO, 2008, p. 106). O poder de policia serve, assim, para assegurar
os interesses sociais, impedindo o exercicio ilegal de direitos, bem como o uso abusivo de
propriedade em prejuizo da coletividade.

Rosa afirma que o poder de policia que serve para “impor limites ao exercicio de
direitos e de atividades individuais em funcdo de interesse publico primério” encontra base de

sustentacdo em “decorréncia da supremacia do interesse publico em relacdo ao interesse do

dar cumprimento a lei. Os poderes hierarquico, regulamentar e disciplinar, por questdo de recorte do tema, nio
serdo objeto de estudo.
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particular, resultando limites ao exercicio de liberdade e propriedade deferidos aos
particulares” (ROSA, 2005, p. 81).

O poder de policia apresenta ainda alguns atributos comumente percebidos, mas que
ndo necessariamente se mostram todos cumulativamente presentes. Dentre os principais
atributos, além da autoexecutoriedade e da coercibilidade (DI PIETRO, 2008, p. 111—112)77
estd a ja estudada discricionariedade.

Outro ponto que merece destaque diz respeito as formas de atuacdo da Administracio
Publica no exercicio do seu poder de policia, podendo ocorrer preventiva ou repressivamente:
“A Administracdo Publica, no exercicio da parcela que lhe é outorgada do mesmo poder,
regulamenta as leis e controla a sua aplicagdo, preventivamente (por meio de ordens,
notificagcdes, licencas ou autorizagdes) ou repressivamente (mediante imposi¢ao de medidas
coercitivas)” (DI PIETRO, 2008, p. 111-112).

Note que ndo ha a obrigatoriedade de que, em decorréncia do poder de policia, todos
os Orgaos da Administracdo Publica tenham de atuar tanto repressiva quanto preventivamente.
Ha 6rgdos aos quais, por suas atribuicdes, somente cabera o exercicio do poder de policia ou
preventivamente ou repressivamente. Contudo, quais 6rgaos deteriam o poder de policia? Para
responder a essa pergunta, Meirelles afirma que, embora ndo seja uma regra, em principio tem
competéncia para policiar a entidade que dispde do poder de regular a matéria (MEIRELLES,
2005, p. 130).

Importante € esclarecer que o poder de policia do Estado ocorre em duas esferas
distintas, a administrativa e a judiciaria, importando para o presente trabalho a compreensao
das diferencas entre elas e o estudo mais detalhado do poder de policia administrativo.

Di Pietro estabelece a principal diferenca entre o poder de policia administrativo e
judiciario:

O poder de policia que o Estado exerce pode incidir em duas areas de atuacdo
estatal: na administrativa e na judicidria. A principal diferenca que se costuma
apontar entre as duas estd no carater preventivo da policia administrativa e no

repressivo da policia judicidria. A primeira terd por objeto impedir as agdes
antissociais, e a segunda, punir os infratores da lei penal. (DI PIETRO, 2008, p. 109)

Mencionando as li¢des de Di Pietro, tem-se ainda outras diferencas:

A coercibilidade ndo difere muito da autoexecutoriedade. “Coercibilidade é indissocidvel da

autoexecutoriedade. O ato de policia s6 € autoexecutério porque dotado de forca coercitiva. Alids, a
autoexecutoriedade, tal como a conceituamos, nao se distingue da coercibilidade. [...] Autoexecutoriedade é a
possibilidade que tem a Administracdo de, com os préprios meios, pdr em execucdo as suas decisdes, sem
precisar recorrer previamente ao Poder Judiciario” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo.

21. ed. Sao Paulo: Atlas, 2008. p. 111-112).
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[...] a linha de diferenca estd na ocorréncia ou ndo de ilicito penal. Com efeito,
quando atua na é4rea do ilicito puramente administrativo (preventiva ou
repressivamente), a policia € administrativa. Quando o ilicito penal € praticado, é a
policia judicidria que age. A primeira se rege pelo Direito Administrativo, incidindo
sobre bens, direitos ou atividades; a segunda, pelo Direito Processual Penal,
incidindo sobre pessoas. Outra diferenca: a policia judicidria € privativa de
corporagdes especializadas (policia civil e militar), enquanto a policia administrativa
se reparte entre diversos 6rgaos da Administracdo [...]. (DI PIETRO, 2008, p. 109)

O poder de policia administrativo pode ser exercido mediante atos normativos em
geral — com a criagdo em lei de limitagcdes administrativas ao exercicio de direitos individuais
— e atos administrativos e operagdes materiais de aplicacdo da lei ao caso em concreto — tanto
por meio de medidas preventivas, autorizacdo ou licenca quanto por meio de medidas
repressivas (DI PIETRO, 2008, p. 110).

Outra doutrinadora que compactua com este pensamento ¢ Medauar:

A policia administrativa ou poder de policia restringe o exercicio de atividades
licitas, reconhecidas pelo ordenamento como direitos dos particulares, isolados ou
em grupo. Diversamente, a policia judicidria visa impedir o exercicio de atividades

ilicitas, vedadas pelo ordenamento; a policia judiciaria auxilia o Estado e o Poder
Judiciario na prevencdo e repressdo de delitos. (MEDAUAR, 2002, p. 392)

Meirelles explica que, enquanto “a policia administrativa incide sobre os bens, direitos
e atividades”, a judicidria atua “sobre as pessoas, individualmente ou indiscriminadamente”
(MEIRELLES, 2005, p. 127).

Pode-se extrair que a policia administrativa visa impedir atividades antissociais por
meio de acdes preventivas para evitar danos futuros, além do fato de que o ato administrativo
imbuido do poder de policia administrativa exaure-se em si mesmo, como, por exemplo, o
indeferimento de um pedido de registro de marca por infringéncia a ordem juridica. Por sua
vez, a policia judiciaria atua na responsabilizacdo dos infratores da ordem juridica.

Por fim, ha que destacar que o poder de policia administrativo, assim como todos os
demais poderes da Administracdo Publica, evidentemente encontra limites. Meirelles defende
que o poder de policia administrativo contém discricionariedade e, como todo poder
discricionério, deve estar submetido a lei, sob pena de nulidade do ato administrativo por
abuso de poder (MEIRELLES, 2005, p. 135). Complementando, Rosa (2005, p. 84) explica
que o poder de policia administrativo, que € dotado de discricionariedade, ndao pode ser usado
contrariamente a lei ou a finalidade da Administracdo Publica; seus limites estdo em seu
proprio fundamento, que € condicionar o exercicio de direitos individuais em beneficio do
interesse da coletividade. No mesmo sentido, Di Pietro aponta determinadas regras que devem

ser respeitadas pela policia administrativa para preservar os direitos individuais:
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1. a da necessidade, em consondncia com a qual a medida de policia s6 deve ser
adotada para evitar ameagas reais ou provaveis de perturbacdes ao interesse publico;
2. a da proporcionalidade [...], que significa a exigéncia de uma relagdo necessiria
entre a limitacdo ao direito individual e o prejuizo a ser evitado;

3. a da eficécia, no sentido de que a medida deve ser adequada para impedir dano ao
interesse publico. (DI PIETRO, 2008, p. 113)

Portanto, tem-se que o poder de policia jamais sera ilimitado, e devera sempre estar de
acordo com a lei e observar critérios como necessidade, proporcionalidade e eficicia no seu

exercicio.

2.2.2 Analise do poder de policia do INPI

O poder de policia merece uma anélise mais especifica sob a 6tica de aplicacdo do
INPI no exame de marcas.

Recorda-se aqui que um dos principais pilares de sustentacio do Parecer
INPI/Proc/Dirad n°® 20/08 — instrumento que nega ao INPI a competéncia para atuar
diretamente na repressdo a concorréncia desleal — € justamente a argumentagcdo de que a
concorréncia desleal seria prevista na LPI apenas como crime e que, portanto, o INPI seria
incompetente para aprecid-la, j& que ndo seria dotado de poder de policia, que seria de
competéncia exclusiva do Poder Judiciario.

Hé dois pontos controversos que precisam ser mais bem desdobrados. O primeiro € a
premissa de que o ato de concorréncia desleal sé seria previsto como crime; o segundo € a
ideia de que o INPI ndo seria dotado de poder de policia.

O primeiro, e ja abordado, refere-se ao fato de que, no direito pétrio, a concorréncia
desleal nao € somente imputada como crime. Como ja comentado no capitulo 1, ha também o
enquadramento da concorréncia desleal como ilicito civil: embora mereca ser rechacada, sua
caracterizacdo como ilicito civil ndo precisa estar tipificada de forma exaustiva, ji que ndo é
possivel que o legislador preveja todos os atos ilicitos que possam vir a ser caracterizados
como atos de concorréncia desleal, ao contrario do que ocorre para que uma conduta seja tida
como criminosa.

Cerqueira endossa esse entendimento e diferencia a conduta objeto de crime de
concorréncia desleal, a qual chama de concorréncia desleal especifica, e a concorréncia
desleal a ser combatida pelo direito comum ou direito civil, a que d4 o nome de concorréncia

desleal genérica ou ilicita (CERQUEIRA, 2010, p. 280-281).
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Portanto, ndo ha como sustentar a premissa exposta no referido Parecer quanto a
caracterizacdo da concorréncia desleal unicamente como crime, posto que, se assim o fosse,
ndo haveria nem que se falar em aproveitamento parasitario e enriquecimento ilicito, tao
combatido no ambito do Direito Civil.

A segunda premissa, a nosso ver equivocada, refere-se ao poder de policia do INPI,
que, segundo o entendimento do Parecer, inexistiria.

A Administracdo Publica, para o desempenho de suas fungdes, precisa exercer alguns
poderes e, dentre eles, 0 que mais nos interessa neste momento € o poder de policia. O INPI,
autarquia federal especializada, 6rgdo da Administragdo Publica, possui poderes para o
exercicio de suas atribui¢des, sendo o poder de policia administrativa um desses poderes.

As atividades de concessdo de direitos de propriedade industrial, com anélise de
mérito do objeto submetido a apreciacdo pelo INPI — cuja finalidade é a protecdo do bem
intelectual que servira de incentivo e instrumento ao desenvolvimento social, econdmico e
tecnologico da sociedade —, estdo relacionadas ao poder de policia da Administragdo Publica.
Portanto, adota-se o entendimento de que o INPI possui poder de policia ao conceder um
registro de marca cujo exame lhe fora submetido. Esse entendimento ja foi inclusive
exteriorizado em pelo menos duas oportunidades no Tribunal Regional Federal da 2° Regido.

No primeiro julgado, ao explicitar a competéncia e a finalidade do INPI, o TRF2 deixa
claro que as atividades que cabem ao INPI exercer s@o indissocidveis do poder de policia
administrativo:

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial € uma Autarquia Federal, criada em
1970, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior.
Por sua fun¢do social, econdmica, juridica e técnica, segundo a Lei de Propriedade

Industrial n°. 9.279/96, o INPI tem sua finalidade principal de executar, no ambito
nacional, as normas que regulam a propriedade industrial. Além de ter atribui¢do de

pronunciar-se quanto a conveniéncia de assinatura, ratificacio e denuncia de
convengdes, tratados, convénios e acordos sobre propriedade industrial. Assim, as
atividades do INPI estdo diretamente relacionadas ao poder de policia do Estado.

(BRASIL, 2006)

No segundo julgado coletado, ao examinar a posicao processual que o INPI deveria
ocupar nas ac¢des de nulidade de direitos de propriedade industrial, o TRF2 explica que os atos
administrativos do INPI concernentes a concessao de direitos de propriedade industrial
emanam dos poderes da Administracdo Publica, sendo o poder de policia um deles:

Assim, temos uma gama enorme de atos administrativos que nao sio atos de que vao
resultar direitos subjetivos estatais; que ndo correspondem a interesses juridicamente
titularizados, singularizados, subjetivados, individualizados em nome da pessoa

juridica de direito publico, mas sim, uma atuacdo, principalmente no campo do
poder de policia, das limitacdes administrativas. Atos administrativos sdo
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praticados, portanto, dentro desta ideia de que o Poder Publico, através da
Administracdo, tem que participar da vida social, tem que intervir em relacdes
juridicas que ndo sdo suas, para preservar determinados interesses gerais e, também,
interesses das partes envolvidas, principalmente quando se trata de partes mais
fracas. (BRASIL, 1993, grifo nosso)

Nao se estd afirmando que o INPI possui poder de policia judicidria, este sim
competente para apreciar, julgar e repreender condutas tipificadas como crime de
concorréncia desleal. Defende-se, sim, que o INPI possui poder de policia administrativa,
competindo-lhe reprimir a concorréncia desleal em ambito administrativo de exame de marcas
e, evidentemente, dentro dos limites estabelecidos em lei.

Assim, o poder de policia administrativa do INPI impacta diretamente o dever — ja que
se trata de um poder-dever — de zelar pelo cumprimento das normas legais em decorréncia do
exame de marcas. Dentre essas normas estdo as normas de repressio a concorréncia desleal.

Desse modo, compreendido que a concorréncia desleal, além de crime, também é
caracterizada como ilicito civil, caberd ao INPI o cuidado para ndo conceder direitos de
exclusividade a sinais que violem direitos de terceiros, legitimando e perpetuando a violagcdo

mediante o titulo indevidamente concedido.

2.3 DO RESPEITO AOS PRINCIPIOS PROCESSUAIS E ADMINISTRATIVOS PELO
INPI

2.3.1 Dos principios processuais e administrativos

Principios s@o normas juridicas que exprimem valores basicos, fundamentais, que
devem guiar o comportamento em determinada matéria. Bandeira de Mello conceitua
“principio” como:

Mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposicao
fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espirito e
sentido servido de critério para sua exata compreensdo e inteligéncia, exatamente

por definir a 16gica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a
tonica e lhe da sentido harmoénico. (MELLO, 2006, p. 882)

Importa aqui estudar alguns dos principios constitucionais e processuais que sao
aplicados ao Direito Administrativo, em especial os principios mais relevantes e que devem

ser observados no processo administrativo de exame de marcas do INPL
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Basicamente, pode-se identificar os principios aplicaveis a Administracdo Publica,
como aqueles explicitos na Constituicdo Federal, bem como os explicitos na Lei de Processo
Administrativo de Ambito Federal e no Cédigo de Processo Civil.

A Constituicdo Federal estabelece como principios da Administragdo Publica a
legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiéncia: “Art. 37. A
Administracdo Publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Unido, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos principios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiéncia [...]” (BRASIL, 1988).

O principio da legalidade, talvez o mais importante em relacdo a maior garantia dada
aos administrados, estabelece que os atos da Administracdo Publica devem estar de acordo
com o que determina estritamente a lei, sendo a lei a fonte primaria das obrigacdes que cabem
aos individuos. Note que, ao passo que este principio serve de limite a atuacdo da
Administragdao Publica, s6 poderd o agente publico fazer aquilo que a lei estritamente
determinar; os administrados poderdo fazer tudo aquilo que nao for proibido por lei (BRASIL,
1988): “Segundo o principio da legalidade, a Administragdo Publica s6 pode fazer o que a lei
permite. No ambito das relagdes entre particulares, o principio aplicidvel € o da autonomia da
vontade, que lhes permite fazer tudo o que a lei ndo proibe” (DI PIETRO, 2008, p. 63).
Camara (2018, p. 15) afirma que o principio da legalidade € a “exigéncia de que as decisdes
sejam tomadas com apoio no ordenamento juridico”.

O principio da impessoalidade determina a prevaléncia da finalidade do interesse
publico sobre todos os atos administrativos. Quer dizer que o agente publico ndo pode atuar
visando satisfazer seus interesses pessoais, mas somente o interesse da coletividade. Para isso,
sua atuagdo, que se limita a execugao da lei, deve ser pautada por imparcialidade e isonomia.

O principio da moralidade atrela a atuagdo do agente publico aos valores morais e
éticos. Assim é que o agente publico deverd sempre pautar-se pela boa-fé e manter o decoro
de sua conduta. Em perspectiva complementar, pode-se entender que a moralidade
compreenderia a licitude e a honestidade (DI PIETRO, 2008, p. 72).

Silva ilustra quando o ato administrativo € moral ou imoral:

A lei pode ser cumprida moralmente ou imoralmente. Quando sua execugdo ¢ feita,
por exemplo, com o intuito de prejudicar alguém deliberadamente, ou com o intuito
de favorecer alguém, por certo que estd produzindo um ato formalmente legal, mas

materialmente comprometido com a moralidade administrativa. (SILVA, 2008, p.
668)

Mediante o principio da publicidade, a Administracdo Publica tem o dever de atuar

com a maior transparéncia possivel diante dos administrados. Assim, os atos administrativos
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devem ser de conhecimento do publico. A publicidade do ato serve para dar-lhe eficécia,
tornando-o mandatério para seu destinatario. Outra finalidade buscada através do principio da
publicidade é a possibilidade de controle dos atos da Administragdo Publica por seus
administrados ou por outros 6rgdos publicos de controle. Por esse principio, todos os atos
processuais devem ser “praticados publicamente, sendo livre e universal o acesso ao local em
que sdo praticados e aos autos nos quais estio documentados seus conteddos” (CAMARA,
2018, p. 15). Esclarece-se que a publicidade “ndo € um requisito de forma do ato
administrativo”, ja que “atos irregulares ndo se convalidam com a publicacdo”; a publicidade
€ sim “requisito de eficicia e moralidade” (SILVA, 2008, p. 670).

Pelo principio da eficiéncia, a Administragdao Publica deve empregar o menor nimero
de recursos possivel na producdo dos melhores resultados possiveis. Quanto maior for o
tempo e o capital poupados na produ¢do do melhor resultado viavel, tanto da Administracio
Publica quanto de seus administrados, maior sera a eficiéncia da Administracio Publica.

Silva esclarece que o termo “eficiéncia” tem empregabilidade econdmica no seguinte

sentido:

Eficiéncia ndo € um conceito juridico, mas econdmico; ndo qualifica normas;
qualifica atividades. Numa ideia muito geral, eficiéncia significa fazer acontecer
com racionalidade, o que implica medir os custos que a satisfacdo das necessidades
publicas importa em relacéio ao grau de utilidade alcangado. (SILVA, 2008, p. 670)

Esse principio visa o aprimoramento da relacdo ‘“custo empregado x resultado obtido™.
E a atuagdo do servico publico em prol da efetividade do bem comum, buscando
constantemente a melhora de suas atividades.
Di Pietro completa esse entendimento sobre o principio da eficiéncia:
O principio da eficiéncia apresenta, na realidade, dois aspectos: pode ser
considerado em relacdo ao modo de atuagc@o do agente publico, do qual se espera o
melhor desempenho possivel de suas atribui¢des, para lograr os melhores resultados;
e em relacdo ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a Administragdo Publica,

também com o mesmo objetivo de alcancar os melhores resultados na prestacao do
servigo publico. (DI PIETRO, 2008, p. 79)

Além dos ja vistos principios da legalidade, da moralidade e da eficiéncia, a Lei de
Processo Administrativo enumera o respeito aos principios da finalidade, da motivacdo, da
razoabilidade, da proporcionalidade, da ampla defesa, do contraditério, da seguranca juridica
e do interesse publico: “Art. 2°. A Administracdo Publica obedecerd, dentre outros, aos
principios da legalidade, finalidade, motivagdo, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditério, seguranga juridica, interesse publico e eficiéncia” (BRASIL,

1999).
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O principio da finalidade vincula a pratica do ato administrativo a busca da sua
finalidade, que € a satisfacdo do interesse publico. A observancia das normas legais e sua
aplicacdo devem mirar o objetivo principal, ou seja, a finalidade.

O principio da motiva¢do nada mais € do que a exposi¢do de motivos para a pratica de
atos administrativos — lembrando que o motivo, um dos pressupostos do ato administrativo,
corresponde aos fundamentos de fato e de direito que autorizam a prética do ato.

O Coédigo de Processo Civil também apresenta esse principio, mas sob a denominacao
de “principio da fundamentacao das decisdes judiciais”: “Art. 11. Todos os julgamentos dos
orgdos do Poder Judicidrio serdo publicos, e fundamentadas todas as decisdes, sob pena de
nulidade” (BRASIL, 2015).

Relacionado diretamente com a discricionariedade do ato administrativo, o principio
da razoabilidade determina ao agente publico a observancia da prudéncia e bom senso no uso
da sua liberdade de escolha dentre as opgdes razoaveis.

Em estreita relacdo com o principio da razoabilidade, o principio da proporcionalidade
determina que haja um equilibrio entre os meios utilizados e os fins almejados pelo ato
administrativo. O ato praticado pelo agente publico deve ser adequado para a obtengao dos
objetivos desejados, sendo 0 menos restritivo possivel aos direitos individuais.

Pelo principio da ampla defesa entende-se a mais ampla oportunidade, dentro das
regras processuais, para que a parte que estd sendo acusada apresente seus argumentos de fato
e de direito, além das provas licitas, a fim de tentar provar sua inocéncia ou, ainda, a
necessidade de condi¢cdes menos gravosas da san¢do a ser imposta.

O principio do contraditorio estabelece a mais ampla participacdo de todos os
interessados na formagao das decisdes da Administragdo Publica. Por meio desse principio os
interessados deverao ter ciéncia dos atos processuais e poderdo se manifestar diante dos deles.
Camara (2018, p. 11) defende que o principio do contraditério serve tanto como uma garantia
“de participacdo com influéncia na formagdo do resultado” como uma garantia “de nao
surpresa”’, ja que “o resultado do processo deve ser fruto de intenso debate e da efetiva
participacao dos interessados”.

Nesse sentido, o Cddigo de Processo Civil € claro ao determinar que: “Art. 10. O juiz
nao pode decidir, em grau algum de jurisdi¢cdo, com base em fundamento a respeito do qual
ndo se tenha dado as partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre
a qual deva decidir de oficio” (BRASIL, 2015).

Destaca-se ainda que a importancia dos principios do contraditério e da ampla defesa é

tamanha, que constam no rol de direitos do art. 5° da Constituicdo Federal: “L'V — aos
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litigantes, em processo judicial ou administrativo, € aos acusados em geral sdo assegurados o
contraditorio e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes [...]” (BRASIL, 1988).

O principio da seguranga juridica € o direito que corresponde aos administrados de que
as situacdes consolidadas por decisdes finais da Administracdo Publica serdo respeitadas,
ocasionando a estabilidade das relagdes juridicas derivadas dessas decisdes. Ha que se ter
cautela com relagdo a aplicacdo desse principio “para nao levar ao absurdo de impedir a
Administracdo Publica de anular atos praticados com inobservancia da lei”, na medida em que
nesses casos ha ilegalidade, e “atos ilegais ndo geram direitos” (DI PIETRO, 2008, p. 80).

Por fim, o principio do interesse publico corresponde a juncao de dois principios: o da
supremacia do interesse publico sobre o interesse privado e o da indisponibilidade do
interesse publico.

A supremacia do interesse publico sobre o privado refere-se ao confronto de interesses
entre o individuo e a coletividade, tendendo a prevalecer o interesse da coletividade. Contudo,
€ preciso atentar ao fato de que este principio ndo € absoluto, comportando excecdo ou, ainda,
relativizagdo, sendo analisados e sopesados os direitos em jogo em cada caso. Di Pietro
esclarece que “o direito deixou de ser apenas instrumento de garantia dos direitos do
individuo e passou a ser visto como meio para consecu¢do da justica social, do bem comum,
do bem-estar coletivo” (DI PIETRO, 2008, p. 64).

A indisponibilidade do interesse publico’” (BRASIL, 1999) ligada a outros principios
rege que nao cabe ao agente publico deixar de lado o interesse publico ao praticar o ato
administrativo, posto que o interesse publico € o interesse da coletividade, e ndo o interesse do
Estado ou de um 6rgdo da Administracdo Publica. Nao cabe ao agente publico abrir mao do
seu dever de praticar determinado ato administrativo conforme determina a lei, pois assim

estaria agindo contrariamente ao interesse publico:

Em razdo do principio da indisponibilidade do interesse publico (a expressdo
“interesse publico” € utilizada, aqui, em sentido amplo, abrangendo todo o
patrimdnio publico e todos os direitos e interesses, imediatos ou mediatos, do povo
em geral, unico titular da coisa publica) sdo vedados ao administrador quaisquer atos
que impliquem rentincia a direitos do Poder Publico ou que injustificadamente
onerem a sociedade. Trata-se de um principio implicito, e dele decorrem diversos
principios expressos que norteiam a atividade da Administracdo, como o da
legalidade, o da impessoalidade, o da moralidade, o da eficiéncia.
(ALEXANDRINO; PAULO, 2008, p. 192)

78 O principio da indisponibilidade do interesse publico estd previsto no inciso II do art. 2° da Lei de Processo
Administrativo: “Art. 2°. II — atendimento a fins de interesse geral, vedada a rentncia total ou parcial de poderes
ou competéncias, salvo autorizacdo em lei” (BRASIL. Lei n® 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Diario Oficial da
Uniao, Poder Legislativo, Brasilia, DF).
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Cabe ainda esclarecer que os principios processuais expostos no Cdodigo de Processo
Civil de 2015 aplicam-se ao processo administrativo de exame de marcas do INPI, conforme
determina o art. 15: “Art. 15. Na auséncia de normas que regulem processos eleitorais,
trabalhistas ou administrativos, as disposi¢oes deste Cddigo lhes serdo aplicadas supletiva e
subsidiariamente” (BRASIL, 2015).
Camara explica que as normas do Codigo de Processo Civil aplicam-se subsidiaria e
supletivamente no processo administrativo:
J4 no que concerne ao processo administrativo, a aplicacdo subsididria do CPC
resulta expressamente deste art. 15, ndo havendo outro dispositivo especifico a
estabelecer tal aplicabilidade. [...] Certo é que o Cédigo de Processo Civil veicula a
lei processual comum, a ser aplicada como regra geral a todos os processos judiciais
ou administrativos em curso no Brasil, ressalvada apenas a existéncia de lei
especifica, de incompatibilidade entre esta e a lei geral. Além disso, o Cddigo de

Processo Civil se aplica aos processos eleitorais, trabalhistas e administrativos em
cardter supletivo. (CAMARA, 2018, p. 24)

O referido autor processualista trata ainda de explicar que a aplicagdo supletiva é
diferente da subsidiéria, visto que a subsidiaria ocorre “na auséncia de disposi¢do normativa
especifica”, enquanto, na supletiva, “o que se tem é uma interagao entre a lei especifica e a lei
geral, de modo que € necessario interpretar a lei especifica levando-se em consideracdo o que
consta da lei geral” (CAMARA, 2018, p. 24).

Desse modo, os principios processuais contidos no Codigo de Processo Civil, como os
principios do juiz natural e da duragao razoavel do processo, também se aplicam ao processo
administrativo. Mas o que se observa ¢ que muitos dos principios processuais contidos na lei

processual geral também ja estdo contidos na Lei de Processo Administrativo.

2.3.2 Analise dos principios processuais e administrativos aplicaveis no exame de marcas

Como ja abordado, Barbosa pautou seu entendimento quanto a impossibilidade de o
INPI atuar diretamente na repressdao a concorréncia desleal em decorréncia do exame de
marcas em algumas premissas, dentre elas, a que se refere a que a caracterizagdo da
concorréncia desleal demandaria produgdo e andlise de provas conforme os principios do
contraditério e da ampla defesa, sendo o Poder Judiciario, e nao o INPI, o 6rgao da
Administracao Publica capaz de atender a esses principios (BARBOSA, 1996).

Endossando o entendimento acima, encontra-se o também ja citado julgado do

Superior Tribunal de Justica — STJ, datado de 15 de maio de 2012, sob relatoria do Ministro
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Luis Felipe Salomao, da Quarta Turma, que inclusive transcreveu parte da obra Barbosa para
fundamentar a decisdo (BRASIL, 2012).

Diante desse posicionamento, e tendo ja estudado os principais principios processuais
e administrativos, cumpre analisar se o processo administrativo de exame de marcas do INPI
atende ou ndo a esses principios.

E certo que o processo administrativo de exame de marcas do INPI atende
perfeitamente ndo s6 aos principios do contraditério e da ampla defesa, como também a todos
os demais principios administrativos e processuais, até porque, caso o INPI ignorasse
quaisquer desses principios, ja teria sofrido, corretamente, questionamentos quanto a validade
de suas decisdes, eis que a inobservancia desses principios imperiosos as atividades da
Administracdo Publica sd3o causa de nulidade dos atos praticados. Os principios
constitucionais de Direito Administrativo mencionados no art. 37 da Constituicio -
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia — sdo perfeitamente
observados pelo INPI durante todo o seu processo administrativo de exame de marcas.

Todos os atos praticados pelo INPI no exame de marcas estdo previstos em lei, como
manda o principio da legalidade, assim como todos os atos praticados sdo imparciais, sendo
que o unico interesse defendido € o interesse publico, atendendo ao principio da
impessoalidade.

Do mesmo modo, o examinador do INPI age no exame de marcas com ética e com
senso de justica, especialmente importante no momento de proferir a decisao de mérito, em
respeito ao principio da moralidade.

Quanto ao principio da publicidade, 0 mesmo € observado estritamente no fato de que
todos os procedimentos administrativos sdo publicados semanalmente na Revista da
Propriedade Industrial, dando ciéncia tanto ao titular do direito pleiteado quanto a todos os
interessados acerca de todos os andamentos do processo. Além disso, € possivel a qualquer
interessado acessar todas as informacdes de um processo de marcas pela base de dados do
INPI.

O principio da eficiéncia, que passa pela melhor solu¢do de interesse publico com os
menores recursos possiveis, advoga pela repressdo a concorréncia desleal ja em ambito
administrativo. Quando o INPI, de oficio (pelo conhecimento técnico e geral do examinador)
ou mediante provocacdo da parte interessada (por meio de manifestacio com fatos e
fundamentos de direito, além de provas), € capaz de concluir que o pedido de registro da
marca em andlise infringe direitos de terceiros — incluindo aqui a infracdo por concorréncia

desleal —, devera denegar a protecdo aquele sinal. Essa justa decisdo € capaz de economizar
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tempo, esforco e capital da parte lesada, que ndo sofrerd danos ao seu direito e ndo precisara
mobilizar a maquina publica na figura do Poder Judicidrio para anular uma decisdo
administrativa que ja nasceu nula de pleno direito.

Com relag@o aos principios processuais contidos tanto no art. 2° da Lei de Processo
Administrativo de Ambito Federal quanto no Cédigo de Processo Civil, em especial os
principios da ampla defesa e do contraditério, suscitados pelo STJ na defesa da apreciagao
exclusiva pelo Poder Judiciadrio de questdes marcarias ligadas a repressdo a concorréncia
desleal, cabe tecer alguns esclarecimentos.

O processo administrativo de exame de marcas do INPI atende perfeitamente a esses
principios processuais. E dado o prazo de 60 dias para qualquer interessado apresentar
oposi¢do ao pedido de registro de marca, podendo o titular do pedido apresentar manifestacao
a oposi¢do em igual prazo de 60 dias. Apos esse periodo, poderd o examinador formular
exigéncias que deverdo ser respondidas no prazo de 60 dias. Somente apds esses
procedimentos € que serd proferida uma decisdo de deferimento ou indeferimento do pedido
(BRASIL, 1996)".

Indeferido o pedido, poderd o titular apresentar recurso no prazo de 60 dias, com
posterior abertura de prazo de outros 60 dias para terceiros interessados apresentarem
manifestacdo. Novamente aqui podera o INPI formular exigéncias que deverdo ser cumpridas
dentro de 60 dias. Ap6s esses procedimentos, serd proferida decisdo pelo presidente do INPI
(BRASIL, 1996)%.

Deferido o pedido e concedido o registro de marca, o INPI, de oficio ou a
requerimento de qualquer interessado, podera instaurar dentro de 180 dias o processo
administrativo de nulidade diante do registro, podendo o titular do registro se manifestar no

prazo de 60 dias. ApGs, serd proferida decisdo pelo presidente do INPI (BRASIL, 1996)*".

7 “Art. 158. Protocolizado, o pedido serd publicado para apresentacdo de oposicdo no prazo de 60 (sessenta)
dias. § 1° O depositante serd intimado da oposi¢do, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias. Art.
159. Decorrido o prazo de oposi¢cdo ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestacdo, serd feito o exame,
durante o qual poderdo ser formuladas exigéncias, que deverdo ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 160. Concluido o exame, serd proferida decisdo, deferindo ou indeferindo o pedido de registro.” (BRASIL.
Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996. Diario Oficial da Unido, Poder Legislativo, Brasilia, DF)

80 «“Art. 212. Salvo expressa disposicio em contrario, das decisdes de que trata esta Lei cabe recurso, que sera
interposto no prazo de 60 (sessenta) dias. § 1° Os recursos serdo recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo
pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instincia, no que couber. [...] § 3° Os
recursos serdo decididos pelo presidente do INPI, encerrando-se a instdncia administrativa. Art. 213. Os
interessados serdo intimados para, no prazo de 60 (sessenta) dias, oferecerem contrarrazdes ao recurso. Art. 214.
Para fins de complementacao das razdes oferecidas a titulo de recurso, o INPI podera formular exigéncias, que
deverdo ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias.” (BRASIL. Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. Diario
Oficial da Unido, Poder Legislativo, Brasilia, DF)

81 «Art. 169. O processo de nulidade podera ser instaurado de oficio ou mediante requerimento de qualquer
pessoa com legitimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedicdo do
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Com base no art. 224 combinado com o art. 220 da Lei da Propriedade Industrial, o
Manual de Marcas do INPI (BRASIL, 2017, p. 70) regulamenta ainda a possibilidade de as
partes apresentarem aditamento as peti¢cdes de oposicao, recurso e manifestagdes a elas, bem
como apresentacdo de outros documentos, em prazo suplementar de 60 dias contados da
apresentacdo da respectiva peticdo, devendo o INPI aproveitar os atos das partes (BRASIL,
1996)%.

Todo esse procedimento que garante oportunidade para o depositario do pedido de
registro de marca e para terceiros interessados de se manifestarem e participarem do exame,
contribuindo ativamente para a decisao do INPI, inclusive com graus diferentes de instincias
julgadoras, atende perfeitamente aos principios processuais do contraditério e da ampla
defesa.

Note que todo esse procedimento administrativo € previsto em lei especifica — no caso,
a Lei da Propriedade Industrial —, aplicando-se ainda, subsidiariamente, as normas da Lei de
Processo Administrativo (BRASIL, 1999)83 e do Cddigo de Processo Civil (BRASIL, 2015)84,
no que couber.

Ademais, ndo sé é facultado ao titular e aos interessados apresentar todos os meios de
provas admitidos em direito para comprovar a narrativa dos fatos e fundamentos de direito
por eles apresentados nas manifestacdes; ainda, o INPI possui competéncia legal e perfeita
capacidade técnica para examinar e ponderar as provas apresentadas no momento do exame.

Recorda-se aqui que o INPI ja faz um excelente trabalho de andlise minuciosa e
criteriosa de provas no momento do exame da caducidade de um registro de marca, no exame
do pré-uso e, em especial, no exame de requerimento de alto renome de registro de marca. Em
ambos os eventos o INPI avalia importantes detalhes dos documentos que lhes sdo
submetidos, desde catalogos, fotografias, reportagens e notas fiscais até complexas pesquisas

de mercado.

certificado de registro. Art. 170. O titular serd intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias. Art.
171. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que nio apresentada a manifestacdo, o processo serd
decidido pelo presidente do INPI, encerrando-se a instancia administrativa.” (BRASIL. Lei n°® 9.279, de 14 de
maio de 1996. Diario Oficial da Unido, Poder Legislativo, Brasilia, DF)

82 “Art. 224. Ndo havendo expressa estipulacio nesta Lei, o prazo para a prética do ato serd de 60 (sessenta)
dias.”; “Art. 220. O INPI aproveitard os atos das partes, sempre que possivel, fazendo as exigéncias cabiveis.”
(BRASIL. Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. Diario Oficial da Unido, Poder Legislativo, Brasilia, DF)

8 “Art. 69. Os processos administrativos especificos continuardo a reger-se por lei propria, aplicando-se-lhes
apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.” (BRASIL. Lei n® 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Diario
Oficial da Uniao, Poder Legislativo, Brasilia, DF)

% “Art. 15. Na auséncia de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as
disposicoes deste Codigo lhes serdo aplicadas supletiva e subsidiariamente.” (BRASIL. Lei n° 13.105, de 16 de
marco de 2015. Diario Oficial da Unido, Poder Legislativo, Brasilia, DF)
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Portanto, ndo ha duvidas no que diz respeito ao atendimento a todos os principios
administrativos e processuais pelo processo administrativo de exame de marcas do INPI. Da
mesma forma, é evidente que o INPI possui competéncia legal e capacidade técnica para
analisar provas que podem ser apresentadas para sustentar o indeferimento de pedido que
viole direitos de terceiros por ato de concorréncia desleal, como também provas para a defesa

do deferimento do pedido.
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3. DA HIERARQUIA E DA APLICACAO DAS NORMAS E SUAS
IMPLICACOES NO EXAME DE MARCAS

3.1 DA HIERARQUIA DAS NORMAS E SUA IMPLICACAO NO DIREITO DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Antes de explorar as normas aplicaveis ao exame de marcas, em especial com relacdo
ao tema relativo a repressdo a concorréncia desleal, faz-se necessario o estudo acerca das
hierarquias das normas no ordenamento juridico patrio. R4o assim ensina sobre a hierarquia
das normas:

As leis se classificam, hierarquicamente, segundo a maior ou menor extensdo de sua
eficicia e sua maior ou menor intensidade criadora do direito. [...] Sob o segundo
aspecto, a classifica¢do hierarquica se baseia na conformidade das normas inferiores

as de categoria superior e esta conformidade se traduz em dois principios: o da
constitucionalidade e o da legalidade. (RAO, 1999, p. 305)

Bobbio complementa:

[...] hd normas superiores e normas inferiores. As inferiores dependem das
superiores. Subindo das normas inferiores aquelas que se encontram mais acima,
chega-se a uma norma suprema, que ndo depende de nenhuma outra norma superior,
e sobre a qual repousa a unidade do ordenamento. Essa norma suprema € a norma
fundamental. (BOBBIO, 1999, p. 49)

E certo que as normas juridicas apresentam hierarquia. Um dos principais efeitos da
hierarquia das normas € o auxilio na compreensao sobre revoga¢ao de normas. Em regra, uma
norma sO pode ser revogada por outra norma semelhante ou de superior nivel hierarquico e
que trate da mesma matéria (BRASIL, 1942)85 .

Kelsen defende que as normas apresentariam a seguinte hierarquia de maior para o
menor grau: 1° nivel — normas constitucionais; 2° nivel — tratados internacionais de direitos
humanos; 3° nivel — leis ordinarias, complementares e delegadas, decretos e medidas

provisorias; e, por fim, 4° nivel — portarias e instrucdes normativas e decretos regulamentares.

85 «Art. 2°. Nio se destinando a vigéncia temporria, a lei tera vigor até que outra a modifique ou revogue. § 1° A
lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompativel ou quando
regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. § 2° A lei nova, que estabeleca disposi¢cdes gerais ou
especiais a par das ja existentes, ndo revoga nem modifica a lei anterior. § 3° Salvo disposicdo em contrério, a lei
revogada ndo se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigéncia.” (BRASIL. Lei n° 4.657, de 4 de setembro
de 1942. Diario Oficial da Unido, Poder Legislativo, Brasilia, DF)
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Esse entendimento acerca da hierarquia das normas € pacifico em nosso Direito, ficando
conhecido como a Pirimide de Kelsen (KELSEN, 1998)86.

As normas de maior nivel hierdrquico no Direito brasileiro sdo as normas
constitucionais origindrias, ou seja, as inseridas diretamente pelos constituintes que
elaboraram a Constituicdo Federal de 1988.

As normas constitucionais derivadas — introduzidas na Constituicdo em momento
posterior a 1988, mediante emenda constitucional —, embora também possuam o nivel mais
alto das normas, ou seja, 0 mesmo nivel das normas constitucionais origindrias, precisam estar
em conformidade com essas normas, sob pena de serem declaradas inconstitucionais no
momento do controle de constitucionalidade.

Logo abaixo das normas constitucionais, origindrias ou derivadas, situam-se os
tratados internacionais sobre direitos humanos. Note que ndo € qualquer tratado internacional
que ocupa o segundo nivel hierdrquico mais alto, mas tdo somente aqueles que versem sobre
direitos humanos.

No terceiro nivel hierdrquico das normas estdo as leis complementares, as leis
ordindrias, as leis delegadas, os decretos, as resolugdes e as medidas provisdrias — todos
ocupam o mesmo nivel hierdrquico e sdo chamados genericamente de espécies normativas
primarias, ou normas infraconstitucionais. O fundamento para a existéncia de tais normas
deriva diretamente da Constitui¢do Federal. E, justamente, por sua validade estar submetida a
Constitui¢do Federal, essas normas nao podem contrariar normas constitucionais, sob pena de
invalidade.

Portanto, as normas infraconstitucionais ndo possuem hierarquia entre si, 0 que
significa dizer que ndo ha como priorizar a aplicacdo de uma norma derivada de lei ordinaria
em detrimento de um decreto, por exemplo.

Por fim, o quarto e ultimo nivel hierdrquico das normas refere-se as normas
infralegais. As normas infralegais ndo geram direitos ou obrigacdes. Sdo normas de carater
secundario. Dentre elas estdo as portarias, as instru¢gdes normativas e os decretos
regulamentares.

Assim como a validade das normas primérias ou infraconstitucionais € extraida de
normas constitucionais, as normas secundarias ou infralegais, além de obedecerem a

Constitui¢ao Federal, t€ém sua validade extraida diretamente de normas primérias.

86 KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. 6. ed. Sdo Paulo: Martins Fontes, 1998.
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Visto a hierarquia das normas, fica a seguinte pergunta: Em que nivel hierdrquico no
ordenamento juridico brasileiro situam-se os tratados e acordos internacionais que nao versem
sobre direitos humanos?

O tratado internacional®” nada mais é do que um acordo entre pessoas juridicas de
direito internacional publico, firmado com o objetivo de produzir certos efeitos juridicos
(ACCIOLY, 1995, p. 120). O tratado internacional é considerado por Mello (2004, p. 212)
como “a fonte mais importante” e “a fonte mais democratica” do Direito Internacional, pois
“as matérias mais importantes sdo regulamentadas” ali, além do fato de que “ha participacao
direta dos Estados na sua elaboracao”.

Os tratados internacionais sdo celebrados pelo Presidente da Republica, conforme
competéncia determinada pelo art. 84, inciso VIII da Constitui¢do Federal de 1988: “Art. 84.
Compete privativamente ao Presidente da Republica: [...] VIII — celebrar tratados, convengdes
e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional” (BRASIL, 1988).

Uma vez celebrado pelo Presidente da Réplica, caberd ao Congresso Nacional aprovar
ou ndo o tratado internacional. A aprovacdo no Congresso se da por meio da expedi¢dao de um
decreto legislativo, na forma do art. 49, inciso I da Constituicao Federal de 1988: “Art. 49. E
da competéncia exclusiva do Congresso Nacional: I — resolver definitivamente sobre tratados,
acordos ou atos internacionais que acarretem encargos Ou COmMPromissos gravosos ao
patrimdnio nacional” (BRASIL, 1988).

Contudo, mesmo apds a aprovagao do Congresso, para sua eficicia em ambito interno,
o tratado internacional ainda terd de ser promulgado por decreto pelo Presidente da Republica,
como manda o art. 84, inciso IV da Carta Magna: “Art. 84. Compete privativamente ao
Presidente da Republica: [...] IV — sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como
expedir decretos e regulamentos para sua fiel execucdo” (BRASIL, 1988). E a partir da
promulgacdo do decreto executivo que o tratado internacional passara a ter eficicia no pais.
Observa-se que o tratado internacional € incorporado no ordenamento juridico brasileiro por
meio de decreto, sendo, portanto, norma primaria ou infraconstitucional, com a mesma forca
hierarquica das leis ordinérias e complementares.

Em caso de eventual conflito entre tratado internacional e outras normas
infraconstitucionais, a solu¢do serd com base na regra geral de que a lei posterior revoga a lei

anterior com ela conflitante. Assim, se o tratado for posterior a uma lei ordinaria, aquele

%7 Segundo Mello, a terminologia seria imprecisa, sendo um termo genérico para abranger convengdes,
declaragdes, atos, pactos, acordos, estatutos, convénios, compromissos etc. (MELLO, Celso D. de Albuquerque.
Curso de Direito Internacional Publico. 15. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 212-213)
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revogara esta, bem como uma lei ordindria posterior a um tratado o revogara, no caso de
conflito de normas (REZEK, 2005, p. 99).

Importa para o presente estudo a compreensdo acerca da hierarquia das normas para o
correto entendimento de qual a abrangéncia da legislacdo aplicavel no exame de marcas do
INPIL.

Como visto, a Constituicdo Federal ocupa o nivel hierdrquico mais alto, devendo ser
atendidas as normas atinentes ao tema ‘“marca e repressdo a concorréncia desleal”, em
especial a norma que traz a clausula finalistica da propriedade industrial (BRASIL, 1988)%.
Abaixo da Constituicdo Federal, em matéria de propriedade industrial, temos a mais
importante lei ordinaria que trata especificamente sobre o tema, que € a Lei da Propriedade
Industrial de 1996 (BRASIL, 1996). Importante destacar aqui que, no mesmo nivel
hierarquico da Lei da Propriedade Industrial, situam-se a Conven¢do da Unido de Paris
(BRASIL, 1992) e o Acordo TRIPS (BRASIL, 1994), dois tratados internacionais inseridos
no ordenamento juridico patrio por meio dos Decretos n° 635 de 1992 e n° 1355 de 1994,
respectivamente.

Frisa-se bem que ambos os tratados internacionais foram internalizados no pais e
ocupam a mesma posi¢ao da Lei da Propriedade Industrial, ndo havendo diferenca hierarquica
entre leis.

Além dos dois tratados internacionais mencionados, outras leis ordinarias que ocupam
posicdo semelhante a Lei da Propriedade Industrial sdo o Cédigo de Defesa do Consumidor
de 1990 e o Codigo Civil de 2002.

Portanto, ndo cabe qualquer distin¢do no nivel hierarquico entre as leis ora citadas, ndo
sendo papel do INPI discriminar ou preterir qualquer uma delas, cabendo a esta ilustre
Autarquia especializada a aplicagdo das normas pertinentes ao tema quando da ocasiao do
exame de marcas, sem que uma norma se sobreponha a outra®. Este é inclusive o
entendimento do proprio INPI constante no atual Manual de Marcas (BRASIL, 2017, p. 10).

De modo diverso, ocorre o tratamento em relacio aos Pareceres Normativos e

Diretrizes ¢ Manuais de Marcas emitidos pelo préprio INPI. Tanto o Parecer Normativo

88 «Art. 5°. XXIX — a lei asseguraré aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua utilizacio,
bem como protecdo as criagdes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas € a outros signos
distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do pais” (BRASIL.
Constituicio [1988]. Diario Oficial da Unido, Poder Legislativo, Brasilia, DF, 5 out. 1988).

% Esclarece-se que, em caso de conflito entre as normas de mesmo nivel hierdrquico e de igual tematica, valerd a
norma mais recente.
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quanto as Resolug¢des que instituiram as Diretrizes e os Manuais de Marcas sdo normas
infralegais™.

Recorda-se que as normas infralegais ou secundarias ocupam o ultimo nivel
hierarquico das normas, abaixo das normas infraconstitucionais ou primarias. Além de ndo
acarretarem direitos e obrigacdes, a validade das normas infralegais decorre diretamente das
normas infraconstitucionais, o que significa dizer que os Pareceres Normativos e as Diretrizes
e Manuais de Marca devem estar de acordo, e nao afrontar a Lei da Propriedade Industrial, a
CUP, o Acordo TRIPS e o Cédigo Civil, sob pena de invalidade.

Dentro dessa perspectiva da hierarquia das normas, destaca-se que o Parecer
Normativo Proc/Dirad n° 20/08 (BRASIL, 2008) possui o mesmo nivel hierdrquico da
Resolu¢do n° 177 de 2017 que instituiu o 2° Manual de Marcas (BRASIL, 2017), posto que
ambos sdo normas infralegais. Nesse sentido, no caso de conflito no contetido desses dois
instrumentos, prevalecerd o contido no 2° Manual de Marcas, por ser posterior ao referido

Parecer.

32 DA APLICACAO DAS NORMAS E SUA IMPLICACAO NO DIREITO DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Compreendida a hierarquia das normas e em que nivel os tratados internacionais que
ndo versem sobre direitos humanos se enquadram, passa-se a abordar a aplicacdo das normas.

Primeiramente, esclarece-se que a norma € um termo genérico, da qual sao espécies os
principios e as regras. Convém iniciar o estudo das espécies da norma pontuando as principais
distingdes entre principios e regras, segundo o doutrinador portugués Canotilho (1999).

A primeira distin¢do refere-se ao grau de abstracdo, na medida em que os principios
possuem um grau de abstracdo maior do que as regras. Principios sdo mais abrangentes,
transmitindo valores, ideias. J4 as regras sdo mais especificas e referentes a disciplina de

determinada situacdo fatica, conforme ensina Grau:

% Parecer e Resolucio sdo espécies de atos administrativos. Parecer Normativo nada mais é do que a opinido
técnica ou juridica de um o6rgdo consultivo da Administracdo Publica, cujo conteido passa a normatizar
internamente o entendimento ali exposto. Segundo Meirelles, Parecer Normativo “é aquele que, ao se aprovado
pela autoridade competente, é convertido em norma de procedimento interno, tornando-se impositivo e
vinculante para todos os 6rgdos hierarquizados a autoridade que o aprovou” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito
Administrativo brasileiro. 31. ed. Sdo Paulo: Malheiros, 2005. p. 189). Ja4 a Resolu¢cdo € um instrumento
expedido por uma autoridade administrativa para regulamentar internamente uma matéria. Mello acrescenta
ainda que Resolucdo “é formula pela qual se exprimem as delibera¢des dos 6rgios colegiais” (MELLO, Celso

Antonio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 20. ed. rev. Sdo Paulo: Malheiros, 2006. p. 441).
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As regras juridicas ndo comportam exce¢des. Isso € afirmado no seguinte sentido; se
ha circunstincias que excepcionem uma regra juridica, a enunciacdo dela, sem que
todas essas excecoes sejam também enunciadas, serd inexata e incompleta. No nivel
tedrico, ao menos, ndo hid nenhuma razdo que impeca a enuncia¢do da totalidade
dessas excegOes € quanto mais extensa seja essa mesma enunciaciio (de excegoes),
mais completo serd o enunciado da regra. (GRAU, 1998, p. §9-90)

A segunda distingdo refere-se a sua aplicacdo ao caso em concreto: por terem maior
grau de abstracdo, diferentemente da regra que tem aplicacdo direta e restrita, os principios
precisam de interpretacdo de um intermediario para sua concretizacao.

Nesse ponto se faz relevante destacar que, embora ndo seja comum, oS principios
podem sim ter aplicagdo direta num caso em concreto. A Lei de Introducdo as Normas do
Direito Brasileiro determina que, na omissdo da lei, os principios devem ser aplicados: “Art.
4°. Quando a lei for omissa, o juiz decidird o caso de acordo com a analogia, os costumes € 0s
principios gerais de direito” (BRASIL. 1942).

Observe-se ainda que os principios sao normas juridicas vinculantes, de modo que a
aplicacdo de uma regra nao pode nao somente afrontd-lo, mas deve também estar de acordo
com os valores e preceitos nele contidos. Chama a atencdo aqui a existéncia de hierarquia
entre as espécies da norma, sendo, portanto, o principio de grau hierarquico superior a regra.

Em terceiro, no que tange a fundamentalidade no ordenamento juridico, principios
ocupam papel de destaque, servindo de base estruturante do Direito, enquanto as regras sao
elaboradas em atenc@o aos principios. Principios guardam a ideia que se pretende com o
direito, vinculando as regras a eles. J4 as regras sdo normas de conteudo funcional ou técnico.

Carraza (1998, p. 31) conceitua principio juridico da seguinte forma:

Principio juridico é um enunciado légico, implicito ou explicito, que, por sua grande
generalidade, ocupa posi¢do de preeminéncia nos vastos quadrantes do direito e, por

isso mesmo, vincula, de modo inexoravel, o entendimento e a aplicacdo das normas
juridicas que com ele se conectam.

E certo que os principios foram explicados de diferentes formas e, por conseguinte,
ocuparam diferentes lugares de destaque no ordenamento juridico ao longo do tempo. No
periodo conhecido como Juspositivismo, ou somente Positivismo, os principios foram
relegados a segundo plano, ja que a importincia da aplicagcdo restrita da lei nos casos em
concreto era a ordem da vez. Aos julgadores cabia apenas aplicar ao caso em concreto o que
literalmente dizia a lei, sem qualquer margem para interpretacdo com base nos valores
primordiais da sociedade. Se ndo houvesse regra expressa, por mais absurda que fosse a
situacdo posta, nada poderia fazer o julgador até que fosse criada uma regra especifica para

regular aquela determinada situacao.
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Ja no periodo atual, tido como Pos-Positivismo (NOVELINO, 2008, p. 84-85), os
principios ganharam muito mais importancia, adquirindo, em especial, cariter normativo,
passando a ser aplicados na solu¢do de casos em concreto.

Entende-se que o legislador nem sempre poderia prever todos os tipos de situacdes,
por mais absurdas que elas fossem, e que seria um contrassenso deixar o julgador de maos
atadas para fazer justica diante de um caso que se lhe apresenta. Nesse sentido, Dworkin
defende que “os juizes deveriam interpretar uma lei de modo a poderem ajusta-la o maximo
possivel aos principios de justica pressupostos em outras partes do direito” (DWORKIN,
2003, p. 25).

O mesmo doutrinador ensina que o principio é “um padriao que deve ser observado nao
porque va promover ou assegurar uma situacdo econdmica, politica ou social considerada
desejavel, mas porque é uma exigéncia de justica ou equidade ou alguma outra dimensao da
moralidade” (DWORKING, 2003, p. 36).

Importante € destacar que um dos principais doutrinadores do mundo, Norberto
Bobbio, defende que os principios sdo ‘“normas fundamentais ou generalissimas do sistema, as
normas mais gerais”’, e explica que “a palavra principios leva a engano, tanto que € velha
questdo entre os juristas se os principios gerais sdo normas”, concluindo seu entendimento de
que € evidente que “os principios gerais sdo normas como todas as outras” (BOBBIO, 1995,
p. 138-142).

Portanto, ndo ha dividas de que no momento atual, do Pés-Positivismo, reina o
entendimento quanto a aplicacdo dos principios juridicos aos casos em concreto,
reconhecimento este expresso no ja citado art. 4° da Lei de Introducdo as Normas do Direito
Brasileiro:

Podemos tratar os principios juridicos da mesma maneira que tratamos as regras
juridicas e dizer que alguns principios possuem obrigatoriedade de lei e devem ser
levados em conta por juizes e juristas que tomam decisdes sobre obrigacdes

juridicas. Se seguirmos essa orientagdo, deveremos dizer que nos Estados Unidos “o
direito” inclui, pelo menos, tanto principios como regras. (DWORKIN, 2007, p. 46)

Sobre a desconstrucdo da Teoria dos Principios na Era Positivista pelo Pos-

Positivismo, transcreve-se aqui a conclusao de Bonavides:

Em resumo, a teoria dos principios chega a presente fase do Pds-Positivismo com os
seguintes resultados ja consolidados: a passagem dos principios da especulagdo
metafisica e abstrata para o campo concreto e positivo do Direito, com baixissimo
teor de densidade normativa; a transicao crucial da ordem jusprivatista (sua antiga
insercdo nos Codigos) para a Orbita juspublicistica (seu ingresso nas Constituicdes);
a suspensdo da disting@o cldssica entre principios e normas; o deslocamento dos
principios da esfera da jusfilosofia para o dominio da ciéncia juridica; a proclamacao
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de sua normatividade; a perda de seu cariter de normas programéticas; o
reconhecimento definitivo de sua positividade e concretude por obra sobretudo das
Constituicdes; a distin¢do entre regras e principios, como espécies diversificadas do
género norma, e, finalmente, por expressdio maxima de todo este desdobramento
doutrinrio, o mais significativo de seus efeitos: a total hegemonia e preeminéncia
dos principios. (BONAVIDES, 2006, p. 294)

Portanto, além de exercer uma espécie de funcdo fundamentadora e interpretativa do
Direito’', os principios exercem importante funcio subsididria, sendo aplicdveis diretamente
aos casos em que ha lacunas na lei.

Diante do exposto acima, o entendimento do Parecer Proc/Dirad n° 20/08, de 25 de
agosto de 2008, de que nao seria possivel indeferir um pedido de registro de marca com base
no art. 2°, inciso V, da LPI e no art. 10° bis da CUP por se tratarem de principios ndo se
sustenta’”.

Como visto, € certo que os principios juridicos, além de servirem de base para criacio
de todo o ordenamento juridico e auxiliarem na interpretagdo das regras para a solucdo de
conflitos, servem ainda como fonte subsididria na aplicacdo do direito. O ja citado art. 4° da
Lei de Introducdo as Normas do Direito Brasileiro ndo deixa dividas de que na lacuna da lei
aplicam-se os principios gerais do Direito.

Como se ndo bastasse a previsao legal nesse sentido, a doutrina majoritaria corrobora
com o entendimento da aplicacdo direta dos principios nos casos em concreto.

A aplicacdo direta dos principios depende de interpretacdo por um agente publico,
sendo o examinador do INPI perfeitamente capaz de fazé-lo, seja do ponto de vista técnico ou
legal.

A discricionariedade do examinador de marcas do INPI permite apontar e fundamentar
suas decisdes de registrabilidade de sinal como marca com base nos principios juridicos
atinentes ao tema. Recorda-se que o pressuposto do ato administrativo concernente a0 motivo
¢ discriciondrio.

Assim, diante de um caso em concreto, na eventual auséncia de regra especifica que

preveja determinada situacao fatica, cabera ao examinador do INPI, com base na valoracao de

%! Os principios exercem fungio fundamentadora do Direito na medida em que sdo valores primordiais para a
base do Direito. De igual modo exercem fun¢@o interpretativa, como um guia que norteia os julgadores na
aplicacao das regras.

9% “Por 1iltimo, recomenda-se dar ampla divulgacdo do entendimento consignado nesse parecer ao corpo técnico
da Diretoria de Marcas, de forma que este venha se abster de apontar os art. 2°, inciso V da LPI, e 10 bis, da
CUP, como base indeferitéria dos pedidos de registros de marcas em andamento, limitando-se a té-los como um
dos principios de sustentabilidade de aplicacdo dos dispositivos legais especificos que versam sobre a
irregistrabilidade de sinais como marca.” (BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial,
Parecer/INPI/Proc/Dirad n° 20/08 de 25.08.2008)
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mérito, ndo permitir nem validar um ato ilicito por meio de sua decisao, podendo93 , para tanto,
socorrer-se aos principios. Significa, portanto, dizer que, caso um sinal objeto de um pedido
de registro de marca atente contra o direito de alguém, é dever do INPI nao legitimar essa
violagdo, aplicando as normas de que o ordenamento juridico brasileiro dispde.

Importante ainda € lembrar que, nessa aplicacdo, ndo hd como o examinador do INPI
preterir os principios contidos na CUP, no Acordo TRIPS, no Cdédigo de Defesa do
Consumidor e no Cédigo Civil em detrimento dos principios contidos na Lei da Propriedade
Industrial. Como todos esses instrumentos ocupam o mesmo nivel hierdrquico, deve o
examinador do INPI atentar, igualmente, para todos os principios e regras neles contidos,

aplicando ao caso em concreto o que for mais pertinente.

3.3 ESTUDO DOS PRINCIPIOS E REGRAS CONTIDOS NA LEI DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL RELACIONADOS A MARCA E A REPRESSAO A CONCORRENCIA
DESLEAL

Visto que no exame de marcas do INPI o examinador deve aplicar as normas, contidos
os principios e as regras das leis relativas ao tema, inicia-se o estudo pelas normas contidas na
Lei da Propriedade Industrial. De pronto, chama a atencdo o seu art. 2°:

Art. 2° A protecdo dos direitos relativos a propriedade industrial, considerado o seu

interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do pais, efetua-se
mediante:

[...]

IIT — concessdo de registro de marca;

[...]

V — repressdo a concorréncia desleal.

Note que o caput do artigo contém a cldusula finalistica da propriedade industrial,
assim como consta na Constituicdo Federal. Pode-se afirmar que a repressao a concorréncia
desleal é colocada como um principio a ser observado no exame de protecao de direitos de
propriedade industrial, em especial na concessao de registro de marca. Significa dizer que ndo
se pode conceder registro de marca que configure ato de concorréncia desleal, sob pena de
nulidade da decisdo que o conceder, uma vez que afrontaria diretamente um importante

principio.

93
Nesse caso, trata-se de um poder-dever.
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Além de estar contido como principio, o estudo ji demonstrou que a repressdo a
concorréncia desleal serve de fundamento para a protecdo de direitos marcarios. Desse
entendimento deriva o fato de que a protecdo a marca e o combate a concorréncia desleal
estdo intrinsecamente ligados. O efeito pritico dessa constatagdo € o de que as normas que
servem de base para o indeferimento de sinais como marca contém, em alguma medida, ainda
que de forma indireta, a repressao a concorréncia desleal ou ao aproveitamento parasitario.

O art. 122 dispde serem protegidos como marca os sinais distintivos que ndo sao
defesos em lei”*. Note que ndo h4, até porque ndo poderia haver”, uma limitacdo das regras
de proibicdo as quais o INPI estaria restrito para aplicacdo no exame de marcas.

Frisa-se novamente: nao ha qualquer artigo, seja da LPI ou de outras leis, que limite o
examinador do INPI na aplicagdo do rol de proibi¢des do art. 124 da LPI. Nao seria, pois,
possivel ao legislador antever e esgotar todas as situagdes faticas, por mais absurdas que
sejam, sendo dado ao aplicador da lei, neste caso o examinador do INPI, o poder de
discricionariedade na indicacdo do motivo do ato administrativo, que € a sua decisdo de
mérito no exame de marcas.

A despeito disso, analisa-se a seguir as regras contidas no art. 124 da LPI. Para melhor
andlise, as regras expostas serdo divididas em dois grupos. No primeiro grupo, poderad ser
observado que, dentre outros pontos, a proibicdo ¢é fundamentada na repressdo ao
aproveitamento parasitario, enquanto no segundo grupo a repressao a concorréncia desleal é
uma das bases para sustentar a vedagao a registrabilidade do sinal em questao.

O primeiro grupo € composto dos incisos I, IV, IX, XI, XIII, XV, XVI, XVII e XXII:

Art. 124. Nao sdo registraveis como marca:

I — brasdo, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais,
publicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva
designacdo, figura ou imitacao;

[...]

IV — designac@o ou sigla de entidade ou 6rgdo publico, quando ndo requerido o
registro pela prépria entidade ou 6rgéo publico;

[...]

IX - indicacdio geografica, sua imitacdo suscetivel de causar confusiio ou sinal que
possa falsamente induzir indicacio geogréfica;

[...]

XI — reproducdo ou imitacao de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de
padrao de qualquer género ou natureza;

[...]

XIII — nome, prémio ou simbolo de evento esportivo, artistico, cultural, social,
politico, econdmico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a

% “Art. 122. Sdo suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptiveis, nao
compreendidos nas proibicdes legais.”

% Como ja visto anteriormente, cabe ao INPI aplicar no exame de marcas todas as normas pertinentes ao tema,
respeitando o grau de hierarquia entre elas.



100

imitacdo suscetivel de criar confusdo, salvo quando autorizados pela autoridade
competente ou entidade promotora do evento;

[...]

XV — nome civil ou sua assinatura, nome de familia ou patronimico e imagem de
terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVI — pseudénimo 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 confusio ou associagao,
salvo com consentimento do autor ou titular;

XXIII — objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro

[.].

Nos incisos I, IV e XI, evita-se que o requerente usufrua de sinal constituido por
simbolos pertencentes a entes publicos, nacionais ou estrangeiros, que, por terem essa
caracteristica, tendem a ser conhecidos do publico geral, além de estarem acompanhados de
credibilidade.

Nos incisos XV e XVI, impede-se que o requerente utilize-se de fama de terceiros,
sem a sua autorizacdo, para alavancar suas atividades comerciais. Vale destacar que o atual
Manual de Marcas admite que um dos fundamentos de existéncia dessas regras €, justamente,
coibir o aproveitamento parasitario’".

Do mesmo modo, os incisos IX e XIII buscam evitar que o requerente tente se
apropriar de sinais famosos, sejam referentes a indicacdes geograficas ou a eventos, tentando
associa-los na mente do publico geral as suas atividades comerciais.

Por fim, os incisos XVII e XXII, além de assegurarem a ampla prote¢do aos objetos
resguardados pelo direito autoral e pelo desenho industrial, t€ém por fim coibir que o
requerente consiga se aproveitar desses direitos pertencentes a terceiros, associando suas
atividades comerciais as criagdes intelectuais parasitadas.

E possivel observar que em todos os incisos indicados h4, por tras da criacdo da regra,
a ideia da repressdo ao aproveitamento parasitirio. Nao hd em nenhum dos casos acima, em
principio, concorréncia direta entre o requerente do sinal e o terceiro que tem seu direito
resguardado pela regra em questao.

Como ja explicado, o aproveitamento parasitario configura ato ilicito de
enriquecimento sem causa por parte do aproveitador, que parasita direito alheio a fim de obter

vantagem econdmica indevida, ji que ndo lhe deu causa. Ademais, o impedimento ao

% “Cabe observar que apenas nos casos de notoriedade é que sera formulada exigéncia para apresentacio de
autorizacdo para registro de patronimicos e nomes de familia, uma vez que o requerimento desse direito da
personalidade notdrio, sem consentimento do detentor de tal direito, pode constituir-se aproveitamento
parasitario ou concorréncia desleal, fatos que sido rechacados tanto pela legislagdo pétria como pela CUP
(Convengdo da Unido de Paris), devendo ser justificado o motivo da exigéncia no momento do despacho.”
(BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Manual de Marcas do INPL. 2. ed. Resolu¢ao/INPI/PR n°
177/2017, de 11 de julho de 2017. p. 193)
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parasitismo busca preservar o objeto do direito-alvo do parasita, evitando a perda do objeto ou
a diminuicao do seu valor.

Por fim, é vedado o parasitismo como forma de preservar a equidade e as condi¢des
competitivas ndo do titular do direito parasitado, € sim dos agentes econOmicos que S3ao
concorrentes do parasita, posto que esses agentes econdmicos despenderam tempo e capital
para serem competitivos no seu segmento de mercado, enquanto o parasita obteria a
competitividade e a atencdo do publico sem despender os mesmos esforcos, o que lhe
garantiria evidente vantagem concorrencial.

O segundo grupo, que abarca os incisos V, XIX e XXIII, tem como um dos principais

fundamentos a repressao a concorréncia desleal:

Art. 124. Nio sdo registraveis como marca:

V — reproducdo ou imita¢do 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;

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 associagdo com marca alheia;

[...]

XXIII — sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o 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 confusao ou associacdo com aquela marca alheia.

Note que em todas essas trés regras ha o elemento da concorréncia. Ha nas trés regras
acima a necessidade de que o sinal requerido porte o risco de causar confusdo ou associagao
com a marca anterior de terceiros.

Ademais, nos incisos XIX e XXIII ha a determinagdo expressa de que, além de os
sinais serem colidentes e poderem causar confusdo ou associagdo, as atividades precisam ser
idénticas, semelhantes ou afins. E nesse pressuposto que se pode analisar que esses incisos se
limitam a tratar de casos de concorréncia desleal, pois, quando as atividades sao no minimo
afins, € possivel que haja algum nivel de concorréncia.

Esclarece-se que, embora o inciso V ndo traga explicitamente o requisito da colidéncia
das atividades entre os sinais em cotejo (por ser 0 nome empresarial restrito a constitui¢ao da
sociedade na Junta Comercial de cada estado federativo enquanto a protecao a marca abrange
todo o territério nacional, ndo sendo possivel ao INPI conhecer todos os nomes empresarias
registrados nas juntas, ja que nao se tem acesso a essa informag¢ao), o terceiro titular do nome

empresarial que se sentir prejudicado deve vir no processo administrativo em exame e se
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opor, demonstrando para tanto que ha concorréncia com o requerente, tanto em advento da
colidéncia das atividades quanto em ambito territorial.
A excecdo aos incisos V, XIX e XXIII, que trazem em seu bojo o principio da
. 1. 97  ~ . . .
especialidade”, sdo as marcas de alto renome e notoriamente conhecidas, previstas nos arts.

125 e 126 da LPI:

Art. 125. A marca registrada no Brasil considerada de alto renome serd 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 Convengdo da Unido de Paris para Protecio da Propriedade
Industrial, goza de protecdo especial, independentemente de estar previamente
depositada ou registrada no Brasil.

§ 1° A protecdo de que trata este artigo aplica-se também as marcas de servico.

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

Barbosa ensina que a marca notoriamente conhecida afasta o principio da
especialidade, o que significa dizer que as marcas famosas em seu segmento de mercado e
que sdo conhecidas do publico em geral sio merecedoras de protecdo especial, e sua

abrangéncia vai além das atividades a que regularmente se destina proteger:

A notoriedade de uma marca atua no sentido de mitigar pelo menos dois principios:
o de Territorialidade e o de Especialidade da protecdo. No tocante ao requisito da
Especialidade, a notoriedade de um signo distintivo pode impedir o registro ou vedar
o uso do mesmo em outras classes ou outros produtos. Importante notar que, no caso
de apuracdo de notoriedade para o efeito desespecializante, o publico pertinente
deve ser segmentado, por estamento ou classe, mas ndo por produto ou servigo. O
setor pertinente do publico, como o que o TRIPs 16.2 é exatamente o de outra
atividade econdmica, que nio aquela explorada pelo titular da marca. Nesse caso,
provavelmente serd razodvel exigir-se que o conhecimento da marca se dé pelo
puiblico em geral, ainda que ndo seja por todo o puiblico. (BARBOSA, 2002)

Embora o mencionado doutrinador tenha defendido a mitigacdo ao principio da

especialidade pela marca notoriamente conhecida, esse entendimento é controverso’", na

7 «“Um dos principios basicos do sistema marcario é o da especialidade da protecdo: a exclusividade de um signo
se esgota nas fronteiras do género de atividades que ele designa.” (BARBOSA, Denis Borges. A especialidade
das marcas. 2002. Disponivel em: denisbarbosa.addr.com/72.doc. Acesso em: 2 maio 2019.

% Cita-se um recente julgado do STJ em que houve o entendimento da impossibilidade de mitigar o principio da
especialidade para marca notoriamente conhecida: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCARIO.
PRETENSAO DA AUTORA DE EXCLUSIVIDADE DE USO DO NOME "CHANDON" EM QUALQUER
ATIVIDADE. AUSENCIA DE REGISTRO COMO MARCA DE ALTO RENOME. MARCA
NOTORIAMENTE CONHECIDA. PROTECAO RESTRITA AO RESPECTIVO RAMO DE ATIVIDADE.
MANUTENCAO DO REGISTRO DE MARCA DA RECORRIDA. EXERCICIO DE RAMOS DE
ATIVIDADES DIVERSOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. As marcas de alto renome, registradas previamente
no INPI como tal, gozam, nos termos do art. 125 da Lei 9.279/96, de protecdo em todos os ramos de atividade,
enquanto as marcas notoriamente conhecidas gozam de protecdo internacional, independentemente de
formalizac@o de registro no Brasil, apenas em seu ramo de atividade, consoante dispdem os arts. 126 da referida
lei e 6° bis, 1, da Conven¢ao da Unido de Paris, ratificada pelo Decreto 75.572/75. Nesse ultimo, é plenamente
aplicavel o principio da especialidade, o qual autoriza a coexisténcia de marcas idénticas, desde que os
respectivos produtos ou servicos pertencam a ramos de atividades diversos. 2. O aludido principio visa a evitar a
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medida em que o caput do art. 126 da LPI faz referéncia a regra da marca notoriamente
conhecida prevista no art. 6° bis da CUP, que traz em sua redacdo a orientacdo de que a marca
notoriamente conhecida deve ser “utilizada para produtos idénticos ou similares” aos da
marca cuja protecao estaria sendo requerida.

Contudo, o art. 16.3 do Acordo TRIPS, lei posterior a CUP, ao fazer referéncia a
protecao da marca notoriamente conhecida, afirma categoricamente que a protecdo a esta
marca nao se limita aos bens e servigos idénticos, semelhantes ou afins, afastando o principio

da especialidade:

Artigo 16. 3. O disposto no Artigo 6 bis da Convencéo de Paris (1967) aplicar-se-4,
mutatis mutandis, aos bens e servicos que nao sejam similares aqueles para os quais
uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relacdo aqueles bens e
servigos, possa indicar uma conexdo entre aqueles bens e servigos e o titular da
marca registrada e desde que seja provavel que esse uso prejudique os interesses do
titular da marca registrada.

Esse entendimento de que o art. 16.3 da TRIPS adiciona ao art. 6° bis da CUP maior
abrangéncia na protecdo as marcas notdrias como forma de combate a atividade parasitaria

encontra eco na obra intitulada “Comentéarios a Lei da Propriedade Industrial e Correlatos™:

Ha quem entenda que o item 3 do art. 16, que constitui um plus ao dispositivo da
Convencdo da Unido de Paris ndo se acha atendido pela lei que o pais editou com
vistas a implementar os compromissos assumidos como decorréncia da assinatura do
TRIPs. Sem razdo ao nosso ver. A Lei n° 9.279/96, como se viu, ndo s6 atende
como, até mesmo transcende os preceitos do tratado. A causa finalis do dispositivo
em exame, modificativo da dimensdo do art. 6 bis da Convengdo da Unido de Paris é
reprimir o beneficio gracioso, indireto, parasitario, que decorreria da associacio de
um sinal distintivo a outro, independentemente de nfio serem similares ou idénticos
os produtos. (DANNEMANN; MOREIRA, 2001, p. 261)

Dannemann e Moreira vao além ao afirmar que a prote¢do contra o aproveitamento

parasitario ndo reside apenas na fama da marca, mas sim na coibicao de atos ilicitos:

[...] independentemente da notoriedade ou do grau de notoriedade — que se trate de
conhecimento mundial, nacional, regional, municipal ou distrital — o direito reprime
comportamentos lesivos aos direitos do proprietdrio de um sinal distintivo. [...] A
norma do art. 6 bis nada mais é do que uma prote¢do objetiva contra a fraude ao
sistema atributivo, constituindo mecanismo regulador de situagdes abusivas. Nao
fere o sistema, antes garante-lhe a sobrevivéncia e seriedade. [...] Ao transplantar o

confusdo no mercado de consumo do produto ou servico prestado por duas ou mais marcas, de modo que, para
tanto, deve ser levado em consideragcdo o consumidor sob a perspectiva do homem médio. 3. No caso dos autos,
o uso das duas marcas ndo é capaz de gerar confusdo aos consumidores, assim considerando o homem médio,
mormente em razdo da clara distin¢do entre as atividades realizadas por cada uma delas. Nao h risco, de fato, de
que o consumidor possa ser levado a pensar que a danceteria seria de propriedade (ou franqueada) da MOET
CHANDON francesa, proprietiria do famoso champanhe. 4. Nio se tratando a recorrente de marca de alto
renome, mas de marca notoriamente conhecida e, portanto, protegida apenas no seu mesmo ramo de atividade,
ndo ha como alterar as conclusdes constantes do acérdao recorrido. 5. Recurso especial improvido.” (BRASIL.
Superior Tribunal de Justica, Recurso Especial REsp 1.209.919/SC, 4* Turma. Relator Ministro Lizaro
Guimaries. DJe 19/03/2018)
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comando do art. 6 bis para dentro da prépria lei de propriedade industrial, o
legislador inibi, desde o nascedouro, qualquer exegese contraria a aplicabilidade do
dispositivo, sublinhando a garantia contra apropriacdo indébita de marcas nessas
condi¢des. (DANNEMANN; MOREIRA, 2001, p. 260-262)

A marca notoriamente conhecida serve, portanto, como um verdadeiro instrumento de
repressdo a concorréncia desleal, j4 que impede que concorrentes obtenham a protecdo de
sinal que infrinja marca famosa em seu segmento de mercado e também do publico geral. Se
entendermos, como Barbosa, que a marca notoriamente conhecida também afasta o principio
da especialidade, poder-se-ia considerar que esta marca também atua na repressio ao
aproveitamento parasitirio, impedindo ndo concorrentes de se aproveitarem da marca famosa.

No que tange a marca de alto renome, vale citar Porto:

2

A marca de alto renome é aquela marca que é conhecida por consumidores
pertencentes a diversos segmentos de mercados diferentes daquele mercado que
corresponde aos produtos ou servigos protegidos por esta marca. Além desta
caracteristica, a marca de alto renome possui 0 goodwill, ou seja, esta marca ganhou
um grande reconhecimento e goza de boa reputac@o perante os consumidores, pois
estes reconhecem que os produtos ou servicos identificados pela marca sdo de
excelente qualidade. [...] O Instituto da marca de alto renome foi criado para
proteger contra terceiros aquela marca que se tornou conhecida e que goza de
excelente reputacdo e prestigio por todo o publico consumidor. (PORTO, s.d.)

N

Destaca-se que a marca de alto renome também serve de instrumento no combate

o,

(@'N

concorréncia desleal e ao aproveitamento parasitario, na medida em que sua prote¢ao
estendida a todos os ramos de atividade”. Contudo, diferentemente da marca notoriamente
conhecida, a marca de alto renome somente adquire esse status por meio de um procedimento
administrativo junto ao INPI (BRASIL, 2016), o que por vezes dificulta a sua protegao.
Leonardos vai além das marcas notoriamente conhecidas e de alto renome e afirma
que o ordenamento juridico brasileiro sempre vedou a concorréncia desleal e o

aproveitamento parasitario em decorréncia da protecao marcaria:

Assim, podemos concluir, quanto ao Brasil, que: (a) o Direito Pétrio sempre
protegeu o esforco criativo de empresarios nacionais e estrangeiros, coibindo-se a
apropriag@o ndo autorizada de marcas alheias, ainda que estas nfo sejam notodrias, de
alto renome ou notoriamente conhecidas, desde que fosse comprovado que o
requerente (“pirata”) tinha tido prévio conhecimento da marca; (b) sempre se
considerou evidenciada a ma-fé quando fosse demonstrado que o requerente tinha
tido prévio conhecimento da marca; (c) a apropriacdo ndo autorizada de marcas
alheias podia, e ainda pode, ser coibida com recurso as normas repressoras da
concorréncia desleal, que permeiam todo o direito da propriedade industrial; e (d) a
partir da LPI, o “prévio conhecimento” da marca alheia passou a ser presumido, e,

9 Assim como no efeito que ocorre com a marca notoriamente conhecida, a marca de alto renome também afasta
o principio da especialidade: “O alto renome de uma marca traz como consequéncia a exce¢do do principio da
especialidade das marcas. Esse principio defende que a protecdo de uma marca se limita ao ramo de atividade em
que se encontra registrada” (PORTO, Patricia Carvalho da Rocha. A marca de alto renome e a marca
notoriamente conhecida. Disponivel em: http://nbb.com.br/pub/propriedade20.pdf. Acesso em: 2 maio 2019.
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agora, cabe ao requerente fazer a prova (praticamente impossivel, como sempre
ocorre comas provas negativas) de que ndo conhecia a marca original.
(LEONARDOS, 1998, p. 52-54)

A Lei da Propriedade Industrial contém ainda normas do tipo penal que configuram
crimes de concorréncia desleal, com destaque para o inciso III do art. 195: “Art. 195. Comete
crime de concorréncia desleal quem: [...] IIl — emprega meio fraudulento, para desviar, em
proveito proprio ou alheio, clientela de outrem”.

O mencionado dispositivo legal fala do emprego de meio fraudulento com a finalidade
de desvio de clientela para o proprio proveito. E perfeitamente possivel construir um
raciocinio de que o depo6sito de pedido de registro de marca configura um meio de legitimar
uma fraude, que tem por objetivo obter vantagem indevida por meio do desvio de clientela
alheia.

Nessa regra esta inclusa a vedacdo tanto da concorréncia desleal quanto do
aproveitamento parasitario, jd& que ndo se faz necessaria a relagdo de concorréncia entre o
infrator e o titular do direito violado. O emprego de meio fraudulento para desviar clientela
deixa em aberto de quem seria a clientela desviada. Nesse caso, poderia ser a clientela do
titular do direito violado, numa rela¢do de concorréncia, ou a clientela de um terceiro que ndo
o titular do direito violado, caso em que se estaria diante do aproveitamento parasitario, na
medida em que o infrator se utiliza da fama de terceiro ndo concorrente para obter a atencao
do publico para suas atividades comerciais tirando clientes de seus concorrentes.

Esclarece-se que, embora a referida regra esteja prevista como crime, € certo que, além
de estar contida na esfera penal, corresponde também, por logica, a um ilicito civil'®. Todo o
tipo penal também € necessariamente um ato ilicito no campo civil, conforme entendimento

expresso do Superior Tribunal de Justiga:

RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRANSITO. ACAO DE INDENIZACAO
JULGADA PROCEDENTE. DECISAO CRIMINAL ABSOLUTORIA. CULPA
EXCLUSIVA DA VITIMA. ART. 384, IV, DO CPP. AUSENCIA DE
REPERCUSSAO NO JUIZO CIVEL. INTELIGENCIA DOS ARTS. 1.525 DO
CC/16 E 65 DO CPP. — Embora tanto a responsabilidade criminal quanto a civil
tenham tido origem no mesmo fato, cada uma das jurisdi¢des utiliza critérios
diversos para verificacio do ocorrido. A responsabilidade civil independe da
criminal, sendo também de extensio diversa o grau de culpa exigido em ambas
as esferas. Todo ilicito penal é também um ilicito civil, mas nem todo ilicito civil
corresponde a um ilicito penal. — A existéncia de decisdo penal absolutéria que,
em seu dispositivo, deixa de condenar o preposto do recorrente por auséncia de
prova de ter o réu concorrido para a infragdo penal (art. 386, IV, do CPP) nido
impede o prosseguimento da acdo civil de indenizagdo. — A decisdo criminal que nio

100 P ~ . P ~ . . . D

A prépria LPI ndo deixa ddvidas de que a persecuc¢do da punic@o aos crimes previstos nesta lei ndo impede
que o lesado busque seu direito na esfera civil: “Art. 207. Independentemente da acdo criminal, o prejudicado
podera intentar as acdes civeis que considerar cabiveis na forma do Cédigo de Processo Civil”.
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declara a inexisténcia material do fato permite o prosseguimento da execucdo do
julgado proferido na agdo civel ajuizada por familiar da vitima do ato ilicito.
Recurso Especial ndo provido. (BRASIL, 2010, grifo nosso)

Do exposto neste subcapitulo, conclui-se que o examinador de marcas do INPI possui
importantes ferramentas legais advindas da Lei da Propriedade Industrial para atuar na
repressao a concorréncia desleal, na forma do apontamento e na fundamentacao do motivo da
decisao de registrabilidade de sinal como marca.

No caso de as regras contidas no art. 124, 125 e 126 da LPI ndo atenderem ao senso de
justica que uma determinada situagdo fatica demanda, ndo se pode legitimar a violagdo a
direito de terceiro concedendo o registro de marca que atente contra o ordenamento juridico
patrio por constituir ato ilicito, sob a alegacdo de que ndo haveria regra especifica para
aplicacdo direta ao caso em concreto. Nessa hipotese, deve o examinador do INPI socorrer-se
ao principio previsto no art. 2°, inciso V e ao art. 195, inciso Il da LPI, ou, ainda, as normas
contidas em outras leis, como a CUP, o Acordo TRIPS, o Cddigo de Defesa do Consumidor e

o Codigo Civil.

3.4 ESTUDO DOS PRINCIPIOS E REGRAS CONTIDOS EM OUTRAS NORMAS
RELACIONADAS A MARCA E A REPRESSAO A CONCORRENCIA DESLEAL

O Cddigo Civil de 2002 (BRASIL, 2002) traz importante questio no combate a
concorréncia desleal e ao aproveitamento parasitario por meio da vedagao ao enriquecimento
sem causa. Dada sua importdncia, o enriquecimento sem causa, também conhecido por

enriquecimento ilicito, ganhou um capitulo préprio nesta lei:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer a custa de outrem, serad
obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualizacdo dos valores
monetarios.

Paragrafo tnico. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a
recebeu é obrigado a restitui-la, e, se a coisa ndo mais subsistir, a restituicao se fard
pelo valor do bem na época em que foi exigido.

Art. 885. A restituicdo é devida, ndo s6 quando ndo tenha havido causa que
justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir.

Art. 886. Nio caberd a restituicdo por enriquecimento, se a lei conferir ao lesado
outros meios para se ressarcir do prejuizo sofrido.

Note que ndo € preciso que uma regra em especifico que trate do enriquecimento sem
causa diga explicitamente que essa ¢ uma pratica rechacada pelo Direito Patrio. Ao contrério,

ao tratar da obrigacdo e dos modos de restituicao dos prejuizos causados por quem enriquece
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sem ter causa e, por consequéncia, a custa de outrem, estd implicito em cada uma das regras
transcritas que essa € uma conduta ilicita.

Na mesma esteira das regras expostas, no capitulo da responsabilidade civil, o art. 927
também reforca que o dano provocado por ato ilicito deve ser reparado: “Art. 927. Aquele
que, por ato ilicito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repara-lo”.

Note que o referido artigo faz referéncia direta a outros dois dispositivos legais, esses
sim tratando diretamente de explicar e proibir as condutas enquadradas como ato ilicito:

Art. 186. Aquele que, por acdo ou omissdo voluntéria, negligéncia ou imprudéncia,
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato
ilicito.

Art. 187. Também comete ato ilicito o titular de um direito que, ao exercé-lo, excede

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econdmico ou social, pela boa-fé
ou pelos bons costumes.

Trazendo para o presente estudo, pode-se concluir que o requerente da protecdo de um
sinal como marca que tente se aproveitar da fama de marca alheia, concorrente ou nao, com o
fim de obter vantagem indevida, incorre no cometimento de ato ilicito.

E certo que qualquer pessoa que tenha o direito de requerer junto ao INPI a protecio
marcaria deve exercé-lo dentro dos limites legais, ndo podendo se utilizar dos instrumentos
legais para perseguir ou legitimar fins impréprios. E certo também que a protecio marcaria
encontra justificativa na esfera econdmica e social, como dispde a ja reverenciada cldusula
finalistica da propriedade industrial, e o seu ndo atendimento configura desvio de finalidade,
um dos pressupostos do ato administrativo.

Assim, o titular de um pedido de registro, ao exercer o seu direito e requerer a
protecao sobre determinado sinal, no caso de ser esse sinal uma violacao ao direito de alguém,
exerceu seu direito de forma abusiva, cometendo ato ilicito.

Nesse sentido, os arts. 186 e 187 do Cdodigo Civil podem perfeitamente ser apontados
pelo examinador de marcas do INPI como uma das bases indeferitérias da prote¢cdo marcéria
ao sinal que pretende se associar a boa reputagdo de terceiros.

Outra lei que trata da repressdo a concorréncia desleal como principio € o Cddigo de

Defesa do Consumidor (BRASIL, 1990), em seu art. 4°, inciso VI:

Art. 4° A Politica Nacional das Relacdes de Consumo tem por objetivo o
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito a sua dignidade, saide e
seguranga, a protecdo de seus interesses econdmicos, a melhoria da sua qualidade de
vida, bem como a transparéncia e harmonia das relacdes de consumo, atendidos os
seguintes principios:

[...]

VI — coibic¢do e repressdo eficientes de todos os abusos praticados no mercado de
consumo, inclusive a concorréncia desleal e utilizacdo indevida de inventos e
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criacdes industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam
causar prejuizos aos consumidores.

Por sua vez, o art. 6°, inciso IV do Cdédigo de Defesa do Consumidor estabelece como
sendo um direito fundamental do consumidor a vedagao de atos de concorréncia desleal: “Art.
6°. Sao direitos basicos do consumidor: [...] IV — a prote¢ao contra a publicidade enganosa e
abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra praticas e clausulas
abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e servigos”.

Pode-se concluir que, nessa lei, a repressdo a concorréncia desleal estd posta como
principio a ser observado pelas demais regras que compdem o Direito do Consumidor.

Outro importante instrumento juridico de combate a repressao a concorréncia desleal é
a Convencao da Unido de Paris, a CUP (BRASIL, 1992).

O art. 1° estabelece o escopo de protecdo da propriedade industrial; nele, mais uma
vez, estd inserida a repressao a concorréncia desleal:

Art. 1° A protecdo da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invengao,
os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de servigo, o

nome comercial e as indicacdes de procedéncia ou denominacdes de origem, bem
como a repressdo da concorréncia desleal.

O ja mencionado art. 6° bis da CUP trata da prote¢do a marca notoriamente conhecida;
quando combinado com o ja mencionado art. 16.3 do Acordo TRIPS, esse artigo estende a
protecdo a marca notoriamente conhecida aos ramos de atividade que ndo sdo os originais

dessa marca:

Art. 6° bis Os paises da Unido comprometem-se a recusar ou invalidar o registro,
quer administrativamente, se a lei do pais o permitir, quer a pedido do interessado e
a proibir o uso de marca de fabrica ou de comércio que constitua reproducio,
imitacdo ou traducdo, suscetiveis de estabelecer confusdo, de uma marca que a
autoridade competente do pais do registro ou do uso considere que nele é
notoriamente conhecida como sendo ja marca de uma pessoa amparada pela presente
Convencdo, e utilizada para produtos idénticos ou similares. O mesmo sucedera
quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitac¢do suscetivel de
estabelecer confusdo com esta.

Artigo 16. 3. O disposto no Artigo 6 bis da Convencdo de Paris (1967) aplicar-se-4,
mutatis mutandis, aos bens e servicos que ndo sejam similares aqueles para os quais
uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relacdo aqueles bens e
servigos, possa indicar uma conexdo entre aqueles bens e servigos e o titular da
marca registrada e desde que seja provavel que esse uso prejudique os interesses do
titular da marca registrada.

A cumula¢do das duas normas acima as transformam numa potente arma de combate
ndo s6 a concorréncia desleal, mas também ao aproveitamento parasitirio, podendo ser
utilizada pelo examinador de marcas do INPI junto ao art. 126 da LPI para vetar a protecao de

sinais que violem marcas famosas, de concorrente ou ndo concorrente.
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J4 o art. 10 bis da CUP reafirma a protecdo efetiva contra a concorréncia desleal,
enquadrando-a como todos os atos de concorréncia contrarios as praticas leais da
concorréncia, indo mais além, estabelece explicitamente a proibi¢do de atos tendentes a criar

confusdo entre agentes econdOmicos:

Art. 10° bis

(1) Os paises da Unido obrigam-se a assegurar aos nacionais dos paises da Unido
protecdo efetiva contra a concorréncia desleal.

(2) Constitui ato de concorréncia desleal qualquer ato de concorréncia contrario aos
usos honestos em matéria industrial ou comercial.

(3) Deverao proibir-se particularmente:

1° Todos os atos suscetiveis de, por qualquer meio, estabelecer confusdo com o
estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um
concorrente;

2° As falsas alegag¢des no exercicio do comércio, suscetiveis de desacreditar o
estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um
concorrente;

3° As indicacdes ou alegacdes cuja utilizacdo no exercicio do comércio seja
suscetivel de induzir o publico em erro sobre a natureza, modo de fabricacdo,
caracteristicas, possibilidades de utiliza¢dao ou quantidade das mercadorias.

Por fim, o art. 10° ter da CUP estabelece um compromisso dos seus membros de
adotar medidas administrativas de repressao a concorréncia desleal, o que, por todas as razdes

até aqui expostas, entende-se existir no nosso ordenamento juridico:

Art. 10° ter

(1) Os paises da Unido se comprometem a assegurar aos nacionais dos outros paises
da Unido recursos legais apropriados a repressdo eficaz de todos os atos
mencionados nos arts. 9,10 e 10 bis

(2) Comprometem-se, além disso, a prever medidas que permitam aos sindicatos e
associacdes de industriais, produtores ou comerciantes interessados e cuja existéncia
ndo for contrdria as leis dos seus paises, promover em juizo ou junto as autoridades
administrativas e repressdo dos atos previstos nos arts. 9, 10 e 10 bis, na medida em
que a lei do pais em que a protecdo € requerida o permite aos sindicatos e
associagdes desse pais.

Conclui-se que, além das normas ja examinadas na LPI, o examinador de marcas do
INPI podera indicar e fundamentar sua decisdo de registrabilidade de sinal como marca em
especial nas regras dos arts. 186 e 187 do Cddigo Civil e no art. 4°, inciso VI, combinado com
o art. 6°, inciso IV do Cdédigo de Defesa do Consumidor, além do art. 6° bis da CUP

cumulado com o art. 16.3 do Acordo de Paris.
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CONCLUSAO

O presente trabalho propds analisar os limites da atuacdo do INPI na repressdo a
concorréncia desleal no &mbito do processo administrativo de exame de marcas.

Para tanto, iniciou-se o estudo dos conceitos de marca e de concorréncia desleal,
apontando as interse¢des entre eles. Foi possivel concluir que o combate a concorréncia
desleal € um dos pilares fundamentais que justificam a prote¢ao marcéria.

A protecdo a marca € justificada pelo incentivo ao desenvolvimento econdmico, social
e tecnoldgico do pais, protegendo tanto o seu titular quanto os consumidores, atuando como
garantia juridica ao investimento de tempo, trabalho e capital de agentes econOmicos,
beneficiando diretamente consumidores devido a melhoria nas atividades oferecidas.

De igual modo, tanto a concorréncia desleal quanto o aproveitamento parasitirio t€ém
por finalidade manter a ordem dos mercados livre e a lealdade e a eficiéncia da competigao,
evitando prejuizos ao titular do direito violado, pelo desvio de clientela, e aos consumidores,
que podem sofrer com os atos de confusdo ou associagdo.

Destaca-se que a concorréncia desleal € tida como crime e ilicito civil, podendo o
titular do direito lesado socorrer-se a uma ou ambas as esferas, sendo essa conduta
devidamente rechacada nos dois campos do Direito.

Como visto, a racionalidade do sistema marcario pode ser compreendida por meio das
principais fun¢gdes da marca, dentre elas, a funcdo distintiva, qualitativa, publicitaria e
econOmica. A repressdo a concorréncia desleal e ao aproveitamento parasitario também visa
preservar as referidas fungdes marcérias, ja que a marca € um eficaz instrumento de regulagao
da concorréncia, sendo, por outro lado, a defesa da concorréncia um dos pilares para a
protecdo a marca.

Os atos ilicitos de concorréncia possuem enorme potencial de causar prejuizo a marca
lesada, desestimulo ao investimento pelo titular da marca, enriquecimento sem causa do
infrator e prejuizo aos consumidores.

A protecdo a marca e a defesa da concorréncia como hoje conhecemos teve inicio com
o estabelecimento da economia de mercado. Especificamente quanto ao Brasil, a anélise
histérica da legislagdo brasileira desde o periodo do Império até hoje revela alguns pontos

interessantes.
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Embora a 1* Lei de Marcas tenha surgido no pais em 1875 e a repressdo a
concorréncia desleal introduzida no ordenamento juridico patrio por ocasido da Revisdo de
Bruxelas da Convencdo da Unido de Paris, em 1900, a repress@o a concorréncia desleal
tornou-se, efetivamente, foco das autoridades administrativas nacionais em decorréncia da
criacdo do Departamento Nacional da Propriedade Industrial em 1933, que apresentou como
uma de suas fungdes a repressao a concorréncia desleal.

A partir dai, tanto o 1° quanto o 2° Cédigo da Propriedade Industrial, datados de 1945
e 1971, respectivamente, bem como a atual Lei da Propriedade Industrial de 1996 trouxeram
no bojo das leis a repressdo a concorréncia desleal como um principio a ser respeitado na
aplicacdo das normas de propriedade industrial.

O Cdédigo de Defesa do Consumidor de 1990, o Acordo TRIPS de 1994 e o Cddigo
Civil de 2002 trouxeram importantes contribui¢cdes para a defesa da concorréncia e a vedagao
ao parasitismo.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, surgido em 1970, passou a editar
normas infralegais objetivando padronizar o entendimento sobre a repressdo a concorréncia
desleal no exame de marcas, com destaque para os Pareceres 032/80, 003/93, 20/08, e para as
Diretrizes de 2010 e 2012 e os Manuais de Marca de 2014 e 2017.

Da leitura da 2* edicdo do Manual de Marcas do INPI, instrumento mais recente,
extrai-se o seguinte entendimento: (i) o depdsito de pedido de registro de marca pode
configurar ato de concorréncia desleal ou aproveitamento parasitario; (ii) o examinador deve
analisar os elementos de fato e de direito apresentados pelo impugnante e pelo titular da
marca em exame para proferir decisdo se o pedido de registro de marca se enquadra como ato
de concorréncia desleal; e (iii) o examinador ndo podera aplicar diretamente o art. 2°, inciso V
da LPI, ou o art. 10 bis da CUP, por se tratarem de principios.

A controvérsia encontrada na 2* edicdo do Manual de Marcas do INPI reside no fato
de que, a0 mesmo passo que ele defende a aplicagdo no exame de marcas das normas da LPI,
da Constituicado Federal e de outras normas pertinentes ao tema, como o Cddigo Civil e a
Convencao da Unido de Paris, estabelece que o examinador somente possa invocar oS
dispositivos da LPI sobre a irregistrabilidade de sinal como marca, a saber, os arts. 124, 125 e
126.

Muito embora a 2* edi¢io da Manual de Marcas de 2017 seja a mais recente norma
infralegal editada pela INPI contendo instrucdes sobre o tema, na pratica, nota-se que o
posicionamento adotado pelo INPI ainda € o exposto no Parecer Normativo Proc/Dirad n° 20

de 2008.
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Em que pese o referido Parecer reconhecer que a concorréncia desleal € um ilicito
tanto penal quanto civil, argumenta pela impossibilidade de sua repressio na esfera
administrativa. Em seguida, ignora o proprio reconhecimento de que também seria um ilicito
civil e expde que a LPI teria tratado do tema apenas como crime, € ndo caberia ao INPI o
poder de policia para analisar a materialidade e a culpabilidade de crime, de competéncia
exclusiva do Poder Judiciario. O Parecer sustenta ainda a ideia de que o simples deposito de
pedido de registro de marca ndo configuraria crime de concorréncia desleal. Encerra com o
entendimento de que caberia ao INPI apenas atuar na repressdo a concorréncia desleal por
meio do indeferimento de marcas que violarem normas da LPI, sem contudo explicitar quais
seriam esses dispositivos.

Pois bem, o estudo do ato administrativo e seus pressupostos e atribuicdes, dos
poderes da Administragdo Publica, em especial o poder de policia administrativo e o poder
discricionario, e dos principios administrativos e processuais possibilitou a melhor
compreensdo acerca do tema deste trabalho, apontando caminhos para a solucdo do impasse
relatado.

Observou-se que o INPI possui competéncia para o exame de marcas em razao da sua
lei de criacdo, que determina ao INPI a execu¢do das normas que regulam a propriedade
industrial, sendo a repressdo a concorréncia desleal intrinseca as normas dessa matéria.

Por ser a finalidade da protecdo marcéaria o atendimento aos interesses sociais e
econOmicos, a finalidade da decisdo no exame de marcas € a mesma. Assim, ocorrendo a
concessdo indevida de protec@o a sinais que ndo o meregcam, a finalidade do ato estard sendo
desviada.

O objeto da decisdo do exame de marca deve ser licito e moral. Na hipdtese de ser
concedido um registro de marca que atente contra a lealdade concorrencial, o ato
administrativo — que consiste na decisdo do exame de marcas — estaria eivado de vicio de
nulidade quanto ao seu objeto.

O Parecer Proc/Dirad n° 20/08 nega ao INPI a competéncia para atuar diretamente na
repressao a concorréncia desleal por afirmar que esta estaria prevista na LPI somente como
crime, e que o INPI ndo teria poder de policia, de exclusividade do Poder Judiciério.

Nao se sustenta essa afirmac¢do, primeiro porque o ato de concorréncia desleal seria
previsto também como ilicito civil, e segundo porque o INPI possui sim poder de policia
administrativa ao conceder ou negar a protecao a marca cujo exame lhe fora submetido.

Destaca-se ainda que o processo administrativo de exame de marcas do INPI atende a

todos os principios administrativos e processuais, em especial aos principios do contraditorio
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e da ampla defesa, concedendo a mais ampla oportunidade para terceiros e titulares dos
direitos pleiteados de apresentarem os fatos e fundamentos de direito, bem como todas as
provas admitidas em direito capazes de comprovar suas alegacdes. Destaca-se que o INPI
possui competéncia legal e € habilitado tecnicamente para a andlise de todas essas questdes.

Outro ponto importante € a constatacdo da possibilidade de aplicacdo das normas da
LPI, CUP, TRIPS, Cddigo de Defesa do Consumidor e Codigo Civil que forem pertinentes ao
tema. Tais normas possuem o mesmo nivel hierdrquico, o de normas primérias ou
infraconstitucionais.

Diferentemente ocorre com relacdo ao Parecer Proc/Dirad n°® 20/08 e a 2* edicdo do
Manual de Marcas, que sao normas secundarias ou infralegais, € que ndo geram direitos e
obrigacdes, além de deverem estar em conformidade com as normas primadrias. Frisa-se ainda
que o referido Parecer, que possui o mesmo nivel hierdrquico do atual Manual de Marcas,
deverd, com relacdo as regras conflitantes dos dois documentos, deixar prevalecer o Manual,
por ser mais recente.

Mais uma premissa constante no Parecer Proc/Dirad n° 20/08 que foi superada é a do
poder-dever de aplicac@o dos principios gerais do Direito na lacuna da lei, mais precisamente
quanto a possibilidade de indeferir um pedido de registro de marca com base no art. 2°, inciso
V, da LPI, e no art. 10° bis da CUP.

Aponta-se ainda que o examinador de marcas do INPI tem a sua disposicdo como
instrumento de repressdo a concorréncia desleal e ao aproveitamento parasitario no exame de
marcas as regras dos arts. 124, 125 e 126 da LPI, do art. 195, inciso III, também da LPI, as
regras dos arts. 186 e 187 do Codigo Civil, do art. 4°, inciso VI combinado com o art. 6°,
inciso IV do Cdédigo de Defesa do Consumidor, e a poderosa arma do art. 6° bis da CUP
cumulado com art. 16.3 do Acordo TRIPS.

Para concluir, tem-se que o estudo do direito administrativo e sua analise em conjunto
com o entendimento acerca do processo administrativo de exame de marcas poderdo
contribuir para a reflexdo sobre o atual posicionamento adotado pelo INPI frente a outras
tematicas controversas, subsidiando eventuais modificacdes que poderdao contribuir para o

melhor desempenho das atribui¢des do INPI diante de seus administrados.
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