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RESUMO

AGUILAR, Danielle Pereira do Amaral. A contribuicdo do instrumento de
oposicdo na afericdo da colidéncia entre marcas: um estudo sobre oposicdes
gue alegaram o inciso XIX do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial em
sede de exame administrativo de marca no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial. 2021. 113 f. Dissertacdo (Mestrado em Propriedade Intelectual e
Inovacgéao) — Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2021.

O presente trabalho visa ao estudo dos pedidos de registro de marcas que sofreram
oposicao fundamentada no inciso XIX do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial
(LPI) e que foram indeferidos com base no mesmo dispositivo legal, comparando a
motivacdo destes indeferimentos com o que foi alegado pelos oponentes, de modo a
avaliar se tais oposices foram, de fato, necessarias a identificacdo da infringéncia
ao texto legal ou se poderiam ser dispensadas, por nao contribuirem com o trabalho
do examinador. Para efetuar esta analise, foram, primeiramente, apresentados 0s
principais conceitos que permeiam o direito de marcas e o instituto da oposigéo a
elas aplicado, o que incluiu a exposicédo do tramite processual ao qual é submetido
um pedido de registro no ambito do Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI), os critérios mais relevantes para a analise da colidéncia entre marcas de
diferentes titulares e uma breve explanacdo sobre experiéncias de outros paises no
gue respeita a oposicdo aos pedidos de registro de marcas. Ademais, foram
coletadas e analisadas informacgdes a partir dos bancos de dados do INPI acerca
dos pedidos de registro de marcas com oposi¢cdo, que foram depositados entre
outubro e dezembro de 2017 e indeferidos com fundamento no inciso XIX do artigo
124 da LPI entre outubro e dezembro de 2018. Concluiu-se, a partir da andlise dos
resultados, que mais de 80% das oposi¢des consideradas na amostra estudada nao
contribuiram efetivamente para a tomada de decisdo no exame de primeira instancia
administrativa. Observou-se, ainda, que, do excessivo quantitativo de oposi¢cées
desnecessarias, decorreram maior tempo gasto entre o depésito do pedido de
registro de marca e o exame de mérito, além de maiores custos para todos os atores
envolvidos no processo. Finalmente, foram propostas solugcdes para a situagao
observada.

Palavras-chave: Marca. Oposi¢cdo ao pedido de registro de marca. Inciso XIX do
artigo 124 da LPI. Colidéncia entre marcas.



ABSTRACT

AGUILAR, Danielle Pereira do Amaral. The contribution of the instrument of
opposition in the measurement of conflict between trademarks: a study on the
oppositions based upon item XIX of article 124 of the Industrial Property Law in
the context of administrative examination of trademarks in the National
Institute of Industrial Property. 2021. 113 f. Dissertacdo (Mestrado em
Propriedade Intelectual e Inovacdo) — Instituto Nacional da Propriedade Industrial,
Rio de Janeiro, 2021.

The essay at hand aims to study the applications for trademark registration that
suffered oppositions based upon that which is stated in item XIX of article 124 of the
Industrial Property Law (LPI) and, afterwards, were rejected with reference to the
same item of the law, in order to compare the reasons that motivated the rejection
with those alleged by the opponents, in the interest of evaluating whether the
oppositions were necessary to identify the legal violation, or if they could be
disregarded for not having aided in the examination. To accomplish this evaluation, it
was important to begin by analyzing the main principles that are at the base of
trademark law and the institute known as opposition, which included the presentation
of the process to which an application for registration is submitted within the scope of
the National Institute of Industrial Property (INPI), the most relevant criteria to
analyze conflicts between different trademarks and a brief presentation of
experiences in different countries regarding oppositions against applications for
trademark registrations. In addition, data was gathered and analyzed from the INPI’'s
data bank concerning applications for trademark registrations, submitted between
October and December of 2017, but ultimately rejected on the basis of that stated in
item XIX of article 124 of the LPI from October to December of 2018. It was
concluded, based upon the findings, that 80% of the oppositions considered in the
study did not effectively contribute towards the final decision in the first instance of
the administrative examination. It was also observed that the excessive quantity of
unnecessary oppositions increased the time lag between the submission of the
registration for a trademark and its actual examination and, moreover, increased the
legal costs for all those involved. Finally, solutions to the issues dealt with were
proposed.

Keywords: Trademark. Oppositions towards applications for trademark registration.
Item XIX of article 124 of the LPI. Conflict between trademarks
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INTRODUCAO

O presente trabalho trata do instrumento de oposicéo ao pedido de registro de
marca e de sua relevancia, especificamente no que se refere a tomada de deciséo
do examinador’ de primeira instancia administrativa do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI)®. A apresentacéo da oposicdo néo é etapa obrigatdria
do processo de registro de marca e, quando interposta, permite ao depositante do
pedido da marca impugnada apresentar suas contrarrazfes por intermédio de
manifestacéo, no prazo de 60 dias contados da notificagdo da oposicao pela Revista
da Propriedade Industrial (RP1)3.

O Manual de Marcas (INPI, 2021) estabelece que cabe a impugnante na
oposicao apresentar seus argumentos de maneira clara e objetiva, comprovando
suas alegacdes com a documentacao cabivel. Dessa forma, uma oposi¢cao deve ser
instruida com argumentos e documentos suficientes para que se comprove que uma
marca nao pode ser registrada, seja por ndo atender aos requisitos legalmente
estabelecidos, seja por afrontar o direito de terceiro sobre aquele sinal.

Segundo Schmidt (2019), os processos com oposi¢ao totalizaram 74.958 ou
8,6% do total de 872.976 pedidos de registro de marca protocolizados no INPI entre
junho de 2013 e junho de 2018. O exame de pedidos com oposicdo demanda do
examinador maior tempo de analise, haja vista a necessidade de se verificar
minuciosamente cada prova juntada e cada alegacdo do impugnante, que precisa
ser respondida separadamente.

O mais recente Relatério de Atividades do INPI (INPI, 2019) aponta, nesse
sentido, que, enquanto o tempo médio dispendido entre o depdsito e o primeiro
exame de pedidos de registro de marcas sem oposicdo em 2019 foi de 6 (seis)
meses, 0 intervalo, no caso dos pedidos com oposicao, foi de 9 (nove) meses.

Ademais, ha pedidos de registro para os quais sdo apresentadas duas ou mais

! Essa atividade é desempenhada por um Tecnologista em Propriedade Industrial, cargo ocupado por servidores
de nivel superior, que recebem da Presidéncia do INPI delegagdo especifica para a tomada das decisdes
relacionadas ao exame de mérito dos pedidos de registro de marcas.

% O INPI é uma autarquia federal, atualmente vinculada ao Ministério da Economia, criada em 11 de dezembro
de 1970, por meio da Lei n® 5.648, e que tem a obrigacao legal de analisar e registrar direitos de propriedade
industrial no territério brasileiro.

A Resolugdo n.° 22/2013, de 18 de marco de 2013 disp6e sobre a RPI como o Unico 6rgéo destinado a
publicacdo de atos, despachos e decisGes relacionados as atividades do INPI. Seu acesso € livre e gratuito e
esta disponivel no sitio do INPI na rede mundial de computadores.
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oposicoes de diferentes impugnantes, o que contribui ainda mais para o acréscimo
no tempo gasto com o exame.

Mesmo diante da magnitude dessa etapa do processo, quase nada ha na
literatura especificamente sobre o tema. Tampouco, as informacdes sobre os
pedidos de oposicdo estdo sistematizadas ou tratadas pelo INPI. Essa escassez de
dados dificulta estudos sobre o assunto e o conhecimento mais aprofundado do
processo de trabalho, o que desfavorece a implementacéo de possiveis melhorias.

Do total de oposi¢cdes apresentadas no periodo estudado por Schmidt (2019),
34,9% foram julgadas procedentes no exame de primeira instancia administrativa,
28,7% foram consideradas improcedentes e 36,4% ainda estavam pendentes de
decisdo. Os dados quantitativos demonstram, portanto, que um numero muito
grande de oposicdes foi julgado improcedente na primeira instancia, mas a auséncia
de tratamento de tais informacdes impossibilita a analise sobre o que motivou estas
decisdes.

Destaca-se, ainda, que, na pratica, qualquer dispositivo legal pode ser arguido
em sede de oposicdo, mas algumas das questdes levantadas sdo passiveis de
ensejar o indeferimento de oficio por parte do examinador, enquanto outras, do
contrario, demandam a iniciativa do oponente, que, utilizando a oposi¢do, deve
oferecer subsidios que ndo estariam disponiveis no momento do exame.

Nesse sentido, observam-se, na pratica do exame, distintas situacées nas
quais é possivel ao examinador concluir pelo indeferimento do pedido de registro
sem a necessidade da provocacgédo de terceiro, a exemplo do que ocorre na analise
do chamado requisito de liceidade da marca, consubstanciado nos incisos |, lll, Xl e
XIV do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial (LPI)*, e que visam a impedir o
registro como marca de sinais de carater oficial ou publico ou, ainda, que sejam
contrarios a moral e aos bons costumes.

A analise do denominado requisito de distintividade de uma marca, que avalia
se esta é capaz de ser individualizada em relacdo a outras de mesmo género,
natureza ou espécie (INPI, 2021), bem como em relacdo ao proprio produto ou

servigco que visa a distinguir, também pode se dar de oficio pelo examinador. Isso se

4 A Lein® 9.279, de 14 de maio de 1996, conhecida como Lei de Propriedade Industrial (LPI), regula direitos e
obrigacdes relativos a propriedade industrial.
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observa, ainda, quanto as marcas notoriamente conhecidas, definidas no artigo 126°
da LPI, e quanto as marcas de alto renome em vigor no INPI, que estédo
estabelecidas no artigo 125° da mesma Lei.

Como mencionado, entretanto, ha situacdes em que a verificacdo pelo
examinador de que um sinal ndo pode ser levado a registro s6 sera possivel se
houver provocacao do interessado, o que € viabilizado antes do exame propriamente
dito por intermédio da oposicdo. Séo, principalmente, questdes afeitas ao direito de
propriedade e que independem do registro da marca no INPI, como ocorre nos
casos em que o sinal registrando reproduz ou imita elemento diferenciador de titulo
de estabelecimento ou seu nome de fantasia, como define o inciso V do artigo 124
da LPI, ou de desenho industrial de terceiros, como no caso do inciso XXII do
mesmo artigo 124, como exemplos (BRASIL, 1996).

Outro caso comum em que ndo se viabiliza o indeferimento de oficio pelo
examinador e que deve ser alegado por intermédio da oposicdo € aquele
estabelecido pelo paragrafo primeiro do artigo 129 da LPI, o qual garante o direito de
precedéncia ao registro a pessoa que usava marca idéntica ou semelhante no Brasil
por periodo minimo de 6 (seis) meses (BRASIL, 1996).

Os casos anteriormente apresentados, referentes a situacdes passiveis de
indeferimento de oficio ou mediante provocacao, ndo constituem lista exaustiva, mas
demonstram que o instrumento da oposicao pode ser de grande valia ao trabalho do
examinador, quando adequadamente utilizado. Por outro lado, se empregada de
forma desnecesséria, quando seria viavel a afericdo dos elementos motivadores do
ato indeferitério a despeito de sua apresentacdo, a oposicdo pode se tornar mera
peca protelatdria ao bom andamento do processo de registro de marca.

Na pratica do exame, observa-se que o inciso XIX’ do artigo 124 da LPI é um
dos dispositivos legais que mais motivam o indeferimento de pedidos de registro de

marca. Quanto a viabilidade ou ndo de se proceder ao indeferimento de oficio, esse

® “Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6° bis (1), da

Convencdao da Unido de Paris para Protecao da Propriedade Industrial, goza de prote¢éo especial,
independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil” (BRASIL, 1996).

®“Art. 125. A marca registrada no Brasil considerada de alto renome sera assegurada prote¢éo especial, em
todos os ramos de atividade” (BRASIL, 1996).

" “Art. 124. N&o s&o registraveis como marca: XIX - reproducgdo ou imitagdo, 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” (BRASIL, 1996).
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dispositivo pode comportar as duas possibilidades, dependendo da situagcao
especifica a que se aplica.

Caso a oposicdo nele fundamentada se refira a marca anteriormente
registrada, que assinale produto ou servico idéntico ao reivindicado no sinal em
exame, 0 examinador j& dispora de tais informagfes nas bases de dados do INPI,
sendo desnecesséria a apresentacdo de oposi¢cao. Entretanto, se a marca anterior
estiver vinculada a produto ou servico mercadologicamente afim, mas nao idéntico, e
ndo estiver alocada na mesma classe do classificador de produtos e servicos® no
qual se baseia o exame, os argumentos levantados na oposi¢ao serdo fundamentais
para que ndo haja o registro equivocado do sinal analisado e a consequente
violacdo a direito de terceiro.

A tese de Schmidt (2019) demonstrou, nessa esteira, que, de um total de
125.155 pedidos de registro de marca indeferidos entre junho de 2013 e junho de
2018, 94.174 ou 75,3% dos indeferimentos foram fundamentados no inciso XIX do
artigo 124 da LPI, sendo os demais indeferimentos motivados pela infringéncia a
outros dispositivos legais. No entanto, ndo ha no referido trabalho ou em outra
referéncia bibliografica qualquer estudo que demonstre o impacto do inciso XIX nos
indeferimentos de pedidos de registro de marca com oposicdo e é o preenchimento
desta lacuna o que objetiva a dissertacdo em tela.

Ante o0 exposto, espera-se que o presente trabalho contribua para a obtencéo
dessas informacdes tao relevantes ao cotidiano do exame no Instituto e ofereca ao

gestor subsidios para a melhoria do processo.

QUESTAO DE PESQUISA

Em que medida as alegagfes fundamentadas no inciso XIX do artigo 124 da

LPI, apresentadas em sede de oposicdao aos pedidos de registro de marca,

0 exame de mérito no INPI é baseado na Classificacdo Internacional de Produtos e Servicos de Nice (NCL),
estabelecida em 1957, pela Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), e adotada pelo Brasil desde
2000. Ela disponibiliza tabelas com produtos ou servigos agrupados em 45 classes distintas e esta, atualmente,
em sua 112 atualizacgéo.
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contribuem positivamente para o exame em primeira instancia administrativa do
INPI?

OBJETIVOS

Objetivo Geral

O trabalho em tela visa a promover um estudo dos pedidos de registro de
marcas que sofreram oposi¢cdo fundamentada no inciso XIX do artigo 124 da LPI e
que foram indeferidos com base no mesmo dispositivo legal, comparando a
motivacdo destes indeferimentos com o que foi alegado pelos oponentes, de modo a
avaliar se tais oposi¢Oes foram de fato necessarias a identificacdo da infringéncia ao
texto legal ou se poderiam ser dispensadas, por ndo contribuirem com o trabalho do
examinador.

Dessa forma, pretende-se analisar de forma detida o instituto da oposi¢do ao
pedido de registro de marcas no INPlI e como 0 mesmo vem sendo utilizado pelos
opoentes, de modo a se verificar a sua pertinéncia e a sua relevancia como
ferramenta para auxiliar a tomada de decis@o por parte do examinador de primeira

instancia administrativa.

Obijetivos Especificos

e Caracterizar o fluxo processual do exame de marcas e o instituto da oposicéo
a ele vinculado;

e Levantar, na base de dados de marcas do INPI, os pedidos de registro de
marcas com oposicdo depositados entre outubro e dezembro de 2017 e
indeferidos em primeira instancia administrativa entre outubro e dezembro de
2018, bem como os principais dispositivos legais apontados nos despachos
de indeferimento;

e Analisar, por meio dos despachos dos processos, como 0s servidores da
Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicacfes Geogréaficas (DIRMA)
proferiram suas decisdes em relagcdo aos pedidos de registro de marcas com

oposicdo depositados entre outubro e dezembro de 2017 e indeferidos
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especificamente com base no inciso XIX do artigo 124 da LPI entre outubro e
dezembro de 2018, comparando tais decisdes com o que foi argumentado em
sede de oposicao;

e Avaliar a relevancia dos argumentos fundamentados no inciso XIX do artigo
124 da LPI, presentes nas oposic¢des, para o resultado do exame de marcas
proferido pela DIRMA, verificando se esses argumentos de fato ofereceram
subsidios ao examinador de primeira instancia administrativa na tomada de
decisdo ou se serviram meramente para tornar o tramite processual menos

célere.

JUSTIFICATIVA

O instrumento de oposicdo ao pedido de registro de marcas tem como
finalidade disponibilizar a terceiros a possibilidade de apresentar argumentos que
comprovem que um sinal requerido como marca viola seu direito de propriedade ou
outro dispositivo legal antes da execucdo do exame de primeira instancia
administrativa. O bom uso de tal instrumento, portanto, é de grande importancia para
evitar decisdes equivocadas e, até mesmo, a judicializacdo do processo.

A pratica do exame demonstra, porém, que o referido instrumento tem sido
utilizado recorrentemente pelos oponentes de maneira equivocada e pouco
criteriosa, seja por alegarem questdes que poderiam ser facilmente visualizadas no
exame normal do examinador, seja por alegarem questdes completamente
despropositadas, 0 que sugere a possibilidade de estar sendo a oposicao utilizada
como meio para protelar o tramite processual.

Como ja relatado anteriormente, de acordo com o trabalho de Schmidt (2019),
0S processos com oposicdo responderam por 8,6% do total de pedidos
protocolizados no INPI entre junho de 2013 e junho de 2018. Em nameros absolutos,
0S processos com oposicao representaram 74.958 de um total de 872.976 pedidos
de registro de marcas no referido periodo. Esse montante, embora ndo seja tao
expressivo quando comparado ao todo, representa, por sua relevancia e
complexidade, um processo de trabalho de grande importancia para o Instituto e que

precisa ser melhor compreendido.
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Isso €, ainda, reforcado pelo fato de que ndo ha até o presente momento
quaisquer registros bibliograficos sobre estudos ja realizados em relagdo a essa
tematica. A bibliografia costuma citar genericamente o instituto da oposicdo, mas
ndo com o nivel de detalhamento necessario para que se conheca profundamente
este processo.

Faz-se necesséria, portanto, uma analise mais aprofundada dessa etapa do
processo administrativo de exame de marcas executado pelo INPI, qual seja, a
oposicdo, uma vez que as informacdes a serem aqui levantadas e analisadas nao
foram ainda sistematizadas e tratadas. O presente trabalho, ao fazé-lo, podera
facilitar a tomada de decisbes gerenciais e, posteriormente, a implementacdo de
possiveis melhorias, se cabiveis.

Registre-se que, para tornar exequivel a analise dos dados levantados, faz-se
necessaria a definicAo de um recorte temporal, que compreenderd os pedidos de
registro de marcas com oposi¢cao depositados entre outubro e dezembro de 2017 e
indeferidos em primeira instancia administrativa entre outubro e dezembro de 2018.
O recorte se justifica ante o consideravel nimero de processos com OpOSIGao
protocolizados no INPI, a repeticdo de resultados, que foi observada utilizando-se
um quantitativo maior de processos, e 0 tempo limitado para a conclusdo da
dissertacao, preservando-se, porém, a representatividade da amostra.

Ademais, segundo o Relatério de Atividades 2019, produzido pelo INPI, o
recorte adotado procurou observar o intervalo médio entre o protocolo do pedido e a
decisdo apds o primeiro exame de mérito, que, no caso de pedidos com oposicao,
passou de 13 meses, no final de 2018, para 9 (nove) meses, no final de 2019.

METODOLOGIA

O presente trabalho, de natureza exploratéria, foi desenvolvido a partir do
levantamento da base de marcas do INPI, especificamente de dados obtidos do

sistema IPAS (Industrial Property Automation System)®, e da analise documental de

° O sistema IPAS é gerido pela OMPI e funciona como suporte a tramitagdo de processos de registro de
patentes, marcas e desenhos industriais aos paises que decidam voluntariamente por adota-lo. O INPI passou a
utilizar este sistema na gestdo dos pedidos de registro de marcas desde junho de 2013.
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resolugbes normativas, ordens de servigo, leis e outros instrumentos legais sobre
questdes especificas acerca dos institutos das marcas e da oposicao.

Para a execucdo da pesquisa foi utilizada uma planilha disponibilizada pela
Coordenacéo-Geral de Tecnologia da Informacao (CGTI), pertencente a estrutura do
INPI, que foi complementada pela autora por consultas realizadas diretamente ao
sistema IPAS.

Da planilha mencionada, foram, primeiramente, levantados os pedidos de
registro de marcas com oposicao, depositados entre outubro e dezembro de 2017, e,
dentre estes, os pedidos que foram indeferidos em primeira instancia administrativa
entre outubro e dezembro de 2018. Foram, posteriormente, levantados os
dispositivos legais que motivaram os indeferimentos e deles separados apenas o0s
processos indeferidos com fundamento no inciso XIX do artigo 124 da LPI.

A partir do referido levantamento, identificaram-se os argumentos apontados
pelos oponentes no instrumento de oposicéo e se estes foram ou ndo acatados no
exame de primeira instancia administrativa.

Apoés a coleta dos dados e utilizando os instrumentos legais e documentais
sobre a oposi¢ao, o que permitiu tracar um historico deste fluxo processual no INPI,
realizou-se uma andlise critica da situacdo estudada, objetivando-se verificar a
pertinéncia e a relevancia do instrumento de oposi¢cdo na tomada de decisédo pelos
examinadores de primeira instancia administrativa no processo de registro de

marcas no INPI.

ESTRUTURA DO TRABALHO

O primeiro capitulo procura concatenar conceitos e outros aspectos teoricos
sobre marcas considerados relevantes ao entendimento basico do objeto deste
trabalho, que é a oposi¢cdo ao registro de marcas, tratada no segundo capitulo.
Nesse capitulo, séo apresentadas as principais definicdes sobre o tema, € definido o
escopo deste trabalho e sdo destacados conceitos importantes para a construcao

das discussdes e conclusoes.
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O terceiro capitulo fundamenta-se na exposi¢cdo dos dados coletados, dos
estudos tragados a partir deles e dos resultados obtidos, representados inclusive por
meio grafico, além da discusséo de tais resultados.

Por fim, sdo apresentadas as conclusfes decorrentes dos estudos aqui
desenvolvidos e as propostas para a resolucdo dos problemas identificados nos
resultados.
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1 DAS MARCAS

1.1 MARCA - UM ATIVO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A propriedade industrial € uma das areas dos direitos de propriedade
intelectual, que visa a promover garantias aos seus titulares por certo periodo de
tempo. Assafim (2014) define a propriedade intelectual como:

[...] o regime juridico estabelecido para bens imateriais juridicamente suscetiveis de
uma protecd@o especial conferida pelo Ordenamento (automética — declaratoria, de

um lado, ou mediante inscri¢do registro publico — atributiva, de outro, conforme o
caso) (ASSAFIM, 2014, p. 204).

Os direitos e obrigacdes concernentes a propriedade industrial sdo regulados
no Brasil pela Lei n.° 9.279, de 14 de maio de 1996, conhecida como Lei da
Propriedade Industrial (LPI), cabendo ao INPI a execucdo das normas ali
estabelecidas. A referida Lei estabelece, em seu artigo 2° que a propriedade
industrial contempla a concessao de patentes de invencéo e de modelo de utilidade,
de registro de desenho industrial, de registro de marca, bem como a repressao as
falsas indicacdes geograficas e a concorréncia desleal.

As patentes de invencdo e de modelo de utilidade, cujos requisitos para
concesséo estdo definidos nos artigos 8°*° e 9°* da LPI, sdo definidas por Barbosa
(2003) como:

[...] um direito, conferido pelo Estado, que da ao seu titular a exclusividade da
exploracdo de uma tecnologia. Como contrapartida pelo acesso do publico ao
conhecimento dos pontos essenciais do invento, a lei d4 ao titular da patente um
direito limitado no tempo, no pressuposto de que € socialmente mais produtiva em

tais condigbes a troca da exclusividade de fato (a do segredo da tecnologia) pela
exclusividade temporaria de direito (BARBOSA, 2003, p. 295).

Quanto aos desenhos industriais, a LPI os define, para fins de registro, em

seu artigo 95, como:

10 Art. 8° da LPI: “E patenteavel a invengao que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e
aplicagao industrial”.

™ Art. 9° da LPI: “E patenteavel como modelo de utilidade o objeto de uso pratico, ou parte deste, suscetivel de
aplicacdo industrial, que apresente nova forma ou disposicdo, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria
funcional no seu uso ou em sua fabricacao”.
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[...] a forma plastica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e
cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e
original na sua configuracdo externa e que possa servir de tipo de fabricacdo
industrial (BRASIL, 1996).

As marcas nédo estdo definidas na lei brasileira, que estabelece, em seu artigo
122, apenas o que pode ser registrado como tal, isto €, “os sinais distintivos
visualmente perceptiveis, ndo compreendidos nas proibigdes legais” (BRASIL,
1996). Serdo trazidas em tdpicos posteriores definicbes doutrinarias para esse
instituto.

As indicacdes geogréficas, de acordo com o artigo 176 da LPI, dividem-se
em duas espécies distintas: a indicacao de procedéncia e a denominacao de origem.
Segundo o Manual de Indicacbes Geograficas (INPI, 2021), a indicacdo de
procedéncia visa a proteger o nome geografico cujo conhecimento se tornou notorio
em decorréncia de um produto ou servigo e a denominagdo de origem “pressupde
que as qualidades ou caracteristicas de uma determinada area geografica, incluidos
os fatores naturais e humanos, influenciam exclusiva ou essencialmente um produto
ou servico, tipificando-o0” (INPI, 2021).

Quanto a concorréncia desleal, cumpre, primeiramente, destacar, que nao
cabe ao INPI o julgamento dessa pratica no campo da propriedade industrial, sendo
esta uma atribuicdo do Judiciario, segundo entendimento expresso pelo INPI. Sobre
esse instituto, o Manual de Marcas (INPI, 2021) ensina que:

A repressdo a concorréncia desleal na esfera administrativa atém-se aos fatos que
poderdo ser perturbadores da ordem concorrencial, via outorga de direitos de
propriedade industrial, tais como praticas adversas as regras éticas de competicdo

mediante registro de marcas que induzam a um desvio fraudulento de clientela
(INPI, 2021).

Além das questdes anteriormente mencionadas, cabe ao INPI o registro de
programas de computador e de topografias de circuitos integrados. O registro dos
programas de computador ndo € obrigatério, mas permite ao seu titular a
comprovacdo da propriedade, especialmente nos casos de litigios judiciais. A
protecdo a esse registro é conferida pela Lei de Direitos Autorais™ e pela Lei de

Software®®,

2 Art. 176 da LPI: “Constitui indicacéo geografica a indicagdo de procedéncia ou a denominagdo de origem”.
13 Lei n® 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.
1 Lein® 9.609, de 19 de fevereiro de 1998.
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J& o registro de topografias de circuitos integrados pelo INPI esta previsto na

Lei n°® 11.484, de 31 de maio de 2007, que define tal ativo em seu artigo 26, inciso I,
da seguinte forma:

[...] topografia de circuitos integrados significa uma série de imagens relacionadas,

construidas ou codificadas sob qualquer meio ou forma, que represente a

configuragéo tridimensional das camadas que comp&em um circuito integrado, e na

qual cada imagem represente, no todo ou em parte, a disposicdo geométrica ou

arranjos da superficie do circuito integrado em qualquer estagio de sua concepgao
ou manufatura (BRASIL, 2007).

Os circuitos integrados, por sua vez, sao circuitos eletrénicos constituidos da
miniatura de componentes, tais como capacitores, transistores e diodos,
incorporados a laminas de silicio denominadas chips™. O registro de topografias de
circuitos integrados no INPI também ndo é obrigatério, mas seu titular goza das
mesmas vantagens de que logra o titular de um registro de programa de
computador.

Este trabalho ocupa-se, porém, da oposicdo aos pedidos de registro de
marcas, sendo, dessa forma, necessario estabelecer as definicdes relativas
especificamente a este direito de propriedade industrial. Dessa forma, os topicos
seguintes tratardo dessa temética, estendendo-se, posteriormente, ao objeto do
estudo, qual seja a oposicdo aos pedidos de registro de marcas.

1.2 CONCEITO DE MARCA

As marcas constituem um dos mais relevantes ativos de propriedade
industrial de que podem se valer pessoas fisicas e juridicas na defesa de seus
interesses comerciais, além de contribuir de forma relevante para a tomada de
decisdo pelos consumidores. Na visdo de Economides (1988), a existéncia e a
protecdo das marcas sao importantes por dois motivos principais:

The primary reasons for the existence and protection of trademarks are that (1) they
facilitate and enhance consumer decisions and (2) they create incentives for firms to

!5 Extraido de “New Teck — Circuitos Integrados”, disponivel em <https://www.newteck-ci.com.br/circuitos-
integrados.php>. Acesso em 8/10/2020.
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produce products of desirable qualities even when there are not observable before
purchase (ECONOMIDES, 1988, p. 526)"°.

As estatisticas de pedidos protocolizados no INPI no ano de 2019%
demonstram a prevaléncia dos depositos de marcas sobre os demais ativos, na
medida em que foram contabilizados 245.154 depoésitos de pedidos de marcas no
ano em questao contra 28.318 depadsitos de patentes, 6.433 de desenhos industriais,
3.049 de programas de computador, 16 de indicacdes geogréaficas e apenas trés de
topografias de circuito integrado.

Nessa esteira, Barbosa (2003, p. 6) defende que as marcas constituem o
ativo de propriedade industrial que assume maior relevancia entre o empresariado,
de modo que, baseado em pesquisa realizada pela United States International Trade
Comission (USITC), em 1988, “de todas as modalidades de prote¢cao da propriedade
intelectual, a marca tem sido considerada pelas empresas americanas a de maior
relevancia”.

O instituto da marca ndo se encontra claramente conceituado na lei brasileira,

18, Mesmo a

gue se restringe a estabelecer o que pode ser registrado como ta
doutrina®® ndo tem pacificado esse conceito, mas parece seguir uma direcdo
comum, conferindo a marca a tarefa de distinguir os produtos ou servicos de seu
detentor daqueles ofertados por seus concorrentes.

A partir da lei e da doutrina® brasileiras, pode-se entender a marca como o
sinal capaz de ser visualmente percebido pelos individuos, cuja funcéo primaria é a
de distinguir produtos ou servigos de um titular dentro de um segmento de mercado
especifico. Essa é, sem dlvida, a razdo maior pela qual uma marca deve ser
devidamente protegida daquelas de seus concorrentes, findando com a facilitacao
ao publico de ndo adquirir um produto ou servico pensando ser outro.

De acordo com Otero Lastres (1981), a definicdo de marca deve se basear

Nos cinco pressupostos assinalados no trecho abaixo transcrito:

¥ Em tradugdo livre: “as razdes primarias para a existéncia e a prote¢do das marcas sdo que (1) elas facilitam e
aperfeicoam as decisdes dos consumidores e (2) elas criam incentivos para que as empresas produzam
?7rodutos de qualidades desejaveis, mesmo quando nao observaveis antes da aquisigao”.

Dados extraidos do Relatério de Atividades 2019, do INPI.
'8 De acordo com o art. 122 da LP!, “s3o suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente
E)gerceptl'veis, nao compreendidos nas proibicdes legais” (BRASIL, 1996).

A exemplo do que apregoam Schechter (1927), Otero Lastres (1981) e Ramello (2006).
22 Como se observa nas obras de Barbosa (2006), Cerqueira (2010), Silveira (2011) e Moro (2012).
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[...] concebir la marca como bien inmaterial; referirse al requisito fundamental de la
marca, esto es, la aptitud diferenciadora; determinar los objetos o prestaciones que
pueden ser diferenciados por la marca; acoger la conocida regla de la especialidade,
y, finalmente, aludir al ambito donde opera la marca (OTERO LASTRES, 1981, p.
16-17)*%.

Uma marca, como enfatiza Cerqueira (2010), equivale ao sinal distintivo que,
facultativamente, é associado aos produtos e servicos em geral para identifica-los e
distingui-los de outros idénticos ou semelhantes de origem diversa. Barbosa (2017)
afianca que a marca assinala a origem de produtos ou servicos, diferenciando-os
dos concorrentes e diminuindo o esfor¢co de busca pelo consumidor.

Nas palavras de Olavo (2005, p. 73), a “marca € o sinal que serve para
diferenciar a origem empresarial do produto ou servico proposto ao consumidor, e
por isso se integra nos sinais distintivos do comércio”. Retornando a Otero Lastres
(1981, p. 17), este define marca como “todo signo o medio que diferencie o sirva
para diferenciar en el mercado unos productos o servicios de los productos o
servicios idénticos o similares”?.

Segundo a Organizacdo Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), “qualquer
sinal capaz de distinguir bens ou servicos pode ser usado como marca, sejam
palavras, nomes, letras, numerais, desenhos, imagens, formas, cores, rétulos ou
qualquer combinacgéo destes” (OMPI, 2019). Ha paises que admitem o registro de
sinais gustativos, tateis sonoros ou olfativos, mas, no Brasil, apenas 0s sinais
distintivos que possam ser percebidos visualmente sao passiveis de registro, de
acordo com os ditames da LPI.

A Constituicdo Federal, também, no inciso XXIX de seu artigo 5°, enumera a
protecdo ao direito marcario como parte dos direitos e garantias fundamentais aos
individuos, assinalando que:

A lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua
utilizagcdo, bem como protecdo as criagBes 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 (BRASIL, 1988).

O registro de marcas € um dos principais instrumentos de que pode lancar

MAao uma pessoa, fisica ou juridica, para assegurar a protecdo legal de seu direito

! Em tradug&o livre: “[...] conceber a marca como bem imaterial; referir-se ao requisito fundamental da marca,
isto &, sua habilidade distintiva; determinar os objetos ou servi¢cos que podem ser diferenciados pela marca;
acolher a conhecida regra da especialidade, e, finalmente, referir-se ao ambito de atuagcéo da marca”.

2ZEm traducéo livre: “todo signo ou meio que diferencie ou sirva para diferenciar no mercado determinados
produtos ou servigos de produtos ou servigos idénticos ou similares”.
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frente a concorréncia. A LPI trata especificamente sobre as marcas em seu Titulo IlI
e suas subdivisoes.

Sobre a relevancia da protecdo das marcas pelo registro, destaca Provedel
(2005) que, quando tal protecdo esta ausente, a capacidade de comunicacdo da
marca com o consumidor € prejudicada e se elimina o desenvolvimento de
quaisquer incentivos para o investimento na propria marca em si e na qualidade dos
produtos ofertados ao consumidor.

Segundo Moro (2012), sob o aspecto juridico, verifica-se uma relevante
protecdo da LPI a ética do titular do direito de propriedade industrial, de modo que a
protecdo ao consumidor seria promovida pela legislacdo especifica sobre o tema.
Isso pode ser observado, por exemplo, na Secéo Il do Capitulo IV da LPI, que trata
da protecdo conferida pelo registro apenas quanto aos direitos e deveres atribuidos
ao titular da marca, nada mencionando acerca dos consumidores. Entretanto, ndo se
pode deixar de considerar que, na pratica, a marca facilta as escolhas dos
consumidores, reduzindo seus esforcos de busca baseados na memaria ou em sua
experiéncia anterior de consumo.

Nesse sentido, Ascensao (2002) defende a existéncia de um interesse publico
na protecédo da marca, ao arguir que:

A marca tem na sua base um interesse publico: o de dar informagdo ao publico em
geral, permitindo-lhe distinguir uns produtos ou servigos de outros e evitando que
seja induzido em erro. O interesse privado dos titulares s6 surge protegido num

segundo plano, enquanto serve aquela finalidade de interesse geral (ASCENSAO,
2002, p. 135).

Nessa esteira, Gama (2011) leciona que a marca confere beneficios nao
somente ao seu titular, como também aos consumidores dos produtos ou servi¢cos
aos quais estiver aposta e ao publico em geral:

A marca atende a varias finalidades, servindo para o seu titular como meio eficaz
para a constituicdo de uma clientela; para o consumidor, representa a orientacao
para a aquisicdo de determinado bem, tendo em vista aspectos relacionados a
procedéncia do bem, além de pontos importantes a respeito das condi¢cBes de

gualidade e desempenho do bem; e, finalmente, serve como agente identificador do
produto ou servigo de preferéncia do publico em geral (GAMA, 2011, p. 30).

Uma marca, para ser assim reconhecida, deve se referir apenas a
determinados produtos ou servigos, configurando-se o0 chamado principio da
especialidade. Tal principio, segundo Barbosa (2006, p. 8), estabelece que “a

exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do género de atividades que



26

designa”. Assim, a concessao do registro de uma marca nao confere ao titular a
propriedade absoluta sobre aquele sinal em todo e qualquer segmento de mercado,
mas apenas para aquele especificamente assinalado quando do depdsito do pedido
no 6rgdo competente.

A observancia ao principio da especialidade é essencial no reconhecimento
da titularidade sobre uma marca, uma vez que, concedido o registro, este se aplica
tdo somente aos produtos ou servicos aos quais se referiu e néo
indiscriminadamente a qualquer ramo de atividade. Assegura Ascenséao (2002, p.
48), nesse sentido, que “ha um exclusivo, mas nao ha propriedade. Fora da zona de
exclusivo o uso continua a ser livre”.

Relevante excecao ao principio da especialidade é a chamada marca de alto
renome, cuja protecdo é extrapolada a todo e qualquer produto ou servico. De
acordo com a Resolucdo INPI n° 107/2013%:

Considera-se de alto renome a marca registrada cujo desempenho em distinguir os
produtos ou servicos por ela designados e cuja eficacia simbdlica levam-na a
extrapolar seu escopo primitivo, exorbitando, assim, o chamado principio da
especialidade, em funcéo de sua distintividade, de seu reconhecimento por ampla
parcela do publico, da qualidade, reputagdo e prestigio a ela associados e de sua
flagrante capacidade de atrair os consumidores em razdo de sua simples presenca
(INPI, 2013).

Outro importante principio a ser observado ao se registrar uma marca é o da
territorialidade, o qual limita a protecdo a ela conferida apenas ao territério ou pais
no qual o registro foi concedido ou no qual o uso da marca foi reconhecido como
fator de protecao.

Sobre o principio da territorialidade, Silveira (2011) destaca que:

[...] significa que a existéncia e a protecdo de uma marca encontra-se limitada ao
territério do Estado que a concedeu, ou seja, a prote¢do nacional e a internacional
de um mesmo sinal sdo totalmente independentes, sendo irrelevante a coincidéncia
de seus titulares ou ndo. Assim, a situagdo juridica da marca no estrangeiro e o

direito alienigena ndo afetam, pelo menos diretamente, o direito nacional ou as
decisBes nele calcadas (SILVEIRA, 2011, p. 115).

Esse principio também comporta uma excecao, prevista no artigo 126 da LPI

e no artigo 6° bis da Convencao da Unidao de Paris (CUP)?*, que se consubstancia

BA Resolugdo n° 107, de 19 de agosto de 2013, estabelece a forma de aplicagdo do disposto no art. 125 da Lei
n°® 9.279/1996. Cabe destacar que alguns dispositivos dessa Resolugéo foram alterados pela Resolugdo n° 172,
de 7 de outubro de 2016.

4 Segundo Copetti (2010), a Convencdo da Unido de Paris (CUP) foi o primeiro acordo firmado
internacionalmente sobre propriedade intelectual, cuja assinatura se deu em 1883, por apenas 14 paises, entre
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nas marcas notoriamente conhecidas em seu ramo de atividade. O mencionado
dispositivo da LPI define a marca notoriamente conhecida como aquela que “goza
de protecdo especial, independente de estar previamente depositada ou registrada
no Brasil” (BRASIL, 1996).

J4 o texto da CUP (1967), em complemento, estabelece que o0s paises
membros devem denegar o registro de marcas notoriamente conhecidas, nos
seguintes termos:

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 reproducao, imitacao
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 constitui reproducdo de marca notoriamente
conhecida ou imitagéo suscetivel de estabelecer confusdo com esta (CUP, 1967).

As regras que permeiam o universo das marcas, no Brasil e no mundo, sdo o
resultado da evolucéo das legislacdes, da celebracdo de tratados internacionais e do
aprimoramento da doutrina, elementos que combinados contribuiram para o cenério
atual desse ramo do Direito. Para seu melhor entendimento, € importante tragar um
histérico com as principais a¢des que culminaram no regramento em que se inserem
as marcas nos dias de hoje, especialmente em ambito nacional, que € o que se

prop&e no tépico a seguir.

1.3 BREVE HISTORICO SOBRE O INSTITUTO DAS MARCAS

De acordo com Copetti (2010), a origem das marcas com sentido semelhante
ao de hoje remonta a Idade Média, tendo sido neste periodo que apareceram as
marcas corporativas, utilizadas, de maneira obrigatoria, para distinguir os produtos
fabricados por grémios ou corporacdes de oficio de diferentes cidades. O tratado

que restabeleceu o comércio entre Espanha e Franca, em 1604, teria sido o primeiro

eles o Brasil. A CUP ja passou por algumas revisdes desde sua criagdo e sua versdo atual conta com 173
signatarios.
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tratado bilateral que dispds sobre marcas, na medida em que incluiu uma clausula
acerca das marcas de origem francesa.
Bertone e Cuevas (1990) acrescentam, sobre o uso de marcas pelas
corporacdes na ldade Média, o que segue:
[...] este uso tenia propositos muy diversos: identificar al artesano de forma de
determinar se habia cumplido con las normas de su oficio o arte; proteger al
consumidor, al servir como mecanismo de control de las mercaderias por los
oficiales corporativos; impedir la concurrencia y la importacién de las mercaderias de

origen extranjero; y, asegurar y extender las fuentes de los tributos aplicables
(BERTONE E CUEVAS, 1990, p.129)%.

Os referidos autores destacam, ainda, que o0 sistema marcario
contemporaneo foi construido sobre essas bases, entendendo-se 0s motivos que
determinaram a adoc¢ao do uso de marcas na distincdo de produtos e servicos como
€ hoje observado.

Em 1779, como relata Carvalho (2009), a Franca intensificou o controle sobre
a qualidade dos panos e o rei Louis XVI aprovou o chamado regulamento das
fabricas, que se consistiu essencialmente em um conjunto de normas sobre padrbes
técnicos e o0 uso das marcas respectivas ou “nomes particulares”.

Nesse periodo, para distinguir os produtos, utilizava-se um selo, uma marca
local ou uma marca corporativa que, muitas vezes, era 0 nome da propria cidade em
qgue eram fabricados. Ensina Copetti (2010) que se distinguiam, ainda, dentro de
uma mesma cidade, os produtos considerados de melhor ou pior qualidade, de
modo que, além das marcas corporativas, era utilizada a marca do fabricante do
produto, cumulativamente, para tornar mais facil a sua diferenciacao.

A referida autora ensina, ainda, que, ao término da Revolucdo Francesa, no
final do século XVIII, foram abolidas as corporacdes e as marcas a elas associadas,
mas o sistema de marcas ja havia crescido para além do regime e a falta de normas
de protecéo levou a contrafagdo generalizada dos produtos em territorio francés, o
gue motivou a edicdo da lei do 22 germinal ano Xl, em 12 de abril de 1803, a qual
pode ser considerada um esboco da lei de marcas que surgiria anos mais tarde

naquele pais.

% Em tradugo livre: “[...] este uso tinha propositos muito distintos: identificar o artesdo, de modo a verificar se
havia cumprido com as normas de sua arte ou oficio; proteger o consumidor, servindo de mecanismo de controle
das mercadorias pelos oficiais das corporacdes; impedir a concorréncia e a importagdo de mercadorias de
origem estrangeira; e, garantir e estender as fontes dos tributos aplicaveis”.
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Na visdo de Oliveira (2020, p. 3), “tem-se o inicio do capitalismo como marco
histérico para o surgimento da marca e sua protegcédo”, tendo sido neste momento
gue a marca efetivamente passou a identificar a origem de produtos e servicos,
embora a existéncia de sinais distintivos nas sociedades remonte a periodo anterior.

A primeira lei geral de marcas da Franca e, segundo Carvalho (2009), do
mundo, foi promulgada em 1857 e estabelecia que a marca de fabrica ou de
comeércio era, em regra, facultativa e distinguia produtos de uma fabrica ou objetos
de um comércio. Esta lei, que teve especial influéncia na legislacdo moderna de
marcas de todo o mundo, deixou de fora, porém, a protecdo as marcas de servico,
que somente foi introduzida na legislacdo francesa em 1964. J4 no Brasil, a protecao
as marcas de servi¢co ocorreu um pouco depois, no ano de 1967.

A primeira tentativa de harmonizacdo internacional de diferentes regimes
juridicos nacionais relativos a protecdo da propriedade industrial se deu com a
assinatura da CUP, em 1883. O texto original j& passou por 7 (sete) revisdes, sendo
gue na primeira, em Roma, ndo houve a ratificacdo dos atos por nenhum pais.
Seguiram, entdo, as revisdes de Bruxelas, em 1900, Washington, em 1911, Haia,
em 1925, Londres, em 1934, Lisboa, em 1958, e Estocolmo, em 1967. O Brasil,
apesar de ter sido um dos signatarios originais da Convencdo, somente aderiu
formalmente a Revisdo de Estocolmo, por meio do Decreto n° 635, de 21 de agosto
de 1992, e, mesmo assim, apenas 25 anos apods a revisao ter entrado em vigor. No

contexto da Revisdo de Estocolmo foi criada a OMPI?®

, com 0 objetivo de promover
a protecdo a propriedade intelectual internacionalmente.

Oliveira (2020) relata, também, que a primeira lei sobre direitos a bens
imateriais no Brasil, o Alvara de 28 de janeiro de 1809, e a primeira Constituicao
nacional, de 1824, as quais estabeleciam a protecédo de invencdes da indlstria e de
criacdes intelectuais, ndo tratavam especificamente sobre a protecdo ao direito
marcario. A protecdo a tal direito somente foi inserida na legislagéo brasileira em 23
de outubro de 1875, com a edicdo do Decreto n°® 2.682, que era baseado na lei
francesa de 1857 e previu a protecdo as marcas perante as juntas comerciais de

cada localidade.

% A OMPI, ou, em idioma original, World Intellectual Property Organization (WIPO), é uma entidade internacional
integrante da Organizacao das Nacdes Unidas (ONU), criada em 1967 e que tem como proposito a promogéo da
propriedade intelectual entre seus 193 Estados Membros, estabelecendo politicas de integragdo e colaboragao
entre estes (disponivel em <https://www.wipo.int/about-wipo/en/>. Acesso em 15/10/2020).
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O Decreto de 1875 foi editado como decorréncia de um caso de reprodugao
indevida de um sinal concorrente. Leciona Copetti (2010) que o autor da demanda,
Meuron & Cia, que utilizava a marca Rapé Areia Preta, ajuizou acdo contra a
empresa Moreira & Cia, fabricante de produto similar denominado Rapé Areia Parda.
O Tribunal de Primeira Instancia da Bahia posicionou-se no sentido de proteger o
sinal utilizado pelo autor, mas o Tribunal de Segunda Instancia daquele estado
(Tribunal da Relacdo da Bahia), em um breve acérddo datado de 28 de julho de
1874, alegou que nao havia como condenar o réu por falta de embasamento legal
gue protegesse o direito das marcas. Diante desse caso, percebeu-se a importancia
de se proteger legalmente o direito de marcas, o que foi materializado por intermédio
do Decreto n° 2.682, de 23 de outubro de 1875.

O diploma subsequente foi o Decreto n° 3.346, de 14 de outubro de 1887, que
estabelecia regras para o registro de marcas de fabrica e de comércio e conformava
as regras existentes aos preceitos da CUP. O decreto, segundo Schmidt (2019),
proibia o registro de marcas que reproduzissem ou imitassem total ou parcialmente
marca anteriormente registrada para produto da mesma espécie que pudesse
induzir em erro ou confusao o comprador.

Ainda de acordo com Schmidt (2019), posteriormente, o Decreto n° 1.236, de
24 de setembro de 1904, também seguiu a mesma orientacdo dos anteriores,
vedando a reproducdo e a imitacdo de marcas anteriormente registradas. Foi
apenas em 1926, com uma emenda a Constituicdo Federal de 1891, que a protecao
as marcas foi garantida constitucionalmente no Brasil. Em 1923, foi criada a
Diretoria-Geral da Propriedade Industrial (DGPI), a primeira instituicdo dedicada a
propriedade industrial, mas que foi extinta em 1931. Posteriormente, a partir do
Decreto n® 22.989 de 26 de julho de 1933, criou-se o Departamento Nacional da
Propriedade Industrial (DNPI), subordinado ao Ministério do Trabalho, Industria e
Comércio.

Barbosa (2010) afirma que, ap0s varias leis esparsas em matéria de marcas,
patentes e, eventualmente, de concorréncia desleal, foi apenas em 1945 que se
editou o primeiro Codigo de Propriedade Industrial brasileiro, por intermédio do
Decreto-Lei n® 7.903, de 27 de agosto de 1945. Seguiram-se mais trés Codigos: em
1967, consubstanciado pelo Decreto-Lei n® 254, de 28 de fevereiro de 1967, sendo
este 0 que primeiro definiu as marcas de servico em ambito nacional; em 1969, pelo
Decreto-Lei n° 1.005, de 21 de outubro de 1969; e, em 1971, pela Lei n® 5.772, de
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21 de dezembro de 1971, que foi o primeiro Codigo de Propriedade Industrial
brasileiro votado pelo Congresso Nacional.

Em 1970, foi criado, em substituicdo ao DNPI, o INPI, por intermédio da Lei n°
5.648, de 11 de dezembro de 1970, com o status de autarquia federal, vinculada ao
entdo Ministério da Industria e do Comércio, e que tinha a finalidade precipua de
executar, no ambito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial. Em
1976, o Decreto n° 77.483, de 23 de abril, estabeleceu a estrutura basica do INPI,
criando a Diretoria de Marcas, que substituiu a entdo existente Divisdo de Marcas,
com a competéncia de examinar pedidos de registros e respectivas prorrogacdes de
marca.

De acordo com Valls (1997), em ambito mundial, desde o fim da Segunda
Guerra, foram iniciados esfor¢cos para alinhar o direito internacional aos direitos de
propriedade intelectual, sendo a negociacdo do General Agreement on Tariffs and
Trade (GATT), ou Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, em 1947, do qual o Brasil
figurou como membro, uma das primeiras acdes neste sentido. O GATT se constituiu
de varias rodadas de negociacdes, sendo a ultima delas a Rodada Uruguai, lancada
em 20 de setembro de 1986, que resultou na criacdo da Organizacdo Mundial do
Comércio (OMC) e na pactuacdo do Acordo TRIPS (Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights ou, em portugués, Acordo Relativo aos Aspectos do
Direito da Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio), em 1994
(BASSO, 2004).

O TRIPS, que entrou em vigor em 1° de janeiro de 1995, € um diploma
internacional multilateral sobre propriedade intelectual que define parametros
minimos de protecdo dos direitos nesta matéria, com a adequacdo obrigatoria das
legislacbes de todos os paises membros da OMC aos seus ditames e estimula a
cooperacao entre eles. De acordo com Basso (2004, p. 289), esse acordo foi
incluido nas negociagdes do GATT por duas razdes fundamentais: “o interesse de
completar as deficiéncias do sistema de protecdo da propriedade intelectual da
OMPI e a necessidade de vincular, definitivamente, o tema ao comeércio
internacional’.

Como decorréncia da adeséo do Brasil ao TRIPS e com o fim de adequar as
normas nacionais aos parametros do Acordo, foi promulgada a Lei n® 9.729, em 14
de maio de 1996, a LPI, que vigora no pais até os dias de hoje. A LPI trouxe

diversas novidades ao regramento brasileiro sobre propriedade industrial, dentre as
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quais a ja mencionada protecdo as marcas de servicos notoriamente conhecidas,
trazidas pelo TRIPS.

Mais recentemente, o Brasil aderiu ao Protocolo de Madri para o depdésito e
registro internacional de marcas. Esse tratado, cuja administracdo cabe a OMPI, foi
adotado pelos paises signatarios em 27 de junho de 1989, mas a adeséo brasileira
foi formalizada apenas em 1° de outubro de 2019, com a edicdo do Decreto n°
10.033%’ pela Presidéncia da Republica. O protocolo possibilita ao titular de um
pedido de marca a sua requisicAo e a obtencdo facilitadas do registro
simultaneamente em diversos paises, dentre os 124 signatarios, por intermédio de
um formulario Unico e de uma gestéo centralizada (INPI, 2021).

O INPI dispde, de forma complementar a legislacdo, sobre diversas
regulamentacdes e aclOes acerca de direitos e obrigacBes relativos as marcas,
dentre as quais se faz relevante citar o Manual de Marcas (INPI, 2021), contendo
orientacdes sobre os procedimentos que regem o exame e 0O registro de marcas e
cuja primeira edicdo data de 2014, com a instituicAo do Manual pela Resolu¢do n°
142, de 27 de novembro de 2014, sendo a ultima atualizacdo efetuada no més de

janeiro de 2021.

1.4 FUNCOES DAS MARCAS

As marcas desempenham importantes fun¢cdes no mundo juridico e perante
os consumidores. Tais funcBes sdo ha tempos descritas pela doutrina, mas 0s
diversos autores nessa matéria divergem, nos dias atuais, da aplicabilidade dos
conceitos, tais como eram anteriormente apresentados.

Desde os primeiros estudos sobre marcas, apregoa-se que sua funcéo
principal é a de distinguir produtos ou servi¢cos de diferentes titulares. Essa funcao
das marcas, denominada “funcao distintiva”, prevalece, ainda hoje, segundo a

doutrina, como a mais relevante. A LPI, inclusive, ao afirmar, em seu artigo 122, que

" promulga o Protocolo referente ao Acordo de Madri sobre o Registro Internacional de Marcas, firmado em
Madri, Espanha, em 27 de junho de 1989, o Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro
Internacional de Marcas e do Protocolo referente ao Acordo e a formulagcéo das declaragfes e notificagbes que
especifica.
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“sdo suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente
perceptiveis, nao compreendidos nas proibigdes legais” (BRASIL, 1996), reforca a
distintividade como funcéo inerente a marca.

Nesse sentido, Ascensao (2002, p. 45) afirma que a marca “é¢ um sinal
distintivo duma série. Caracteriza uma série de produtos ou servicos, e ndo produtos
ou servicos isolados”. Com isso, o citado autor defende que uma marca induz no
consumidor a ideia de que todos 0s produtos ou servigos nos quais ela esteja aposta
tém similaridades e podem ser vislumbrados como pertencentes ao conjunto ao qual
estdo integrados.

Barbosa (2006, p. 8) ensina que a marca deve atender a um duplo requisito
de distintividade, de modo que “considera-se diferencialmente distintivo o signo que
se distingue dos demais ja apropriados por terceiros ou, mais precisamente, o que
pode ser apropriado pelo titular sem infringir direitos de terceiros” e “considera-se
absolutamente distintivo o signo que, em relagdo ao nome comumente usado (em
dominio comum) para o objeto designado, tenha tal autonomia que permita
apropriacdo singular”.

Esse duplo requisito de distintividade tem o cond&do de chamar a atengéo para
o fato de que, além de a marca funcionar como elemento de diferenciagdo perante
0S concorrentes de um mesmo segmento de mercado, ela tem o dever de,
paralelamente, ser distintiva em si mesma, isto €, em relacdo aos produtos ou
servicos que se presta a designar, de modo que nao remeta direta e imediatamente
a estes e torne possivel ao consumidor discernir o0 que é marca e 0 que é o proprio
nome do objeto marcado.

Como se observa, a funcédo distintiva da marca pode ser considerada a sua
razdo de ser. Moro (2012) afirma que a distintividade é um requisito de validade da
marca, de modo que, se uma marca nao atende a este critério, ndo pode ser
considerada de fato uma marca, uma vez que ndo se presta a se diferenciar no
mercado pretendido. Isso esta em consonancia, inclusive, com o que delineia a LPI.

Gongalves (1999) também se manifesta sobre a essencialidade da funcao
distintiva como requisito para que uma marca seja assim considerada, enfatizando
que:

O sinal, para ser uma marca, deve ser possivel (graficamente representavel), ter
capacidade distintiva (ser apto, por si mesmo, a individualizar uma espécie de

produtos ou servigos) e ter a finalidade de distinguir a diferente origem dos produtos
ou servicos (GONCALVES, 1999, p. 63).
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Essa distingcdo da origem dos produtos ou servigos, apontada por Gongalves
(1999), constitui outra funcdo da marca consubstanciada pela doutrina majoritaria,
denominada indicacédo de origem. O citado autor identifica a distincdo da origem da
marca com a sua funcao distintiva, defendendo que a primeira se constitui como
funcao fim de uma marca e a segunda atua como meio para ela.

Tal entendimento encontra divergéncias na doutrina, como € o caso de
Ascensdo (2002), que assevera a importancia de se diferenciar as funcbes de
indicacao de origem e distintiva e destaca que:

Desde que se admite a transmissdo da marca independentemente do
estabelecimento (quebrando assim o principio chamado de adeséo) ja a explicacédo

deixava de servir, porque a origem passava a ser diferente e a marca continuava a
mesma (ASCENSAO, 2002, p. 45).

Com isso, é possivel inferir que a funcdo de indicacdo de origem tinha maior
relevancia no passado, quando o produto ou servico era facilmente associado ao
seu fabricante ou prestador, mas, nos dias de hoje, com o mercado globalizado, os
conglomerados econdmicos e a disseminacdo dos contratos de licenciamento, é
uma tarefa quase impossivel para o consumidor a de identificar a procedéncia do
produto que adquire ou do servico que contrata.

Nesse sentido, assinala Otamendi (2003) que o conceito de indicacdo de
origem associado a marca esta superado, na pratica, uma vez que a maior parte do
publico desconhece o fabricante dos produtos que adquire, por exemplo.

Entretanto, nos casos em que o proprio fabricante do produto utiliza
diretamente sua marca no mercado, ndo se pode afastar a importancia da funcao de
indicacdo de origem, ndo em termos juridicos, mas como facilitadora do esforco de
busca do consumidor.

Otamendi (2003) destaca, também, haver casos em que a constituicdo da
marca contempla o nome do fabricante do produto a que se refere e, nestes casos,
identificara, também, a origem desse produto, mas tal funcdo assumira, ainda, papel
secundario.

Uma terceira funcdo descrita pela doutrina € a de garantia de qualidade, que
atribui & marca a tarefa de comunicar ao consumidor se o produto ou servico se
encontra sob os padrdes de exceléncia por ele esperados, usualmente por meio da
comparacdo com uma aquisicdo ou experiéncia anterior em relacdo a produto ou

servico de mesma marca.
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Segundo Ycaza (2009), a fidelizagdo do consumidor a uma marca esta
relacionada a qualidade do produto que adquire:

La lealtad de una marca se obtiene por la calidad del producto, por eso, una marca

también cumple con esta funcién, cuando el empresario pone a disposicién del

consumidor un producto de alto nivel, a efectos de mantener su presencia en el
mercado (YCAZA, 2009, p. 149)%.

A doutrina americana considera a funcao de qualidade bastante relevante no
contexto das marcas, conferindo a estas a capacidade de indicar a qualidade do
produto ou servigco sobre o qual estdo apostas. Economides (1997), por exemplo,
associa a propria existéncia da protecdo marcaria a possibilidade de o consumidor
adquirir um bem ao qual se reputa qualidade, assinalando, ainda, que se deve a
marca a preocupacao de seu titular com a qualidade, ao afirmar que:

In the absence of trademarks, consumers would often pick a good of undesirable
qualities, while firms, unable to transmit to the consumers signals of unobservable

high qualities of their goods, would choose to produce goods with the cheapest
possible unobservable qualities (ECONOMIDES, 1997, p. 5).

Fernandez-Novoa (1978) compartilha dessa opinido e assevera que a
coincidéncia de interesses do titular da marca e do consumidor possibilitaria uma
espécie de autorregulacao para garantir a qualidade dos produtos ou servi¢os. O
referido autor, nesse sentido, trata especificamente do caso de licenciamento de
uma marca a terceiro, afirmando que deve ser imposta ao licenciante a tarefa de
controlar a qualidade dos produtos ou servicos licenciados:

[...] la carga de controlar la calidad de los productos o servicios distribuidos por el
licenciatario que se impone al licenciante, constituye una medida juridica tendente a
asegurar la subsistencia de la funcidn indicadora de la calidad en aquella hipétesis

(licencia de marca) en la que esta funcion puede verse gravemente comprometida
(FERNANDEZ-NOVOA, 1978, p. 49)*°.

Ha, porém, outra corrente doutrinaria que refuta a funcado de qualidade como

inerente a marca. Sobre a fala de Fernandez-No6voa (1978) quanto aos casos de

B Em traducéo livre: “a lealdade a uma marca é obtida pela qualidade do produto; por isso, uma marca também

cumpre com esta func¢ado, quando o empresario disponibiliza ao consumidor um produto de alto nivel, com vistas

a se manter no mercado”.

2 Em traducao livre: “na auséncia das marcas, os consumidores frequentemente teriam que escolher bens de

qualidade indesejavel, enquanto as empresas, incapazes de transmitir aos consumidores sinais de alta qualidade

nao observaveis aos seus produtos, optariam por produzir bens com qualidades n&do observaveis ao menor custo
ossivel”.

°Em traducao livre: “a tarefa de controlar a qualidade dos produtos ou servigos distribuidos pelo licenciado que

se imp0&e ao licenciante constitui uma medida juridica que visa a garantir a subsisténcia da funcao indicadora de

gualidade naquela hipétese (licenga da marca), em que tal fungdo pode ser gravemente comprometida”.
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cessao e licenca da marca, inclusive, ndo se vislumbra na prética, tampouco
juridicamente, ao menos na realidade brasileira, a imposicdo para que seja
estabelecido um controle de qualidade por parte do cedente ou licenciante.

Schmidt (2013), nessa esteira, leciona que, para a marca desempenhar o
papel de garantia de qualidade, deveria haver previsédo legal para que o seu titular
fosse obrigado a imprimir a seus produtos ou servicos um padrdo constante e
imutavel. Nao ha, entretanto, na atual legislacéo brasileira qualquer dispositivo que
crie tal obrigacao para o titular da marca.

Goncalves (1999, p. 31) reforgca essa questdo ao afirmar que a garantia de
qualidade nédo “[...] é juridicamente exigivel. A atribuicdo do direito de marca nao
pressupde, nem a condi¢cdo de a marca distinguir produtos ou servi¢os do ponto de
vista qualitativo, nem a condicdo de garantia de manutencdo de uma mesma

qualidade”. O referido autor assevera, ainda, que:

“Se o direito de marcas se apoiasse exclusivamente numa fungdo de garantia de
qualidade dos produtos significava, em rigor, que quem produzisse produtos da
mesma qualidade pudesse adoptar a mesma marca o0 que significava abalar toda a
estrutura tipica do direito de marca enquanto direito exclusivo” (GONCALVES, 1999,
p. 29).

Na visdo de Ascensao (2002), ndo é possivel associar a marca a garantia da
qualidade de produto ou servi¢o sob o aspecto juridico:

A marca nao da nenhuma garantia juridica de qualidade. A qualidade do produto ou
servico pode aumentar ou diminuir sem que tenha reflexos juridicos, s6 tera reflexos
mercadologicos. Ndo ha pois também uma fungéo de garantia (ASCENSAO, 2002,
p. 46).

A funcédo de garantia de qualidade pode refletir, portanto, a expectativa do
consumidor de que, ao adquirir um produto ou servi¢co por ele conhecido e no qual
confia, manter-se-ia a impressdo de boa qualidade que teve em experiéncias
passadas. Isso, porém, ndo encontra amparo na esfera legal, uma vez que nao se
pode esperar, por exemplo, que uma grande empresa ateste formalmente nivel
idéntico de qualidade para cada produto produzido em larga escala e em diferentes
fabricas.

A quarta e ultima funcdo apontada pela doutrina é a publicitaria, que imputa a
marca a caracteristica de atuar, de per si, como instrumento de persuasdo do

consumidor. Otamendi (2003) afirma sobre essa funcéo que:
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Sea que informen sobre el producto o servicio y sus caracteristicas o no lo hagan,
quien ‘crea’, o adopta, cualquier signo como marca lo hara, por lo general, teniendo
en cuenta el grado de aceptacion que aquella tendra como signo en el publico. Ello,
por la funciéon publicitaria que esa marca tiene (OTAMENDI, 2003, p. 10)31.

Silva (2009) reforca, também, a importancia de se associar publicidade a
marca, ao assegurar que:

E através do marketing que reveste a marca que O empresario entra no jogo

concorrencial, instalando-se no mercado, de forma a incrementar e perpetuar a sua

actividade; é na exploragdo da marca que se alicerca a sua actuacédo, ndo apenas

do que concerne a apresentagdo dos seus produtos (ou servigos), bem como na

promocao dos produtos e servigos em si mesmo considerados, como pelo recurso a

todas as novas técnicas publicitarias proficuas a conquista e expansdo de uma
quota de mercado (SILVA, 2009, p. 94).

Entretanto, como foi dito em relacdo a funcao de garantia de qualidade, essa
nao é, também, uma funcdo da marca capaz de ser garantida juridicamente. Ela,
porém, se reflete na escolha pratica do consumidor, ficando a cargo do seu titular
decidir sobre conferir ou ndo tal funcédo a sua marca, a depender de seus interesses
comerciais.

Ascenséo (2002, p. 46) reforca essa condicdo ao afirmar que a marca nao é
concedida com o intuito de desempenhar a funcdo publicitaria, mas “se a
desempenha ou ndo é uma circunstancia de facto que nada se repercute no dominio
juridico”.

H4, ainda, autores que defendem a importancia da funcao publicitaria no que
tange as marcas de alto renome. Silva (2009, p. 105), por exemplo, assevera que “a
recusa em admitir a existéncia de uma funcao publicitéria juridicamente protegida no
Direito das Marcas, torna-se mais complexa, apds o advento e consagracéo legal da
nogdo de marca célebre”, a qual corresponde a marca de alto renome no
ordenamento brasileiro.

O referido autor pontua, ainda, que:

Fundamentalmente, o conteldo da protec¢éo alargada da marca de grande prestigio
visa, no que concerne ao titular, proteger a sua dimensao publicitaria ou sugestiva
contra o perigo de diluicdo e, cumulativamente, o reconhecimento de que o titular da

marca tem o legitimo interesse em ficar com o monopdlio da exploragdo comercial
do signo, beneficiando exclusivamente das suas prerrogativas (SILVA, 2009, p. 110).

S Em traducao livre: “a despeito de informar ou ndo sobre o produto ou servigo e suas caracteristicas, quem cria
ou adota qualquer sinal como marca o fara, em geral, considerando o grau de aceitacdo que ela tera perante o
publico. Isso se deve a fungao publicitaria atribuida a essa marca”.
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As func¢des das marcas servem, portanto, para o melhor entendimento de seu
papel no mercado, na percepg¢ao que gera ao consumidor quando da aquisicéo do
produto ou da contratacdo do servico e, ainda que em menor grau, ha concepcao
como instrumento de propriedade conferido ao seu titular em ambito juridico.

No que tange ao tema do presente trabalho, qual seja a aplicagcdo do inciso
XIX do artigo 124 da LPI no ambito das oposicdes, deve-se observar especialmente
a importancia da funcéo distintiva da marca diante das demais. Especificamente
guanto a oposicao, tal funcdo tem fundamental valor em relagdo ao cotejo do sinal
sob exame com as marcas para as quais se alega conflito, de modo que, no caso de
ndo ser observado o exercicio da funcao distintiva do sinal em andlise perante os
demais, a oposicdo sera procedente e, do contrario, isto é, verificando-se que o sinal
sob exame exerce tal funcdo, a colidéncia alegada pelo oponente ndo sera

reconhecida.

1.5 CLASSIFICACOES DAS MARCAS

1.5.1 Quanto a apresentacgéo

Quanto a apresentacdo, as marcas podem ser classificadas em nominativa,
figurativa, mista e tridimensional. As marcas nominativas Sao unicamente
constituidas de palavras escritas com as letras do alfabeto romano e/ou algarismos,
sem estarem combinadas com quaisquer figuras ou simbolos ou, ainda, sem
estarem revestidas de qualquer estilizagdo. De acordo com Olavo (2005, p. 72), “sao
aguelas que integram um sinal ou um conjunto de sinais nominativos, estando
essencialmente em causa um determinado fonema”.

As marcas figurativas, por sua vez, ndo tém elementos nominativos em sua
composicao e, segundo o Manual de Marcas (INPI, 2021), séo:

[...] o sinal constituido por: desenho, imagem, figura ‘e/ou simbolo; qualquer forma
fantasiosa ou figurativa de letra ou algarismo isoladamente, ou acompanhado por
desenho, imagem, figura ou simbolo; palavras compostas por letras de alfabetos

distintos da lingua vernacula, tais como hebraico, cirilico, arabe etc.; ideogramas,
tais como o japonés e o chinés (INPI, 2021).
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J4 as marcas mistas sdo aquelas que combinam as caracteristicas das
marcas nominativas e das figurativas. Olavo (2005, p. 72) ensina sobre os Ultimos
dois tipos que “marcas figurativas sdo aquelas em que se usa uma dada figura ou
emblema, encontrando-se fundamentalmente em jogo um grafismo”, enquanto as
marcas mistas “integram simultaneamente elementos nominativos e elementos
figurativos”.

A marca tridimensional, por fim, de acordo com o Manual de Marcas do INPI
(2021), constitui “toda forma plastica de objeto que n&o seja necessaria nem
comumente utilizada em seu segmento de mercado, nem esteja essencialmente
atrelada a uma funcgao técnica” (INPI, 2021). O referido Manual aduz, ainda, que “o
sinal tridimensional s6 serd passivel de registro quando constituido pela forma
particular ndo funcional e ndo habitual do produto ou do seu acondicionamento ou

do servigo a que se destine” (INPI, 2021).

1.5.2 Quanto a natureza

As marcas podem ser, também, classificadas, quanto a natureza, em marca
de produto ou servigo, marca de certificacdo e marca coletiva.

Nos termos do Manual de Marcas (INPI, 2021), a marca de produto ou servico
€ “aquela usada para distinguir produto ou servigo de outros idénticos, semelhantes
ou afins, de origem diversa”. Em outras palavras, cabe as marcas a funcédo de
diferenciar, em um determinado segmento de mercado, 0 produto ou servico de um
titular em relacdo aqueles pertencentes a seus concorrentes. Essa logica se aplica
apenas a produtos ou servicos que, na visao do consumidor ou usuario, encontrem
de alguma forma uma associacgao entre si.

Copetti (2010) apresenta outra relevante informacéo sobre as marcas de
produto ou servigo, quando relata que as marcas de servigo foram expressamente

definidas na legislagdo brasileira somente no ano de 1967, com a edigdo do
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Decreto-Lei n® 254, de modo que, anteriormente, a lei mencionava apenas as
chamadas marcas de indistria e de comércio®.

As marcas coletivas, por sua vez, visam a assinalar produtos ou servicos
pertencentes a membros de uma determinada coletividade, sendo sua titularidade
atribuida a esta (e ndo a cada membro individualmente), que sera a responséavel por
impor as condi¢des de utilizacdo da marca por cada integrante da coletividade.

Sobre as marcas coletivas, Barbosa (2006) ensina que sao:

[...] usadas para identificar produtos ou servigos provindos de membros de uma
determinada entidade. A origem designada pela marca é coletiva, vale dizer, o

empresario titular da atividade originaria € um dos membros de uma coletividade,
como, por exemplo, uma cooperativa (BARBOSA, 2006, p. 283).

Ja as marcas de certificacdo tém como objetivo atestar, por meio de sua
aposicao ou vinculacdo ao produto ou servico que identificam, que foram atendidos
0S requisitos técnicos ou outros estipulados por seu titular, sendo estes necessarios
para a ela fazerem jus, de acordo com os critérios estabelecidos pelo seu titular.

Nas palavras de Otamendi (2003), as marcas de certificacdo se aplicam
apenas aos produtos que tenham sido submetidos a um controle de qualidade:

La marca de certificacion es el signo que puede aplicarse sélo a los productos que
han sido sometidos a un determinado control de calidad. Desde luego, este control

serd impuesto por el titular de la marca que permitira que sea usada por todos
aquellos que respeten las normas por él impuestas (OTAMENDI, 2003, p. 20)33.

1.5.3 Quanto a distintividade

Outra classificacdo bastante comum aplicada as marcas é a que diz respeito
ao seu grau de distintividade, de modo que podem ser estas consideradas distintivas
ou nao distintivas. Segundo o Manual de Marcas (INPI, 2021), os sinais distintivos

podem ser divididos em fantasiosos, arbitrarios ou evocativos. Ja 0s sinais nao

%2 De acordo com o paragrafo tnico do artigo 89 do Decreto-Lei n° 7.903, de 27 de agosto de 1945, considera-se
“marca de industria aquela que for usada pelo fabricante, industrial, agricultor ou artifice, para assinalar os seus
produtos e marca de comércio, aquela que usa o comerciante para assinalar as mercadorias do seu negécio,
fabricadas ou produzidas por outrem” (BRASIL, 1945).

B Em traducéo livre: “a marca de certificacdo é o sinal que somente pode ser aplicado aos produtos que tenham
sido submetidos a determinado controle de qualidade. E certo que esse controle sera determinado pelo titular da
marca, que permitira seu uso por todos agueles que respeitem as normas por ele impostas”.
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distintivos podem ser de carater genérico, necessario, comum, vulgar ou
simplesmente descritivo.

Como mencionado em topico anterior, a funcdo distintiva € a mais relevante
atribuida a um sinal para que seja capaz de ser considerado uma marca. As marcas
fantasiosas sao aquelas com maior grau de distintividade, na medida em que essas
inserem no universo marcério termos ou figuras completamente novos, sem
significacdo para o publico. Nas palavras de Schmidt (2003, p. 102), “a marca de
fantasia € composta por palavras, figuras e formas sem qualquer correlacdo com os
produtos ou servicos aos quais se aplicam”.

Os sinais arbitrarios, por sua vez, sdo aqueles que possuem significado
conhecido, mas, quando utilizados como marca, ndo tém qualquer relacao, direta ou
indireta, com o produto ou servico que pretendem assinalar. Nessa esteira, Barbosa
(2006, p. 69) ensina que “as marcas arbitrarias importam em deslocamento de um
signo existente a outro campo semantico”.

Os sinais evocativos, também denominados sugestivos, possuem significado
préprio no vernaculo, mas tém relacao indireta com o produto ou servico objeto do
registro. Garcia (2011, p. 250) afirma que tais sinais “sugerem o produto/servigo ou
alguma qualidade dele, mas ndo o descrevem de forma 6bvia e direta e, por isso,
também sdo capazes de distingui-lo”. Economides (1997, p. 3) leciona que a relacéo
dessas marcas com o produto ou servi¢co requer esforco mental do consumidor ou
“for suggestive trademarks the implied meaning is not immediate but requires mental
effort by the consumer”®*.

Dada a relagcédo, ainda que indireta, com o produto ou servigo, o grau de
distintividade dessas marcas é menor. De acordo com Schmidt (2013):

A protecdo da marca evocativa € estreita, pois recai apenas sobre a combinacao
original dada aos elementos comuns que a forma, sem conferir direito exclusivo
sobre eles, em si considerados. [...] A opg&o por uma marca evocativa faz com que

seu titular tenha de aceitar a convivéncia com outras marcas evocativas, compostas
a partir das mesmas particulas genéricas ou descritivas (SCHMIDT, L, 2013, p. 109).

Os sinais nao distintivos, por outro lado, sdo aqueles que nao atendem ao
requisito legal estabelecido no artigo 122 da LPI, ndo preenchendo, portanto, os

critérios para serem registrados como marca.

*Em traducdo livre: “no caso das marcas sugestivas, o significado implicito ndo é imediato, mas requer um
esforgco mental do consumidor”.
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Os sinais de carater genérico, como 0 nhome sugere, indicam o0 género ou
categoria em que se inclui o produto ou servi¢co. Ja os sinais de carater necessario
indicam explicitamente o produto ou servico pretendido. Os sinais de carater comum,
por sua vez, sdo aqueles correntemente utilizados, no mesmo campo semantico ou
na pratica de mercado, para identificar o produto ou servico. Os sinais de carater
vulgar designam informalmente o produto ou servico, utilizando-se de linguagem
popular, ndo dicionarizada. Por fim, os sinais de carater simplesmente descritivo

indicam qualidade ou finalidade do produto ou servi¢o assinalado.

1.6 SISTEMAS DE REGISTRO DE MARCAS

Um sinal, para ser reconhecido como marca em determinado pais, deve
observar o sistema de registro adotado por cada um, seja por meio da concesséo do
registro por 6rgao oficial ou pela simples comprovacdo do seu uso contumaz no
mercado. Ao sistema que demanda o registro formal para o reconhecimento de
marca a doutrina da o nome de atributivo e aquele cujo reconhecimento decorre do
uso da marca denomina-se declarativo. H4, ainda, a possibilidade de adoc¢do do
sistema misto, que congrega caracteristicas dos sistemas atributivo e declarativo
(MORO, 2003).

No sistema atributivo de direito, que € o oficialmente adotado no Brasil, a
propriedade sobre a marca nasce com o0 seu registro no 6rgdo governamental ao
qgual se confere tal atribuicdo (no caso brasileiro, trata-se do INPI). Nas palavras de
Assafim (2014):

O sistema atributivo é constituido sobre o principio da inscri¢do registral anterior [...]
0 nascimento do direito sobre a marca nasce com a inscri¢cdo registral do sinal no
ambito da autoridade competente, independentemente se este sinal foi usado
anteriormente ao registro pelo titular no mercado cuja protecdo se reivindica
(ASSAFIM, 2014, p. 205).

Medrano (2006), por sua vez, esclarece que:

El sistema atributivo determina que la propiedad de una marca sera asignada a
quien primero la deposite en el Registro de la Propiedad Industrial del Estado en
cuestion. El deposito en el Registro confiere al titular el derecho de exclusiva (ius
prohibendi), lo que lo faculta para oponerse al ingreso de nuevos signos iguales o
similares al registro y cohibir el uso de signos similares en el mercado por parte de



43

terceros. El derecho nace con la inscripcién, independientemente de que su titular
haya usado dicho signo en el mercado con anterioridad (MEDRANO, 2006, p. 2)35.

Nessa esteira, Cerqueira (2010) ressalta, ainda, a relevancia do registro ao
lecionar que dele resultam:
[...] @) o direito exclusivo de usar a marca para os fins constantes do registro; b) o
direito de usar dos meios legais para impedir que terceiros empreguem marca
idéntica ou semelhante para os mesmos fins ou usem a marca legitima em artigo de
outro; ¢) o direito de anular o registro de marca idéntica ou semelhante obtido por
terceiros para distinguir o mesmo produto ou artigo semelhante ou pertencente a
género do comércio ou industria idéntico ou afim; d) o direito de dispor da marca

registrada, transferindo-lhe o registro ou cedendo-lhe o uso (CERQUEIRA, 2010, p.
163).

O sistema declarativo, por outro lado, tem como caracteristica o fato de a
propriedade sobre a marca surgir a partir do seu uso efetivo, de modo que o registro
sera meramente homologado pelo 6rgdo competente. Nas palavras de Otamendi
(2003, p. 11), “el sistema declarativo es aquél en que el derecho exclusivo nace con
el uso y sélo después efecttia el depésito o registro de la marca”*®. O mesmo autor

destaca, ainda, que:

[...] el uso sin registro ha sido un motivo suficiente para oponerse con éxito al
registro de una marca solicitada con posterioridad al mismo, para servir de base
para anular una marca registrada, también posterior, y también para rechazar con
éxitg una oposicion deducida a la solicitud de su registro (OTAMENDI, 2003, p.
12)*.

Oliveira Neto (2007) ressalta que o sistema declarativo vem sendo
progressivamente abandonado no mundo, uma vez que é bastante dificil, na pratica,
comprovar o primeiro uso de um sinal para registra-lo como marca em relagdo aos
demais. O Brasil, inclusive, adotava esse sistema até a publicacdo do Decreto n°
16.264, de 19 de dezembro de 1923, quando, ao estabelecer em artigo 78 que “sera

garantido o uso exclusivo da marca de industria ou de commercio ao industrial ou

®Em traducéo livre: “o sistema atributivo determina que se atribui a propriedade de uma marca ao primeiro que
deposita-la no Registro de Propriedade Industrial do Estado em questdo. O depdsito no Registro confere ao
titular o direito de exclusiva (ius prohibendi), o que o faculta a se opor ao depdsito de novos sinais iguais ou
semelhantes ao registro e a coibir o uso de sinais semelhantes no mercado por terceiros. O direito nasce com a
inscricdo, independentemente de seu titular ja haver utilizado o referido sinal no mercado anteriormente”.

% Em tradugao livre: “o sistema declarativo é aquele no qual o direito exclusivo nasce com 0 uso e somente
depois é efetuado o depésito ou registro da marca”.

% Em traducéo livre: “o uso sem registro tem sido motivo suficiente para se opor com éxito ao registro de uma
marca solicitada posteriormente ao mesmo, servindo de base para anular uma marca registrada, também
posterior, e, ainda, para rejeitar com sucesso uma oposi¢do decorrente do seu pedido de registro”.
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commerciante que a fizer registrar de accoérdo com o presente regulamento”
(BRASIL, 1923), passou a vigorar o sistema atributivo.

Em que pese o Brasil adotar o sistema atributivo, a LPI prevé uma importante
excecdo a ele, materializada no paragrafo primeiro do seu artigo 129. Tal dispositivo
estabelece que toda pessoa que comprovar 0 uso no pais, ha pelo menos 6 (seis)
meses, contados da data da prioridade unionista® ou do depésito, de “marca
idéntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou servi¢co idéntico,
semelhante ou afim, tera direito de precedéncia ao registro” (BRASIL, 1996), o que
se associa ao sistema declarativo. Tal excecao, entretanto, faz com que parte da
doutrina entenda que no Brasil vigora na verdade o regime misto.

Oliveira Neto (2007), por exemplo, assevera que tal regime surgiu no pais
com o Cédigo de Propriedade Industrial de 1945°°, tendo sido retomado com a LPI,
uma vez que apenas as marcas registradas, segundo o autor, seriam objeto de
direito de propriedade no sistema atributivo no ambito desta lei.

Nessa esteira, além do paragrafo primeiro do artigo 129, anteriormente citado,
seriam excecdes ao sistema atributivo, também, as marcas que o requerente nao
poderia desconhecer em razdo de seu ramo de atividade, de que trata o paragrafo
XXIIl do artigo 124 da LPI*°, além das marcas notoriamente conhecidas, definidas no
artigo 126 da LPI.

Ressalte-se, porém, que, embora parte da doutrina divirja dessa acepcao,
assume-se neste trabalho que o sistema atributivo de direito € o oficialmente
adotado no Brasil. O artigo 129 da LPI estabelece, nesse sentido, que “a
propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as
disposicfes desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o
territério nacional” (BRASIL, 1996).

% A chamada prioridade unionista, ou, simplesmente, prioridade, esta prevista no artigo 127 da LPI e estabelece
que: “Ao pedido de registro de marca depositado em pais que mantenha acordo com o Brasil ou em organizagéo
internacional, que produza efeito de depdsito nacional, sera assegurado direito de prioridade, nos prazos
estabelecidos no acordo, ndo sendo o depésito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos”
(BRASIL, 1996). A prioridade deve ser reivindicada no ato do depdsito e pode ser comprovada até 4 (quatro)
meses apoés esta data, sob o risco da perda do direito.

% Estabelecido pelo Decreto n° 7.903, de 27 de agosto de 1945.

0 Art. 124 da LPI: “No s&o registraveis como marca: [...] XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em
parte, marca que o requerente evidentemente ndo poderia desconhecer em razao 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 servigo idéntico,
semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou associagdo com aquela marca alheia” (BRASIL, 1996).
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Ademais, o Manual de Marcas (INPI, 2021) em vigor reforga explicitamente tal
entendimento ao definir que “o sistema de registro de marca adotado no Brasil é
atributivo de direito, isto €, sua propriedade e seu uso exclusivo s6 sao adquiridos
pelo registro” (INPI, 2021).

1.7 O PROCESSO DE REGISTRO DE MARCAS NO BRASIL

No contexto do sistema atributivo adotado no Brasil, o INPI atua como
autoridade competente e se utiliza de um processo formal de registro de marcas na
esfera administrativa, que tem inicio com o depdsito do pedido pelo interessado, o
qual pode ser feito eletronicamente, por intermédio de preenchimento de formulério
préprio disponibilizado no sitio do Instituto na rede mundial de computadores®'.

Os pedidos de registro depositados no INPI devem indicar se a marca
requerida é de produto ou servico, bem como a classe em que melhor se enquadra,
segundo a Classificacdo Internacional de Produtos e Servigcos de Nice. Esse é 0
sistema de classificacdo adotado pelo Brasil e € constituido de uma lista de 45
classes, sendo 34 referentes a produtos e 11 a servi¢cos, agrupados segundo
critérios de proximidade ou similaridade. Em regra, no Brasil, um pedido de marca
pode se referir a somente uma destas classes, a excec¢ao daqueles realizados sob o
condao do Protocolo de Madri, nos quais pode ser arguida protecao para mais de
uma classe®.

O fluxo apresentado a seguir tem como finalidade demonstrar, de maneira
sucinta, as etapas do processo administrativo de registro de uma marca no INPI,
desde o depdésito do pedido até o seu arquivamento ou a concessao do registro,

conforme o caso. Optou-se por sua subdivisdo em etapas, para melhor visualizacao.

“L sitio do INPI na rede mundial de computadores: www.inpi.gov.br.
20 Protocolo de Madri trata do depdsito de pedidos internacionais de marcas e deve seguir aos requisitos
especificos previstos na Resolugao/INPI/PR N° 247/2019, de 9 de setembro de 2019.
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Deposito do
pedido de marca
no INPI pelo
requerente

ePrazo de 5 (cinco) dias corridos
Exame formal para atendimento a exigéncia
formal, se cabivel

Publicagcdo do
pedido na Revista
de Propriedade
Industrial (RPI)

Prazo para
apresentagdo de
oposicao ao
pedido de registro
de marca

Prazo para
manifestac¢do a e Caso tenha sido apresentada
oposicdo pelo alguma oposigdo ao pedido de
requerente do registro de marca
pedido

Etapa 2

Figura 1 - Fluxograma do processo de registro de marca no INPI (Etapa 1). Fonte: elaborado pela
pesquisadora.

Apos o deposito do pedido de registro de marca pelo requerente, segue-se a
etapa de exame formal. O exame formal é a etapa na qual se verificam as
formalidades necesséarias a continuidade do processo, tais como a existéncia de
inconformidades dos dados informados pelo depositante do pedido ou de
documentos porventura anexados.

No exame formal sdo verificados os dados do procurador designado pelo
requerente, se for este o caso, os dados do préprio requerente, possiveis
inconsisténcias na especificacdo de produtos ou servicos, bem como quaisquer
irregularidades no contetdo do pedido, que possam, de alguma maneira, prejudicar
a clareza das informacdes a serem alimentadas na base de dados do INPI e
publicadas para o conhecimento de terceiros.

Informa o Manual de Marcas (INPI, 2021) acerca do exame formal:

O principal objetivo desta etapa é garantir que o pedido seja publicado corretamente

na RPI, contribuindo para que o usuario tenha sua marca cadastrada na base de
marcas conforme o solicitado e para que terceiros possam obter as informagdes
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claras e corretas acerca de todos o0s processos depositados, para, se assim
desejarem, protocolar uma oposigao (INPI, 2021).

Se o servidor responsavel pelo exame formal verificar a existéncia de alguma
irregularidade sanavel no pedido de registro de marca, sera formulada exigéncia
formal ao requerente, que deverd atendé-la em até 5 (cinco) dias corridos da
publicacdo da referida exigéncia na RPI, que € o meio de comunicacao oficial de
todos os atos externos sobre propriedade industrial emanados do INPI. No caso de
nao atendimento a essa exigéncia no prazo estipulado, o pedido sera considerado
inexistente.

Caso o pedido de registro de marca esteja em conformidade, ou, se
inicialmente ndo estiver, depois de atendidas as condicfes da exigéncia formal,
proceder-se-a a sua publicacdo na RPI, para que seja possivel que terceiros tomem
conhecimento da marca que se pretende registrar e, eventualmente, possam se opor
ao seu registro.

No prazo de 60 dias contados da publicacdo do pedido na RPI, abre-se a
terceiros a possibilidade de apresentarem oposicdo ao registro da marca. A
oposicdo esta prevista nos artigos 158" e 159* da LPI e constitui o primeiro
instrumento legal oferecido a terceiros na esfera administrativa para que se
oponham ao registro de outra marca considerada colidente com a sua ou que
considerem infringir dispositivos legais.

A apresentacdo da oposicdo ndo € etapa obrigatéria do processo de registro
de marca e, quando interposta, permite ao depositante do pedido da marca
impugnada apresentar suas contrarrazdes por intermédio de manifestacdo, que
pode ser juntada aos autos do processo no prazo de 60 dias contados da notificacéao
da oposicéo por meio da RPI.

O pedido de registro, com ou sem oposi¢céo, segue, entdo, para o exame de

mérito, também denominado exame substantivo ou de primeira instancia

43 Artigo 158 da LPI: “Protocolizado, o pedido sera publicado para apresentacéo de oposi¢édo no prazo de 60
(sessenta) dias. § 1° O depositante serd intimado da oposi¢&o, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta)
dias. § 2° N&o se conhecera da oposicao, nulidade administrativa ou de acdo de nulidade se, fundamentada no
inciso XXIIl do art. 124 ou no art. 126, ndo se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias ap0s a interposi¢ao, o
deposito do pedido de registro da marca na forma desta Lei” (BRASIL, 1996).

a“ Artigo 159 da LPI: “Decorrido o prazo de oposicao ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestacéo, sera
feito o exame, durante o qual poderao ser formuladas exigéncias, que deverdo ser respondidas no prazo de 60
(sessenta) dias. § 1° Ndo respondida a exigéncia, o pedido sera definitivamente arquivado. § 2° Respondida a
exigéncia, ainda que ndo cumprida, ou contestada a sua formulagéo, dar-se-a prosseguimento ao exame”
(BRASIL, 1996).
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administrativa, no qual se verifica se o sinal pleiteado viola ou n&o direitos de
terceiros ou se infringe algum dispositivo previsto em lei, seja em funcéo da sua
prépria constituicdo, como também em funcdo de requisitos de liceidade®,
veracidade*® e disponibilidade®’.

Do exame de mérito cabem trés conclusdes: o sobrestamento do pedido, seu
deferimento ou o seu indeferimento. Deve-se registrar, entretanto, que, antes de o
examinador proferir uma das decisdes citadas, podera formular exigéncia de mérito,
caso verifique alguma irregularidade passivel de saneamento pelo requerente, que

terd prazo de 60 dias corridos para 0 seu cumprimento.

Exame de mérito
® Prazo de 60 dias corridos do pedido de
para atendimento a exigéncia registro de marca

de mérito, se for o caso (primeira instancia
administrativa)

Indeferimento Sobrestamento Deferimento

Figura 2 - Fluxograma do processo de registro de marca no INPI (Etapa 2). Fonte: elaborado pela
pesquisadora.

O sobrestamento do pedido de registro de marca ocorrera caso o examinador
verifique haver alguma anterioridade ainda pendente de despacho conclusivo ou,
nas palavras do Manual de Marcas (INPI, 2021), € o despacho “pelo qual, antes do
pronunciamento quanto ao mérito do pedido de registro, decide-se postergar seu
exame até gue se conclua o tramite de anterioridade ainda ndo decidida em carater
definitivo” (INPI, 2021).

“E requisito de liceidade da marca a sua nao interdigdo legal por motivo de ordem publica ou por razdo da moral
e dos bons costumes (INPI, 2021).

“0 principio da veracidade da marca veda o registro de sinal enganoso quanto a origem, procedéncia, natureza,
finalidade ou utilidade dos produtos ou servigos assinalados (INPI, 2021).

A disponibilidade diz respeito & capacidade de o sinal poder ser apropriado como marca, seja pela constatacao
de que ndo existe registro anterior no segmento mercadoldgico em questédo, bem como por ndo se verificar a
infringéncia a qualquer direito prévio de terceiro, como € o caso dos direitos autorais ou de personalidade (INPI,
2021).
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Ressalte-se que 0 sobrestamento tem natureza preliminar e, apdés a
conclusdo da analise da anterioridade que motivou tal decisdo, o examinador devera
se manifestar pelo deferimento ou indeferimento do sinal sob exame.

No deferimento do pedido de registro de marca, o examinador constata que
nao houve violagdo a nenhum dispositivo legal, tendo sido atendidos os requisitos de
registrabilidade da marca. Sendo o pedido deferido, o depositante tem 60 dias de
prazo ordinario para recolher as taxas referentes a concessdo e protecdo ao
primeiro decénio de vigéncia da marca, além de 30 dias de prazo extraordinario com
retribuicdo adicional. Se as taxas forem devidamente recolhidas, é publicada a
concessdo do registro da marca e emitido o certificado de registro*® da mesma.
Caso nao haja o recolhimento da taxa, o pedido sera arquivado.

Da concesséao do registro, cabe a instauracdo de Processo Administrativo de
Nulidade (PAN), no prazo de 180 dias, seja de oficio ou por terceiros com legitimo

interesse, que tenham como objetivo contestar o registro da marca.

Deferimento do pedido de registro
de marca

Se houver o pagamento da taxa
respectiva: publica-se a concessao
do registro e emite-se o certificado

de concessdao

Se nao houver o pagamento da
taxa respectiva: arquivamento do
pedido de registro de marca

Da concessdo do registro, cabe a
instauragdo de Processo
Administrativo de Nulidade (PAN),
no prazo de 180 dias

Figura 3 - Fluxograma do processo de registro de marca no INPI — Deferimento do pedido de registro.
Fonte: elaborado pela pesquisadora.

“8 De acordo com 0 Manual de Marcas do INPI (2021), o certificado € um documento expedido exclusivamente
em formato digital, que comprova a concesséo do registro de marca, emitido apds o pagamento da retribuicao
correspondente. Dele constardo a marca, o nimero e data do registro, o nome, nacionalidade e domicilio do
titular, os produtos ou servigos por ele assinalados, as caracteristicas do registro e as prioridades estrangeiras,
se houver (INPI, 2021).
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A concessdo do registro garante ao requerente a protecdo da marca pelo
prazo de 10 anos, contados da publicacdo da concessédo na RPI. O registro de
marca pode, porém, ser prorrogado por sucessivos periodos de 10 anos, sem
limitacBes, por interesse do seu titular. Importa ressaltar que, da prorrogacdo do
registro de marca, nao cabe a interposicado de oposi¢cédo ou de PAN, uma vez que se
refere a direito ja reconhecido ao seu titular.

No indeferimento do pedido de registro de marca, o examinador denega a
concessao do registro por ter verificado a ocorréncia de alguma proibicdo disposta
em lei. Se o pedido for indeferido em primeira instancia administrativa, abre-se prazo
de 60 dias para a interposicéo de recurso administrativo, por meio do qual o titular
do pedido indeferido deve apresentar argumentos contrarios a essa decisao.

Caso seja dado provimento ao recurso, a segunda instancia de exame
reformara o indeferimento do pedido de registro e este €, entdo, deferido. N&o
havendo recurso ou ndo sendo este acolhido, serd mantida a decisdo de
indeferimento, sendo o pedido de registro de marca arquivado. Registre-se que tanto
o PAN guanto o recurso devem ser decididos pelo Presidente do INPI, na condicéo

de Ultima instancia administrativa.

Se acolhidas as
alegagdes do
recorrente

Deferimento do
pedido de registro
Se foi interposto

recurso
administrativo

Se ndo acolhidas a .
B Bl e e Arquivamento do

Indeferimento do alegagdes do [ Ty —
pedido de registro de recorrente
marca

Se ndo for interposto
recurso
administrativo

Arquivamento do
pedido de registro

Figura 4 - Fluxograma do processo de registro de marca no INPI — Indeferimento do pedido de registro.
Fonte: elaborado pela pesquisadora.
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Uma vez concedido o registro, é dever do titular utilizar sua marca tal como foi
deferida e concedida e especificamente em relacdo aos produtos ou servigos que
foram a ela vinculados no depdsito. Caso ndo seja observado tal requisito, podera
ser declarada a caducidade do registro, a qual, de acordo com o que dispde o artigo
143 da LPI, decorrera das seguintes situacoes:

Caducara o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legitimo interesse se,
decorridos 5 (cinco) anos da sua concessédo, na data do requerimento: | - o uso da
marca nao tiver sido iniciado no Brasil; ou, Il - 0 uso da marca tiver sido interrompido
por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, N0 Mesmo prazo, a marca tiver sido

usada com modificacdo que implique alteragdo de seu carater distintivo original, tal
como constante do certificado de registro (BRASIL, 1996).

Além da caducidade, o artigo 142 da LPI prevé outras formas de extincdo de
um registro de marca, quais sejam: o término do periodo de dez anos de vigéncia,
sem que haja prorrogacédo; a rendncia total ou parcial do titular da marca, em relacao
aos produtos ou servicos reivindicados no depdsito; e, a inobservancia ao artigo
217% da LPI, na medida em que a extingdo podera ocorrer no caso de o titular da
marca ndo possuir domicilio no Brasil e ndo manter procurador legalmente
constituido em territério nacional para realizar sua representacéo (BRASIL, 1996).

Além da responsabilidade sobre o registro das marcas, cabe ao INPI receber
pedidos de averbacado e registro de contratos relativos ao licenciamento ou cessao
de direitos sobre marcas e de outros ativos de propriedade industrial. No caso
particular da cessdo de marcas, para ser viavel, € necessario que compreenda todos
0s registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes,
relativas a produto ou servico idéntico, semelhante ou afim, sob pena de
cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos ndo cedidos®®, Quanto ao
licenciamento, o controle efetivo sobre a marca permanece sob a tutela de seu titular
original, concedendo-se ao licenciado a possibilidade de utilizacdo da marca
comercialmente.”

O capitulo que aqui se encerra buscou trazer uma visao geral acerca do
instituto das marcas, desde a sua categorizacdo como ativo de propriedade

industrial, passando pela contextualizacdo histérica do seu surgimento e

9 Art. 217 da LPI: “A pessoa domiciliada no exterior devera constituir e manter procurador devidamente
qualificado e domiciliado no Pais, com poderes para representa-la administrativa e judicialmente, inclusive para
receber citacdes” (BRASIL, 1996).

*® Em conformidade com o gue assinala a Secao Il do Capitulo V da LPI.

*1 Em conformidade com o gue assinala o artigo 1V do Capitulo V da LPI.
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desenvolvimento, até a explanacdo de questdes tedricas relevantes ao seu
entendimento, como as classificacoes e fun¢des que Ihes sao inerentes. Ademais,
buscou-se demonstrar o fluxo dos processos de registro de marcas no ambito do
INPI, de modo que, somado as consideracfes iniciais, seja possivel a melhor
compreensao da oposicdo aos pedidos de registro de marcas, sobre a qual se
baseia o presente trabalho e de que trataréa o capitulo a seguir.
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2 A OPOSICAO AO PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA

2.1 DEFINICOES

A oposicao ao registro de uma marca € um instrumento disponibilizado a
quaisquer interessados em impugnar, na via administrativa, um pedido de registro,
visando a concessao do direito de uso exclusivo ao depositante do sinal em disputa.
Sua apresentacdo € facultativa e integra uma das etapas iniciais do processo,
anterior ao exame em primeira instancia administrativa. E importante observar a
possibilidade de que mais de um interessado apresente OposiCA0 a um mesmo
pedido de marca e que 0 humero de oponentes a um registro ndo encontra qualquer
limitacéo legal.

A oposicao ao registro de uma marca foi inicialmente prevista pela legislacéo
brasileira por meio do Decreto n°® 16.624, de 19 de dezembro de 1923, o qual, no
paragrafo unico de seu artigo 91, dispunha que: “da data da publicagdo comecara a
correr o prazo para o deferimento do pedido. Durante 60 dias poderdo apresentar
suas opposicdes a Directoria Geral da Propriedade Industrial aquelles que se
julgarem prejudicados com a concessao do registro requerido” (BRASIL, 1923).
Sobre essa previsdo, Cerqueira (2010) pontua que gerou o temor de que o
andamento dos processos se tornasse mais demorado, bem como que pudesse
ensejar abusos.

O diploma legal seguinte ao Decreto de 1923 foi o Codigo de Propriedade
Industrial de 1945, publicado sob a forma do Decreto-Lei n°® 7.903, de 27 de agosto
de 1945. Esse Cddigo também previu a possibilidade de se interpor oposi¢cdo ao
pedido de registro de uma marca, ao estabelecer, no caput do artigo 131, que “a
partir da data da publicacdo prescrita no artigo precedente, correra o prazo de
sessenta dias, dentro do qual poderao apresentar oposi¢cédo aqueles que se julgarem
prejudicados com o pedido de registro” (BRASIL, 1945). Previu-se, ainda, no 8§ 3° do
referido artigo que:

Decorrido o prazo estabelecido, se o pedido estiver em ordem, sera submetido as
buscas de anterioridades, tendo-se em vista ndo s6 as oposi¢ées que lhe tenham

sido apresentadas, mas ainda o que constar dos ficharios, indices e mais elementos
de que dispuser a reparticao (BRASIL, 1945).
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O Decreto-Lei n° 254, de 28 de fevereiro de 1967, que instituiu o Codigo da
Propriedade Industrial de 1967, enfatizou, em seu artigo 81, a relevancia da
oposicdo como meio de ndo se conceder uma marca suscetivel de confusdo com
marca registrada, ao dispor que:

Oferecida oposicdo ao pedido de registro de marca, baseada em registros anteriores
de marcas idénticas ou semelhantes, na mesma classe e para 0s mesmos artigos 0os
afins passiveis de confusdo com a marca registranda, ou apontados aquéles
registros pelo Departamento Nacional da Propriedade Industrial, ndo sera concedido

em nenhuma hipétese o registro da marca colidente, cujo pedido sera
automaticamente arquivado (BRASIL, 1967).

O Decreto-Lei n® 1.005, de 21 de outubro de 1969, previu, também, a

concessao de prazo de 60 dias para a apresentacao de réplica a oposicao:

Art. 101. Verificado pelo exame técnico preliminar que ha viabilidade de registro,
serd publicado o cliché, para apresentacéo de eventuais oposi¢des ou impugnacdes
pelos interessados, dentro do prazo de sessenta dias. Paragrafo Unico. Da data da
notificagdo da oposi¢cdo ou da impugnacdo correrd o prazo de sessenta dias para
apresentacao de réplica (BRASIL, 1969).

O teor do Decreto de 1969 foi mantido pela Lei n® 5.772, de 21 de dezembro
de 1971, que o revogou. Essa Lei instituiu o Codigo da Propriedade Industrial de
1971, que vigorou no Brasil até a promulgacdo da Lei n°® 9.729, de 14 de maio de
1996, a atual LPI, a qual trata da oposicdo aos pedidos de registro de marca em
seus artigos 158 e 159.

O objetivo maior da oposicao é oferecer a terceiros um instrumento legal
capaz de embargar a concessao de qualquer sinal que infrinja um direito constituido.
Adicionalmente, pode proporcionar ao examinador de primeira instancia
administrativa subsidios ndo disponiveis nos meios aos quais teria acesso
normalmente. Com tais subsidios, o examinador podera, supostamente, evitar a
existéncia de processos administrativos de nulidade ou procedimentos judiciais, que
tenham o intuito de cancelar um registro concedido equivocadamente ao identificar
impedimentos ao deferimento de uma marca.

Uma questdo relevante a se discutir € a importéncia da oposi¢cdo quando
comparada a impugnacdo de uma marca ja registrada, como ocorre nos processos
administrativos de nulidade. No Brasil, a oposicdo deve ser apresentada
previamente ao exame, 0 que contribui para que eventuais conflitos sejam saneados

antes da concessao do direito. Essa foi uma inovacéo trazida pela LPI, em relacao
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ao Codigo de Propriedade Industrial anterior, de 1971, que previa sua apresentacao
em momento posterior ao da realizagcdo de um exame prévio da viabilidade do
registro de uma marca>>.

Uma vez ja deferido o registro, o titular da marca pode ter a percepcao de que
sua expectativa foi atendida e pode se sentir apto a iniciar investimentos na
promoc¢do de seu negdécio, de modo que eventuais impugnacgfes podem frustrar
suas acdes, acarretar custos desnecessarios, confundir o consumidor e levar a
adocao de medidas juridicas.

A oposicao, por outro lado, como ocorre antes da concesséo do direito, tende
a evitar que o requerente acredite equivocadamente que j& € titular da marca e que
aja como tal, dispendendo esfor¢cos e recursos para a sua promocao. Além disso, o
titular do direito supostamente violado tem a oportunidade de apresentar seus
argumentos antes do eventual deferimento equivocado do registro da marca oposta,
0 que gera, também, economia de tempo e custos processuais para todos os atores
envolvidos, bem como reduz a chance de que o caso seja levado ao Judiciario.

Ao examinar uma oposicdo, 0 examinador deve observar requisitos
estabelecidos nos diplomas legais atinentes ao tema, especialmente o Manual de
Marcas, a Resolugdo n® 88/2013% e a LPI. Primeiramente, a oposicdo deve ser
interposta no prazo de 60 dias contados da publicacdo do pedido de registro de
marca na RPI. Caso seja apresentada fora do prazo, ndo podera ser conhecida no
momento do exame.

Ademais, dispde o Manual de Marcas (INPI, 2021) que o oponente deve
apresentar seus argumentos de maneira clara e objetiva, comprovando suas
alegacdes com documentacdo adequada, ressaltando-se, ainda, que, em regra, nédo
sdo cabiveis exigéncias para a apresentacdo de provas adicionais ou para que
sejam esclarecidas quaisquer divergéncias identificadas em sua impugnacao.

Uma vez interposta uma oposicdo, ao titular do pedido contestado,

usualmente denominado oposto, € concedido o prazo de 60 dias para apresentar, se

%2 0s §§4°e 5°do artigo 79 do CPI/71 dispunham, respectivamente, que “verificada a viabilidade do registro,
sera publicado o cliché para apresentacdo, no prazo de sessenta dias, de eventuais oposi¢des, dando-se ciéncia
ao depositante” e “[...] do despacho que conceder, denegar ou arquivar o pedido de registro e que nao ficara
condicionado a eventuais manifestagdes sdbre oposi¢cdes oferecidas, cabera recurso no prazo de sessenta dias”.
BA Resolugdo n° 88, de 14 de maio de 2013 disciplina as etapas, quais sejam exame formal e 0 exame
substantivo, e as filas de exame de marcas. O exame formal é definido no art. 2° da resolugdo como a “analise
dos aspectos formais do pedido de registro de marca”, enquanto a definicdo do exame substantivo consta do art.
3° como a “analise da registrabilidade do sinal requerido como marca” (INPI, 2013).
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desejar, manifestagcdo contendo argumentos que se contraponham as razdes
levantadas pelo oponente contra o registro de sua marca. Observe-se que o siléncio
do oposto nédo lhe enseja qualquer punicdo, haja vista ser tal manifestacdo um ato
facultativo. E somente ap0s esgotados todos esses prazos que o examinador de
primeira instancia administrativa, designado ao exame de pedidos com oposicéao,
torna-se capaz de iniciar seus trabalhos e, ao fim, proferir sua decisao.

De acordo com o que dispbe o artigo 8° da Resolucdo n° 88/2013, o exame
substantivo, ou de mérito, € composto por duas filas de exame independentes entre
si, quais sejam a fila de pedidos de registro sem oposicao e a fila de pedidos de
registro com oposicdo. Esse procedimento € empregado atualmente pelo INPI, ndo
sendo o mesmo previsto em lei e podendo, de acordo com a conveniéncia do
Instituto, ser alterado.

O exame de pedidos com oposicdo compete a tecnologistas em propriedade
industrial que integram o chamado Comité de Exame de Pedidos de Registro de
Marcas com Oposicdo (CEPOP). Esse Comité foi instituido pela Portaria/INPI/PR N°
121, de 20 de marco de 2019, com a finalidade de constituir um corpo funcional
majoritariamente dedicado ao exame de oposicdes, exceto as que tratem de marcas
coletivas, de certificacdo™ e tridimensionais®®, cuja andlise cabe a Comissdes
especificas (INPI, 2019).

De acordo com o artigo 3° da Portaria/INPI/PR N° 121/2019, os membros do
CEPOP devem: “I — Possuir delegacdo de competéncia; Il — Ter recebido
capacitacdo especifica para o exame de oposicao; e Ill — Ter elevada qualificacao
técnico-profissional no campo do direito marcario” (INPI, 2019). A necessidade de
atendimento a essas condicdes pode ser justificada pelo fato de a analise de
pedidos com oposicéo estar revestida de maior complexidade e de demandar maior
tempo de analise pelo examinador.

Ao interpor uma oposicéo, o interessado pode arguir a infringéncia a qualquer

dispositivo da LPI, destacadamente aqueles elencados nos artigos 1246, 125, 126 e

** 0 exame de pedidos de registro marcas coletivas e de certificagdo, com ou sem oposi¢édo, compete a
Comissédo de Exame de Marcas Coletivas e de Certificagdo, formalmente criada pela Ordem de
Servi¢o/INPI/DIRMA N° 03, de 9 de janeiro de 2020.

> 0 exame de pedidos de registro marcas tridimensionais, com ou sem oposi¢éo, cabe a Comissao de Exame
de Marcas Tridimensionais, formalmente criada pela Ordem de Servico/INPI/DIRMA N° 02, de 9 de janeiro de
2020.

*0 artigo 124 da LPI enumera, em 23 incisos, situacdes em que ndo é possivel o registro de um sinal como
marca.
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129° desta Lei. Porém, qualquer argumento levantado pode ser considerado pelo
examinador antes de proferir sua decisdo. E importante observar, ainda, que
determinadas questdes somente podem ser levadas ao conhecimento do
examinador da primeira instancia administrativa por meio da oposicao.

Em relacéo a disponibilidade do sinal, que considera a observancia a direitos
de terceiros, convém ressaltar que é a situacdo na qual mais se verifica a
necessidade da oposicdo. As alegacfes fundamentadas no paragrafo primeiro do
artigo 129, por exemplo, que constitui excecdo ao sistema atributivo de registro e
prevé a possibilidade de um terceiro impedir a concessdo de uma marca, caso
consiga comprovar seu prévio uso efetivo no mercado, ndo podem ser conhecidas
pelo examinador sem que sejam trazidas pelo interessado em sede de oposicao.

Outro caso relevante, que também sé se faz conhecido ao examinador pela
oposicao, € o previsto no inciso V do artigo 124 da LPI e que diz respeito a
reproducdo ou imitacdo de titulo de estabelecimento ou nome de empresa ja
constituido por terceiro. O mesmo ocorre com outros direitos privativos, como o
direito ao desenho industrial e, em certos casos, o direito autoral, previstos,
respectivamente, nos incisos XXII e XVII do artigo 124 da LPI.

Observa-se, na pratica, que a maior parte dos indeferimentos proferidos pelo
INPI, de uma forma geral, ou seja, considerando pedidos com ou sem oposicao, é
devida ao inciso XIX do artigo 124 da LPI, o qual, de acordo com Schmidt (2019, p.
156), representou 75,3% de todos os despachos de indeferimento exarados pelo
INPI em primeira instancia administrativa, entre junho de 2013 e junho de 2018.
Esse dado pode ser extrapolado para o universo de oposi¢des, de acordo com o
estudo conduzido no presente trabalho, como sera visto no capitulo seguinte,
servindo o mesmo para justificar o recorte feito nesta pesquisa, o qual contempla
apenas as oposicdes que alegam o inciso XIX do artigo 124 da LPI.

Em relacdo a reproducdo ou imitagcdo de marca ja registrada por terceiro,
como assinala o inciso XIX do artigo 124 da LPI, a oposicdo é, também, uma
importante ferramenta para que o examinador seja capaz de cotejar marcas que,
apesar de nao identificarem produtos ou servicos idénticos aos do sinal contestado,

se enquadram em segmento mercadologico ou afim ao dele.

>’ 1° do Artigo 129 da LPI: “Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depésito, usava no Pais, ha
pelo menos 6 (seis) meses, marca idéntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou servi¢o
idéntico, semelhante ou afim, tera direito de precedéncia ao registro” (BRASIL, 1996).
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Nesse sentido, esclarece o Manual de Marcas (INPI, 2021) que:

A busca por anterioridades num processo com oposicdo podera levar em
consideracdo colidéncias em classes mercadologicamente afins, com o objetivo de
apurar os argumentos trazidos aos autos pela impugnante e pela oposta,
principalmente nos casos de suposta infringéncia do inciso XIX do art. 124 da LPI
(INPI, 2021).

Em face da relevancia que esse dispositivo legal assume na pratica do exame
de oposicdes pelo INPI, o presente trabalho dedicar-se-a primordialmente ao estudo
das oposicbes indeferidas sob este fundamento e o proximo topico tratard

especificamente de sua analise.

2.2 O INCISO XIX DO ARTIGO 124 DA LPI COMO FUNDAMENTO AS
OPOSICOES AO REGISTRO DE MARCAS

O registro de uma marca concede ao seu titular o direito de excluir terceiros
que, de alguma forma, possam lhe causar prejuizos, bem como o direito de zelar
pela boa reputacdo e pela integridade de sua marca. Nas palavras de Otamendi
(2003):

La marca registrada confiere el derecho exclusivo de uso. Esto implica la posibilidad
de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda producir
confusién o de otra manera afectar ese derecho exclusivo. Este es sin duda el
gz)rseg(.:ho mas importante que confiere el registro marcario (OTAMENDI, 2003, p.

Ao efetuar o exame de um pedido de registro de marca, o examinador de
primeira instancia se utiliza do sistema IPAS, administrado pela OMPI e alimentado,
no Brasil, com dados referentes aos depdsitos de Pl no territério nacional. Esse
sistema deve conter todos os pedidos de registro de marca, concedidos ou nédo, que
forem protocolizados junto ao INPI e deve discriminar os produtos ou servigos
vinculados a cada pedido, bem como a classe do Classificador Internacional de Nice

a que se referem.

*8 Em tradug&o livre: “a marca registrada confere o direito exclusivo de uso. Isso implica a possibilidade de
exclusdo de terceiros quanto ao uso dessa marca ou de qualquer outra que possa induzir a confuséo ou, de
outro modo, afetar tal direito exclusivo. Isso &, sem duavida, o direito mais importante conferido pelo registro de
marcas”.



59

Todo exame requer do examinador uma busca no sistema IPAS por possiveis
anterioridades que impecam o registro de uma marca. Essa busca, porém, retorna
apenas anterioridades pertencentes a mesma classe do pedido que se esta
examinando, ocultando resultados de classes distintas.

O registro de uma marca no INPI requer do examinador que verique
previamente se o sinal em andlise est4 disponivel para apropriacdo no segmento
mercadoldgico pretendido. Sobre essa questéo, ensina Copetti (2010) que o registro
de um sinal como marca enseja que 0 mesmo nNao esteja em uso por terceiros, com
0 intuito de designar produtos ou servi¢os idénticos, similares ou afins.

Nessa esteira, convém assinalar que se admite a convivéncia entre marcas
semelhantes de diferentes titulares em duas situacfes excepcionais: (1) caso 0s
titulares das marcas em cotejo sejam integrantes de um mesmo grupo econdémico, 0
que deve ser comprovado por documento habil, “sem necessidade de autorizacao
prévia do titular do registro anterior, ainda que caracterizada a afinidade
mercadoldgica entre os produtos ou servigos assinalados” (INPI, 2021); ou (2) caso
os titulares das marcas analisadas tenham firmado o chamado “acordo de
convivéncia”.

A existéncia de um “acordo de convivéncia”, porém, tem o mero condao de
oferecer subsidio adicional ao examinador para concluir se pode ou ndo ser afastada
a possibilidade de confusdo ou associacdo entre as marcas, nao vinculando, dessa
forma, a sua decisdo. O Manual de Marcas (INPI, 2021), nesse sentido, orienta,
ainda, que:

Se, mesmo diante da existéncia de tal acordo, for julgado ser invidvel o convivio dos
sinais em analise, em funcao dos produtos ou servigos em conflito ou da constituigdo
dos sinais em exame, podera ser formulada exigéncia ao requerente ou ao titular do
direito anterior a fim de que se restrinja 0 escopo da prote¢éo pretendida, de modo a

afastar, de forma suficiente, o risco de confusédo ou associa¢do entre os signos em
questao (INPI, 2021).

Sobre a andlise da disponibilidade do sinal, é relevante relembrar o principio
da especialidade de marcas, o qual, como visto no item 1.2 deste trabalho,
estabelece que a propriedade sobre uma marca esta restrita a um grupo especifico
de produtos ou servicos, se estendendo aqueles semelhantes ou afins, que
constituam um mesmo segmento mercadoldgico, ainda que em classes distintas do

Classificador.
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Porém, se forem pertencentes a classes diferentes, a busca ordinaria que o
examinador deve realizar no sistema IPAS ndo sera capaz de lhe indicar a
existéncia daquela anterioridade impeditiva e é ai que a figura da oposi¢ao se coloca
relevante para que o titular da marca anteriormente registrada defenda seu direito.

Assafim (2014) assevera, nesse sentido, que:

[...] o direito negativo de exclusao (ius prohibendi) é que, ao fim e ao cabo, permite a
criagdo da rivalidade de consumo e, com isso, proporciona meios ao respectivo

titular do direito agregar valor ao seu método de negécio, engendrado sobre bem
imaterial de que se trate (ASSAFIM, 2014, p. 207).

Esse direito de exclusdo, contudo, s6 deve ser considerado se as marcas em
cotejo forem confundiveis e caso se refiram a produtos ou servicos idénticos,
similares, afins ou substitutos, sob pena de seu exercicio ser inadequado ou, até
mesmo, configurar ma-fé. Barbosa (2006, p. 186) esclarece o que configura a
confundibilidade entre marcas, afirmando que “s6 é pertinente na proporgdo em que
0 consumidor passe a adquirir um produto de terceiro pensando que € do titular, ou
pelo menos induzido pela memaria genérica da marca deste”.

O papel da especialidade € reforcado como fator a se observar na
comparacao entre diferentes marcas, bem como pelo fato de que, ainda que estas
nao estejam enquadradas em uma mesma classe, ndo significa que nao havera a
possibilidade de colidéncia entre elas. Colidéncia, alias, € um termo
corrigueiramente utilizado no exame para designar a possibilidade de confuséo ou
associacdo entre marcas, termos estes que também merecem ser conceituados, o
gue ocorrera adiante.

Nesse sentido, importa ao examinador, ao verificar a possibilidade de
infringéncia ou ndo do inciso XIX do artigo 124 da LPI no cotejo entre marcas, ser
capaz de avaliar o grau de semelhanca entre elas e a eventual afinidade
mercadologica que possuam o0s produtos ou servicos a que se refiram. Os

subcapitulos a seguir buscam esclarecer essas questdes.
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2.2.1 A semelhanca entre marcas — fundamentos para determinar o grau de
semelhanca

A confusdo entre marcas ocorre quando ndo se torna possivel distinguir com
clareza uma da outra, induzindo quem as compara ao equivoco ou desvirtuando sua
capacidade de diferencia-las adequadamente. Ja a associacdo entre marcas se da
qguando, na percepcdo de quem as compara, ha uma notavel relacdo entre elas.
Segundo Barbosa (2006), a associagéo ocorre:

[...] nas hip6teses em que, mesmo ndo cabendo confusdo — o consumidor ndo toma
um signo por outro — hd intensa relagdo simbdlica entre uma marca e outra, ou
assimilagdo entre uma marca e a linguagem comum de um segmento de mercado,
com risco de que o publico possa entender que o signo tem como referéncia um

produto ou servico distinto do real, ou uma origem diversa da verdadeira
(BARBOSA, 2006, p. 77).

A analise da possivel confusdo ou associacdo entre marcas deve ser feita
considerando-se o conjunto dos elementos que as formam, sejam eles nomes,
letras, numeros, figuras, entre outros, combinados entre si. Nesse sentido, a
avaliacdo da colidéncia entre as marcas deve considerar a impressdo de conjunto
gue elas proporcionam, quando analisadas sucessivamente, sendo relevantes suas
semelhancas e néo suas diferencas (CERQUEIRA, 2010).

No que tange ao cotejo das marcas para avaliar o risco de confusdo ou
associacao, Copetti (2008) ensina, ainda, que:

A comparagdo dos sinais utiliza duas regras, a analise do conjunto e a detalhada,
nos campos gréfico, fonético e semantico. Essas analises sdo complementares e
verificam o grau de identidade e semelhanca existente entre os sinais, proibindo a
coexisténcia dos sinais que apresentem confusdo ou associagdo. Deve-se avaliar a

impresséo deixada pelo conjunto, pois é dessa forma que o consumidor percebe a
marca (COPETTI, 2008, p. 222).

A verificacdo da colidéncia entre marcas integra a avaliacdo do requisito de
disponibilidade do sinal em determinado segmento de mercado, observando-se,
novamente, o principio da especialidade. O texto do inciso XIX do artigo 124 da LPI
expressa que um sinal é irregistravel se reproduz ou imita, total ou parcialmente,
“‘marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou servi¢o idéntico,
semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou associacdo com marca
alheia” (BRASIL, 1996).
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O referido dispositivo fala, portanto, de reproducdo ou imitacdo de marca
alheia como fatores que determinam a colidéncia entre sinais. Olavo (2005, p. 96)
destaca que “para se estar em face de reproducdo ou imitagdo de marca, é
necessario que os sinais distintivos em causa se reportem aos mesmos produtos ou
servigos, ou a produtos ou servigos afins”.

A reproducdo de uma marca pode ser entendida como sua copia exata ou,
ainda, de parte relevante que a constitua, bem como mediante o acréscimo de
elemento que nao altere a impressao que se tem sobre ela.

Novamente tomando as palavras de Olavo (2005):

O aditamento, ao elemento reproduzido, de outros elementos, sejam nominativos,
sejam figurativos, ndo afasta a existéncia de usurpacdo de marca. Se, apesar do
elemento aditado, a marca reproduzida mantiver sua individualidade prépria no
conjunto que forma com a adicéo, continua a exercer a fungdo distintiva que lhe é

propria, confundindo-se a marca reproduzida com a que contém o aditamento
(OLAVO, 2005, p. 95).

A imitacdo de uma marca, por sua vez, ndo requer a identidade entre os
sinais, mas a mera semelhanca, que seja capaz de induzir o consumidor ou Usuario
a confusdo ou associacao entre os produtos ou servi¢os por eles assinalados.

Ainda sobre a imitacdo de marcas, o Manual de Marcas (INPI, 2021) aduz
que:

[...] refere-se ao sinal que tenta reproduzir o estilo, a maneira, o0 modelo ou a ideia
invocada por marca alheia. A caracterizacdo da imitagdo abrange, portanto, toda
aproximacgao gréafica, fonética e/ou ideoldgica da marca pleiteada com relagdo a

anterioridade de terceiro, podendo ser confundida ou associada por semelhanca
com essa Ultima (INPI, 2021).

Miranda (2002, p. 84-85) complementa afirmando que “ha imitacdo ainda se
alguém consegue, sem inserir qualquer dos elementos da marca registrada, induzir
confusao ou associagao com ela”.

Quando se depara com uma oposi¢cdo em que € invocada a infringéncia ao
inciso XIX do artigo 124 da LPI, ou seja, quando o0 oponente argumenta que sua
marca, ja depositada ou registrada no INPI, é reproduzida ou imitada pela do oposto,
o examinador deve, de maneira cautelosa, se valer dos critérios de colidéncia acima
mencionados, de modo a evitar a concessao inadequada de uma marca ou, por
outro lado, a negativa injusta do registro.

A constatacdo da reproducdo ou imitacdo de uma marca de terceiro, que

possa levar o consumidor & confusdo ou associacdo, se respalda na similaridade



63

entre 0s conjuntos marcarios que se coteja e na chamada andlise da afinidade entre

marcas. Ascensao (2002) pontua, em relagdo a protecao conferida pela marca, que:

[...] a zona de defesa que lhe corresponde ultrapassa as utilizagbes da marca dentro
da classe a que pertence, para evitar a indugdo do publico em erro mesmo em
relacdo a produtos ou servicos ndo compreendidos na mesma classe, mas cuja
afinidade com aqueles a que a marca respeita teria a consequéncia de induzir o
puablico em erro sobre a relagdo com a marca anterior (ASCENSAOQ, 2002, p. 46).

Copetti (2010, p. 128) assevera, ainda, sobre a afinidade entre marcas, que a
lei ampara aquelas que “séo reproduzidas ou imitadas por terceiros para distinguir
produtos ou servicos idénticos, semelhantes ou afins” e que “a afinidade ou
similaridade é a efichcia da marca fora da classe na qual foi originariamente
depositada, sem que goze da protecao de alto renome”.

Esse estudo é deveras relevante para o exame substantivo realizado no INPI,
especialmente nos casos de oposi¢cdo, nos quais o examinador tem a tarefa de
confrontar sinais que muitas vezes assinalam produtos ou servicos que néo tém
identidade e que estdo enquadrados em classes distintas. De acordo com Copetti
(2010, p. 211), “constatada a confundibilidade, estara justificada uma oposi¢cao ou a
nulidade do registro, ainda que em outra classe, dado o risco de confusdo ou
associacdo com a marca anterior”.

Sobre esse aspecto, importa, ainda, considerar que, em uma mesma classe,
podem conviver produtos ou servicos que ndo apresentam nenhuma afinidade
mercadoldgica entre si, enquanto que em classes diversas é possivel a identificacdo
desta afinidade. A afinidade mercadoldgica entre marcas € tratada de forma mais

detalhada no topico a seguir.

2.2.2 A afinidade entre marcas como instrumento para a afericdo da

infringéncia ao inciso XIX do artigo 124 da LPI

A afinidade mercadologica entre marcas, de acordo com 0 que ensina
Barbosa (2006):
[...] vem a ser a eficacia juridica da marca fora da classe a qual é designada, em

parte pela existéncia de um mercado pertinente que a constitui, no contexto temporal
e geografico pertinente, fora das classes de registro, mas — com maior importancia
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ainda — pelo extravasamento do signo em face da exclusividade (BARBOSA, 2006,
p. 175).

Em outras palavras, pode-se conceituar a afinidade mercadologica como o
instituto pelo qual determinadas marcas, quando comparadas, sao identificadas
como pertencentes a um mesmo segmento de mercado, ou seja, quando assinalam
produtos ou servigos que se encontrem de alguma maneira vinculados entre si e
possam induzir o consumidor a erro. Essa afinidade pode ser observada tanto em
uma mesma classe de produtos e servi¢os, quanto em classes distintas.

O exame da afinidade mercadoldgica tem profunda relagdo com o principio da
especialidade, na medida em que esta intimamente associado aos produtos ou
servicos a que as marcas se referem. Porém, sua acepcao no cotejo entre marcas
de diferentes titulares ndo pode ser tomada de forma absoluta, como ensina Copetti
(2010):

Embora o principio da especialidade determine o campo de protec¢do para a classe
originariamente depositada, essa protecdo ndo pode ser entendida de forma

absoluta, sendo a diversidade de classes mero indicio a sugerir a incidéncia do
principio da especialidade, jamais critério inequivoco (COPETTI, 2010, p. 188).

Na prética do exame, a avaliacdo da semelhanca entre marcas e da afinidade
mercadoldgica entre os produtos ou servicos assinalados costuma se complementar,
por meio de uma analise ponderada do examinador. A semelhanca entre diferentes
conjuntos marcarios, como visto em topico anterior, se da pelo cotejo entre as
similaridades, e ndo entre as diferencas entre eles, de modo a se avaliar se o
consumidor podera ou nao ser induzido a confundi-los ou associa-los, quando
comparados.

A avaliacao do risco de confusao ou associacao considera, especialmente, 0s
aspectos graficos e fonéticos das marcas, mas, nas palavras de Olavo (2005):

[...] pode haver risco de confusdo ou erro entre sinais sem existir semelhanca
grafica, figurativa nem fonética, como é o caso da semelhanca intelectual ou
ideoldgica, na qual o risco de confusdo ou erro surge da associacéo de ideias por os
sinais em confronto serem passiveis de suscitar a mesma imagem ou sugestao
(OLAVO, 2005, p. 101).

Ja a afericdo da afinidade mercadolégica entre as marcas deve observar
critérios de proximidade entre os produtos ou servicos a que se referem. Copetti
(2008) leciona que:
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Na comparacdo dos produtos ou servigos a doutrina ou a jurisprudéncia utilizam
distintos elementos para determinar a afinidade, tais como: mesma classe ou nao de
produtos e servicos; mesmo género de produtos; mesma matéria-prima; mesma
finalidade (afinidade); produtos complementares (partes e acessorios); venda no
mesmo negoécio; canais de comercializacdo e mesmos meios de publicidade
(COPETTI, 2008, p. 222).

O Manual de Marcas (INPI, 2021) estabelece a natureza, a finalidade, a
complementariedade, a concorréncia, os canais de distribuicdo, o publico-alvo, o
grau de atencdo e a origem habitual dos produtos ou servigos como critérios basicos
para que seja apurada a afinidade mercadologica entre produtos e servicos
assinalados pelas marcas, critérios estes que serdo detalhados a seguir.

A natureza dos produtos ou servicos se relaciona as suas caracteristicas
intrinsecas. O referido Manual (INPI, 2021) especifica que a natureza dos produtos é
definida pela combinacéo de fatores como a composi¢ao, o funcionamento e o seu
estado fisico, enquanto que a dos servicos esta ligada a categoria em que
genericamente se enquadram. Ja a finalidade é definida como o objetivo a que se
destina o uso do produto ou servico em questao, ou seja, o0 que dele se espera.

Outro aspecto a ser observado na afericdo da afinidade € a
complementariedade dos produtos ou servicos comparados, isto €, a expectativa de
gue o uso de um deles dependa ou, ao menos, se associe de forma relevante ao
uso do outro. Produtos ou servicos concorrentes, por sua vez, sdo aqueles inseridos
em um mesmo contexto mercadolégico, em um mesmo ramo de atividades, e que
tenham consumidores ou usuarios em comum.

Os canais de distribuicdo sao importantes para se avaliar a afinidade
mercadoldgica, uma vez que identificam se os produtos ou servicos sédo oferecidos
em um mesmo estabelecimento e/ou se sao distribuidos por intermédio dos mesmos
canais, levando o consumidor a imaginar que possam pertencer a um mesmo

proprietario. Entretanto, o Manual de Marcas (INPI, 2021) ressalta que esse aspecto:

[...] ndo é considerado definitivo para a caracterizagcao da afinidade mercadolégica,
ja que estabelecimentos de médio e grande porte como supermercados ou lojas de
departamentos oferecem produtos das mais variadas naturezas, sem qualquer
semelhanca ou afinidade mercadoldgica entre si (INPI, 2021).

O publico-alvo, tal como os canais de distribuicdo, ndo deve ser tomado de
forma isolada na analise da afinidade, mas é uma importante questao a se ter em

conta na comparacao entre marcas, uma vez que produtos ou servicos que nao
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compartilham consumidores ou usuérios ndo devem, em regra, ser considerados
afins.

O aspecto que respeita ao grau de atencao do publico, por sua vez, se refere
a capacidade de o consumidor ou usuario reconhecer as diferencas entre 0s
produtos ou servi¢os de diferentes titulares. Ensina o Manual de Marcas (INPI, 2021)
que o risco de se incidir em confusdo € majorado quando ha “baixo grau de atengao
por parte publico-alvo, como na compra de produtos ou contratacdo de servicos
utilizados diariamente ou que exigem pouco planejamento”.

O referido Manual (INPI, 2021) prescreve, ainda, que consumidores
considerados especializados, isto é, aqueles que detém maior entendimento sobre o
produto ou servico que irdo adquirir, sGo 0s que, usualmente, tém maior grau de
atencdo, haja vista sua maior experiéncia e seu maior conhecimento do mercado em
questéao.

Por fim, o exame da afinidade mercadologica também deve considerar a
origem habitual dos produtos ou servicos em cotejo, ou seja, seus fabricantes ou
agueles que normalmente os comercializam ou que efetuam sua prestacdo ao
publico-alvo. O licenciamento e a cessdo de uso das marcas, tdo comumente
praticados no mercado atualmente, porém, podem dificultar a percepcdo desse
aspecto, especialmente para o consumidor ou usuario do produto ou servico.

Como observado, portanto, o examinador, ao avaliar os aspectos que
caracterizam a afinidade mercadol6gica, deve considerar, também, o risco de o
consumidor ou usuario ser induzido a confundir ou associar as marcas em confronto.
E, nesse sentido, a apuracdo da afinidade mercadoldgica entre os produtos ou
servicos designados pelas marcas obedece a uma relacdo inversamente
proporcional a da semelhanca entre elas.

Isso quer dizer que, ao serem avaliadas marcas idénticas ou cujo grau de
semelhanca seja 6bvio aos olhos do publico, a afinidade mercadoldgica entre os
produtos ou servigcos por elas assinalados nao necessita ser tdo relevante, bastando
que o consumidor ou usuario reconhega minimamente uma associacao entre eles.
Por outro lado, no caso de marcas com menor grau de similaridade, cujo risco de
confusdo ou associacao pelo publico seja menos pronunciado, € requerida maior
afinidade mercadoldgica entre os produtos ou servigos, de modo que a presencga dos

aspectos que caracterizam tal afinidade assume protagonismo no exame.
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Assevera Schmidt (2013) nesse sentido que, em regra, ndo ha concorréncia
ou risco de confusdo ou associagdo entre marcas idénticas que se refiram a
produtos ou servicos completamente diferentes e sem afinidade entre si. Sobre essa
questao, Vaccaro (2012, p. 21) afirma que “a mayor grado distintivo de un signo,
mayor sera el poder para que el titular pueda ejercer su derecho de uso de la marca,
y para excluir a terceros del uso de dicho signo, sea en forma integra o de sus
componentes”™®.

No exame da oposicao ao registro de marcas, a afinidade mercadolégica tem
importante papel no trabalho desempenhado pelo examinador, uma vez que, ao
contrario do que ocorre no exame de pedidos sem oposi¢do, normalmente lhe é
atribuida a tarefa de comparar marcas pertencentes a classes distintas, cuja analise
dos aspectos que caracterizam se o0s produtos ou servicos podem ou ndo ser
enquadrados em um mesmo segmento de mercado é fundamental.

E importante, portanto, que o examinador saiba reconhecer e aplicar
criteriosamente ao exame tais aspectos concernentes a avaliacdo da semelhanca
entre marcas e seus produtos ou servicos, de modo a ser capaz de proferir suas
decisbes de maneira assertiva e condizente com 0s objetivos do instrumento de
oposicao, dentre os quais o de evitar que marcas colidentes, ainda que inscritas em
diferentes classes de produtos e servigcos, convivam indevidamente no mercado e o
de reduzir as demandas enderecadas a segunda instancia administrativa e ao
Judiciério.

Um importante instrumento administrativo do qual pode langcar médo o
examinador para esse proposito é a classificacdo de produtos e servigos, que sera

abordada de forma mais detalhada no tépico que segue.

2.2.3 A classificacéo de produtos e servigos

Frente ao grande numero de produtos e servicos para 0S quais sao

reivindicados os direitos sobre uma marca, varios paises se viram na necessidade

¥ Em traducéo livre: “quanto maior o grau distintivo de um sinal, maior sera o poder que tera o titular no exercicio
de seu direito de uso da marca, bem como para a exclusédo de terceiros quanto ao uso do referido sinal, seja na
sua totalidade ou em relagdo as suas partes”.
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de catalogé-los e classifica-los em diferentes categorias. Essa classificacao facilita a
afericdo dos limites que norteiam o cotejo das marcas quanto a especialidade, ndo
somente no que tange ao trabalho dos examinadores, mas também com a finalidade
de que o publico em geral reconheca a sua aplicacao.

A primeira iniciativa oficial de se adotar no Brasil a divisdo por classes se
materializou com o Decreto n® 16.264, de 19 de dezembro de 1923, o qual
estabeleceu, em seu artigo 130°, que o registro de marcas no Brasil deveria
observar a classificacdo por ele adotada. Tal classificacdo, definida e detalhada no
texto do Decreto, compunha-se de 50 classes destinadas somente a assinalar
produtos, uma vez que o reconhecimento legal das marcas de servico no Brasil
ocorreu apenas no ano de 1967, com a promulgacdo do Decreto-Lei n® 254%, de
modo que a legislacéo anterior, incluindo o Decreto de 1923, tratava exclusivamente
das chamadas marcas de industria e comércio, que se referiam somente a produtos.

Entretanto, de acordo com pesquisa realizada por Copetti (2010), antes
mesmo da publicacdo do Decreto de 1923, o Brasil j& havia iniciado a utilizacdo de
classificacBes estrangeiras, elaboradas pelo Bureaux de Berne®?, no cotejo entre
marcas:

As classificagdes elaboradas pelo Bureaux de Berne eram utilizadas no Brasil [...]
desde 1911. Entretanto, ndo foram encontrados registros anteriores a esta data;
tampouco se teve acesso a lista dos produtos ou se conseguiu saber se a

Classificagao discutida no ambito da Conferéncia Internacional de Roma, de 1886
[...] (COPETTI, 2010, p. 154).

A classificacdo de 1923 foi evoluindo ao longo dos anos, sendo atualizada
para acomodar novos produtos e servicos, até que, em 1981, instituiu-se a chamada
Classificacdo Nacional de Produtos e Servicos por meio do Ato Normativo n® 51.
Essa classificacéo, ja instituida no a&mbito do INPI, criado em 1970, era constituida

60 Dispde o artigo 130 do Decreto n° 16.264, de 19 de dezembro de 1923 que “para os effeitos dos arts. 89, § 1°,
lettra c, e 108, lettra b, deste regulamento, sera adoptada a classificacdo annexa". Por sua, estabelecem os
citados arts. 89, § 1°, letra c, e 108, letra b, respectivamente: “Art. 89. Aquelle que quizer registrar a sua marca
depositara o respectivo pedido na Directoria Geral da Propriedade Industrial, acompanhado: (...) c¢) a classe ou
classes de productos ou artigos a que a marca se destina, de accérdo com a classificacdo adoptada por este
regulamento” e “Art. 108. Aquelle que quizer registrar marca de industria ou de commercio ficara sujeito as
seguintes taxas: (...) b) 100$ pela expedicdo do certificado de registro de uma classe, 130$ de duas classes e
mais 30$ por classe que accrescer" (BRASIL, 1923).

®1 O Decreto-Lei n° 254, de 28 de fevereiro de 1967, define, em seu artigo 74, as marcas de servico da seguinte
maneira: “Considera-se marca de servigo aquela destinada a distinguir servigos ou atividades” (BRASIL, 1967).
%2 0 Bureaux de Berne, também conhecido como United International Bureaux for the Protection of Intellectual
Property (BIRPI), foi estabelecido em 1893, com a finalidade de centralizar questbes sobre propriedade
intelectual. Essa organizacgéo foi substituida em 1970 pela OMPI.
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por 41 classes, divididas em 35 de produtos e 6 (seis) de servicos®®, com subitens e
notas explicativas vinculados a cada classe, cuja funcdo era a de especificar 0s
produtos ou servicos designados. O Ato Normativo estabeleceu, ainda, que cada
pedido de registro de marca deveria se referir a apenas uma classe.

A classificacdo nacional foi adotada no Brasil até o ano 2000, quando passou
a vigorar, para fins de registro de marcas, a Classificacao Internacional de Produtos
e Servicos, nos termos do Acordo de Nice, firmado em 1957, na Conferéncia
Diplomética de Nice, e do qual o Brasil, apesar de adotar a classificacdo nele
prevista, ndo configura como signatario. A adeséo a classificacdo internacional foi
ratificada pelo Ato Normativo n°® 150/99 e entrou em vigor oficialmente no Brasil em 3
de janeiro de 2000. Destaca-se, ainda, que, quando da migracdo da classe nacional
para a internacional, foi editada uma tabela de correspondéncia entre estas, que
continua a valer até os dias de hoje.

A Classificacao Internacional de Produtos e Servigos se baseia em um total
de 45 classes, sendo as 34 primeiras relativas a produtos e as 11 dltimas a servicos.
As listas estabelecidas no classificador ndo sdo exaustivas, e, considerando-se 0
dinamismo do mercado, sdo constantemente atualizadas pelo denominado
Committee of Experts, um grupo formado por representantes de todos os paises
signatarios do Acordo de Nice, estando em vigor no Brasil a sua 112 atualizacdo —
versao 2021, desde 4 de janeiro de 2021. Ademais, a cada atualizacdo, o INPI
brasileiro edita Listas Auxiliares ao classificador, com o intuito de complementar a
relacéo internacional de produtos e servicos, nos termos da realidade nacional.

Cabe registrar, ainda, que, desde outubro de 2019, conforme a
Resolucao/INPI/PR n° 248/2019, de 9 de setembro de 2019%, o Brasil passou a
admitir a vinculacdo de mais de uma classe de produto ou servico a um mesmo
pedido de registro de marca, com a ado¢do do Protocolo de Madri em territério
nacional.

O Protocolo de Madri trata, entre outras questdes, do registro internacional de
marcas, que ingressa em todos os paises designados a partir de um formulario
anico, preenchido e enviado pelo requerente a um escritério nacional de propriedade

industrial de um pais membro, chamado de Administracdo de Origem, sendo todo o

63 Extraido de “Classificagao Nacional de Produtos e Servigos”.
oA Resolucao/INPI/PR n°® 248/2019 “dispde sobre o registro de marca em sistema multiclasse”.
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mecanismo de comunicacao entre os escritérios geridos pela OMPI. A validade do
registro ndo é, porém, automética, uma vez que depende da andlise e da aprovagéo
em separado de cada pais. Salienta-se, ainda, que os pedidos de registro de marcas
baseados nos termos do Protocolo também devem observar o Classificador

Internacional de Produtos e Servigos.

2.3 EXPERIENCIAS INTERNACIONAIS NA OPOSICAO AO REGISTRO DE
MARCAS

No Brasil, o instrumento de oposi¢ao, segundo prevé o Capitulo IX da LPI, é
disponibilizado a quaisquer interessados, sem a necessidade de serem titulares de
marca registrada no INPI, que podem arguir a infringéncia a qualquer dispositivo
legal em momento anterior ao do exame em primeira instancia administrativa,
oferecendo, assim, ao examinador, subsidios adicionais para que profira sua
decisdo. Oferece-se, ainda, ao titular do sinal impugnado, a possibilidade de
apresentar contra-argumentos em defesa do registro de sua marca, também
anteriormente ao exame em primeira instancia administrativa.

No entanto, a disponibilizacdo da oposicdo em sede de registro de marca nao
ocorre em todos oOs paises, uma vez que nao consta expressamente sua
obrigatoriedade nos principais acordos multilaterais em vigor. O artigo 15(5) do
TRIPS, por exemplo, estabelece que “os membros poderdo oferecer oportunidade
para que o registro de uma marca seja contestado”.

Nos termos do tratado mencionado, além de a disponibilizacdo do instrumento
de oposicéo ser facultativa aos paises membros, nada se fala sobre o momento em
que tal oportunidade deve ser oferecida, tampouco as regras para a sua oferta,
cabendo a cada Estado essas defini¢cdes. O texto atual da CUP, por sua vez, nada
trata acerca da oposi¢ao ao registro de marcas.

Nesse sentido, para fins didaticos, sédo trazidos no presente trabalho
exemplos de experiéncias de paises estrangeiros, os quais, assim como o Brasil,
séo signatarios do TRIPS e da CUP, quanto a aplicabilidade da oposi¢céo ao registro

de marcas em seu exame.
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Foram selecionadas para essa finalidade as experiéncias dos Estados Unidos
da América (EUA), da Unido Europeia (UE) e da Argentina, por serem importantes

parceiros comerciais do Brasil®®

em ambito mundial e continental e que, por
compartilharem mercados, podem melhor servir a eventuais comparacfes e ao
possivel aprimoramento das préaticas adotadas em territorio nacional.

Ressalte-se que as explanacbes apresentadas acerca dos aspectos
processuais relativos a apresentacdo das oposi¢cdes aos pedidos de registro de
marcas nesses paises serdo breves e sucintas, uma vez que uma descricao

detalhada e pormenorizada ndo se coaduna a finalidade deste trabalho.

2.3.1 A oposicéo ao registro de marcas nos Estados Unidos da América

Assim como ocorre no Brasil, o sistema marcéario norte-americano adota o
registro facultativo, mas os EUA combinam o0 uso e o registro para proteger suas
marcas, sendo suas decisdes majoritariamente baseadas na comprovacdo do
primeiro uso da marca pelo oponente e ndo se exigindo, em regra, Seu prévio
registro no 6rgdo competente (WIPO, 2020).

Essa prética encontra paralelo com a realidade brasileira no que diz respeito
as alegac6es fundadas no paragrafo primeiro do artigo 129 da LPI, com a diferenca
de que tal previsdo constitui uma excecdo a regra nacional, a qual se baseia na
necessidade de registro formal da marca no 6rgdo competente.

Quanto a oposicdo, constitui-se em um instrumento disponibilizado em
momento posterior ao exame na esfera administrativa, mas anterior ao registro da
marca. Ao receber o pedido de registro, o examinador do United States Patent and
Trademark Office (USPTO)®® procede a andlise da registrabilidade marca em
comento, verificando se infringe direito de terceiro ou outro dispositivo legal, de

modo a aprovar ou ndo a publicacdo do pedido na Trademark Official Gazette®’, que

% No ano de 2020, os maiores parceiros comerciais do Brasil foram, em ordem decrescente, a China, a UE, 0s
EUA e a Argentina (FAZCOMEX, 2021), o que justifica a escolha que fundamentou o presente estudo. Ndo foram
incluidos dados sobre a China, por ndo ter sido possivel obter informagdes suficientes e confiaveis sobre o
registro de marcas e o instituto da oposi¢ao neste pais.

% O USPTO é a agéncia norte-americana responsavel pelo registro de direitos relativos a patentes e marcas.

7 0 Trademark Official Gazette é uma publicagdo semanal de responsabilidade do USPTO, que contém, em
versao eletrdnica, as informacdes relativas a marcas novas e extintas no ambito do escritério norte-americano.
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equivale a RPI nacional. Outra particularidade do processo norte-americano € que o
prazo para a interposicéo é de 30 dias contados da publicacdo do pedido de registro.
Dentro desse prazo, o oponente pode, ainda, solicitar a extensdo do tempo para
apresentar seus argumentos, que sera concedida a critério dos avaliadores (USPTO,
2018).

A oposigao nos EUA funciona nos moldes de um processo judicial, na medida
em que comeca com uma notificacdo produzida pelo oponente com um resumo de
suas alegacdes, seguida da oferta de um prazo de 40 (quarenta) dias, prorrogaveis,
para que 0 oposto possa se manifestar. Passa-se, posteriormente, ao chamado
“tempo de descoberta”, que pode durar até 6 (seis) meses e compreende a
producado de informacdes relevantes pelas partes e a revelacao das evidéncias que
detém, além do periodo destinado as audiéncias com testemunhas e as alegacdes
finais das partes (KRECHEVSKY, 2015).

Apos todo esse tramite, um tribunal, denominado Trademark Trial and Appeal
Board (TTAB), que tem jurisdicdo exclusiva para tratar de oposi¢coes no ambito do
USPTO, realiza seus julgamentos e profere suas decisées por meio de um grupo
composto por 3 (trés) examinadores especializados, na qualidade de juizes
administrativos, que decidirdo pelo deferimento ou ndo da oposi¢céo apresentada. O
TTAB tem a funcdo de decidir sobre a registrabilidade ou ndo de um sinal como
marca, ndo fazendo parte do seu escopo questdes relacionadas ao uso ou a
violacdo de marcas ja registradas (USPTO, 2018).

Importa ressaltar que, ao contrario do que ocorre no Brasil, caso o oposto, ao
ser notificado da oposicdo, ndo apresente manifestacao a ela, o TTAB o notificara e
concedera prazo adicional para que se manifeste, desde que comprove razao
legitima para a perda do prazo. Porém, caso permaneca inerte, o Tribunal procedera
ao julgamento a sua revelia, sustentando a oposicao e rejeitando o registro de sua
marca (KRECHEVSKY, 2015).

Todo o processo que envolve a oposicdo nos EUA é bem mais demorado do
gue o0 que ocorre no Brasil, podendo durar até 24 meses, além de ter um custo
bastante elevado para as partes, o que pode levar com que seja usado por grandes
empresas como verdadeira barreira de entrada aos pequenos e médios
empreendedores (USPTO, 2018). Apesar disso, confere-se ao instrumento de

oposicado maior efetividade na defesa dos interesses das partes, admitindo-se,
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inclusive, que sejam consideradas questdes como a diluicdo®®, cuja arguicdo na

esfera administrativa ndo esta prevista na lei brasileira (WIPO, 2020).

2.3.2 A oposicao ao registro de marcas na Unido Europeia

O registro de marcas no ambito da UE é efetuado sob a égide do European
Union Intellectual Property Office (EUIPO), que € o escritorio de propriedade
intelectual do bloco europeu. Cada pais membro possui, também, seu préprio
escritorio, o qual é responsavel pela concessdo de marcas com abrangéncia
nacional. Destarte, € requerido o registro no EUIPO quando se deseja que a
protecdo se estenda a todos os paises que compdem a UE, configurando-se a
marca la registrada como marca comunitaria.

No ambito da UE, as oposices somente podem ser fundamentadas em
direitos prévios legalmente concedidos aos oponentes, tais como marcas registradas
ou direitos autorais. A oposicao pode ser intentada, por escrito, pelo interessado em
até 3 (trés) meses, ndo prorrogaveis, contados da publicacdo do pedido de registro
da marca impugnada no European Union Trademarks Bulletin® e se inicia por meio
do protocolo de uma Notificacdo de Oposicéo pelo oponente (LEWIS SILKIN, 2021).

Abre-se, entdo, o chamado “periodo de reflexao”, que se estende por até 2
(dois) meses apos a apresentacdo da Notificacdo de Oposicao e visa a garantir as
partes a oportunidade de procederem a negociacdes e ajustes amigaveis que
ponham fim a oposicéo, antes que se inicie o conflito propriamente dito. Caso as
partes ndo cheguem a um acordo, comeca o0 processo de disputa e ao oponente é
concedido um prazo adicional de 2 (dois) meses para complementar os argumentos
levantados na Notificacdo, oferecendo-se, posteriormente, igual prazo ao oposto

para que formule sua resposta (EUIPO, 2021). Essa etapa equivale a etapa Unica de

% Nas palavras de Cabral (2002, p. 25), a diluigio de uma marca ¢ “a ofensa a integridade de um sinal distintivo,
seja moral ou material, por um agente que ndo necessariamente compete com o seu titular. O efeito da diluicao
de marca é a diminui¢cdo do poder de venda do sinal distintivo, seja pela leséo a sua unicidade, seja pela ofensa
a sua reputacgao”.

% por meio do European Union Trade Marks Bulletin s&o realizadas as publica¢des periddicas relativas aos
pedidos de registro de marcas no &mbito da Uniéo Europeia.
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apresentacdo da oposicdo e da manifestacdo do impugnado, prevista na lei
brasileira.

Uma particularidade prevista na legislacdo da UE € que o oposto pode exigir
que o oponente comprove uso efetivo, seja na UE ou em ambito nacional, das
marcas que motivaram a oposicdo. Nesse sentido, prescreve o artigo 47 (2) do
Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho da Uniao
Europeia’ que:

A pedido do requerente, o titular de uma marca da UE anterior que tenha deduzido
oposicéo deve provar que, nos cinco anos anteriores a data de depdsito ou & data
de prioridade do pedido de marca da UE, a marca da UE anterior foi objeto de uma
utilizacdo séria na Unido em relagcdo aos produtos ou servigos para que foi registada,
utilizacdo essa que serve de base a oposi¢do, ou que existem motivos justificados
para a sua ndo utilizacdo, desde que, nessa data, a marca da UE anterior estivesse

registada ha pelo menos cinco anos. Na falta dessa prova, a oposi¢do € rejeitada
(UNIAO EURORPEIA, 2017).

Outra peculiaridade quanto a oposicdo na UE é que, caso esta ndo incorra
sobre todos os produtos ou servicos assinalados pela marca impugnada, o oposto
pode solicitar a divisdo de seu pedido, de modo que a fatia que contém os produtos
ou servigos nao colidentes pode prosseguir para o exame normal, enquanto a parte
remanescente do pedido, sobre a qual incide a suposta colidéncia, segue para a
analise da oposicdo (LEWIS SILKIN, 2021).

Em qualquer caso, sendo a oposicdo deferida, o oposto podera converter o
pedido protocolizado no EUIPO em um pedido nacional, no contexto do seu préprio
escritério de propriedade intelectual, desde que ndo haja qualquer ofensa a direitos
de terceiros. Ressalte-se, ainda, que nos processos com 0posi¢cado no ambito da UE
cabe a parte derrotada o 6nus de arcar com todos 0s custos relativos ao processo
(LEWIS SILKIN, 2021).

2.3.3 A oposicéo ao registro de marcas na Argentina

Na Argentina, qualquer pessoa, fisica ou juridica, com legitimo interesse pode

se opor ao registro de uma marca, de modo que as oposicoes podem ser

i¥e) Regulamento (UE) 2017/1001, de 14 de junho de 2017, dispbe sobre as marcas na Unido Europeia.
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fundamentadas em alegacbes de solicitagdo, registro ou uso prévios de sinal
considerado colidente com o impugnado pelo oponente (PALACIO & ASOCIADOS,
2021).

Uma particularidade do processo de registro de marcas na Argentina € que,
ao longo de seu tramite, qualquer interessado pode protocolizar o denominado
“‘chamado de atengao” junto a esfera administrativa responsével pelo exame. Esse
documento tem como finalidade alertar o examinador sobre questdes que deveriam
ensejar o indeferimento do pedido de marca, diferenciando-se, porém, da oposicéo
por ndo abrir por si s6 um processo formal impugnando o pedido de registro em
andlise, além de néo exigir do examinador que considere tais alegacdes ao proferir
sua decisdo (PALACIO & ASOCIADOS, 2021).

O processo de oposicdo ao registro de marcas na Argentina deve ser
intentado no prazo de 30 dias contados da publicacdo do pedido de marca no
Boletin de Marcas’™, nos casos em que o oponente entenda que a marca impugnada
afeta algum direito seu (PALACIO & ASOCIADOS, 2021). De acordo com Otamendi
(2003), o oponente tem, ao longo do processo, a faculdade de ampliar seus
argumentos, podendo introduzir fatos novos e distintos dos originalmente arguidos.

Apbs a notificacdo da oposicdo, abre-se as partes um prazo de 3 (trés) meses
para que possam efetuar negociacdes preliminares e busquem pacificamente um
acordo antes da decisdo da autoridade competente. Caso isso ndo aconteca, a
autoridade administrativa notificara o oponente para que, no prazo de 15 dias uteis,
se manifeste pela manutencdo ou ndo do processo de oposicdo em ambito
administrativo, dando-lhe, ainda, a possibilidade de ampliar seus argumentos
(ARMANDO, 2018).

No caso de ndo atendimento a notificacdo da autoridade competente, arquiva-
se o0 pedido de oposicdo e a sua existéncia podera ser utilizada como mero
“‘chamado de ateng¢ao” ao examinador sobre a possivel colidéncia entre as marcas.
Entretanto, mantido o processo, o INPI argentino concedera ao oposto o prazo de 15
dias Uteis para a manifestacdo e para a produgdo de provas contrarias aos

argumentos levantados na oposi¢cao (ARMANDO, 2018).

™ 0 Boletin de Marcas é o instrumento pelo qual séo publicados os pedidos de marcas protocolizados em
territério argentino, de modo a possibilitar que terceiros interessados apresentem oposigao.
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Findos os prazos disponibilizados separadamente para manifestacdo do
oponente e do oposto, a lei argentina concede, ainda, um prazo comum de 40 dias
Uteis para que as partes apresentem novas provas, se assim julgarem necessario
(PALACIO & ASOCIADOS, 2021).

As partes faculta-se, também, a possibilidade de interrupcdo do processo de
oposicdo antes da decisdo administrativa, com o intuito de formalizar uma
conciliagcdo, a qual, se conseguida, deve ser informada a autoridade competente,
gue nao mais precisara decidir sobre o conflito, mas que podera desconsiderar 0s
termos do ajuste consumado no caso de a marca analisada infringir algum
dispositivo legal (PALACIO & ASOCIADOS, 2021).

Caso ndo seja obtido um acordo entre as partes, a elas sera concedido um
prazo de 10 dias para a apresentacdo de alegacOes finais, sendo atribuida a
autoridade administrativa a competéncia de decidir sobre o cabimento ou ndo das
alegacoes firmadas pelo oponente e a concessdo ou nao do registro da marca
impugnada (ARMANDO, 2018).

Como se pdde observar, cada pais ou bloco aqui citado se utiliza de
diferentes mecanismos no que tange ao recebimento e ao exame de oposi¢cdes ao
registro de marca. Alguns deles se assemelham aqueles adotados no Brasil,
enguanto outros nao encontram qualquer paralelo com a realidade nacional.

O objetivo de se apresentar essas experiéncias, especialmente de parceiros
comerciais do Brasil, com os quais o transito de produtos e servicos favorece a
presenca, em territério nacional, de marcas de titulares neles residentes, é oferecer
subsidios para possiveis melhorias no exame de oposi¢cdes aqui realizado, o que
sera melhor explorado no topico referente as conclusdes, ao fim deste trabalho.

O capitulo a seguir visa a caracterizar e apresentar os dados coletados a
partir das pesquisas as bases de dados realizadas neste trabalho, bem como tecer

algumas discussodes sobre os resultados obtidos a partir de sua analise.
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3 DADOS E RESULTADOS

3.1 ALGUMAS NOTAS METODOLOGICAS INICIAIS

O presente trabalho dedica-se ao estudo dos pedidos com oposi¢cdo, em
especial aqueles indeferidos com fundamento no inciso XIX do artigo 124 da LPI. O
referido inciso, de acordo com Schmidt (2019, p. 186), foi o responséavel por 94.174,
ou 75,3%, de todos os 125.155 indeferimentos de pedidos de registro de marcas,
com ou sem oposicao, no periodo compreendido entre junho de 2013 e junho de
2018.

Ademais, esse dispositivo legal, o qual sera, a partir daqui, simplesmente
referido como inciso XIX, para fins de simplificacdo, é de particular interesse a
defesa dos direitos dos titulares de marcas ja registradas no Brasil, bem como dos
seus consumidores, funcionando como um instrumento para impedir que marcas
colidentes convivam em um mesmo mercado.

Para se proceder ao estudo das oposi¢oes indeferidas com base no inciso
XIX, acima mencionado, utilizou-se uma planilha fornecida pela Coordenacao-Geral
de Tecnologia da Informacdo (CGTI), do INPI, contendo informacfes relativas a
todos os pedidos de registro de marcas, com e sem oposicdo, indeferidos, em
primeira instancia administrativa, entre 1/1/2018 e 31/12/2018, independentemente
da data em que foram depositados. Uma amostra, de parte dessa tabela, pode ser
conferida no Anexo deste trabalho.

Uma questdo relevante a se destacar € que a planilha disponibilizada pela
CGTI nao continha todos os dados que foram solicitados para a elaboracdo do
trabalho em tela. Os dados, ora solicitados, incluiam os pedidos de registro de
marcas, com e sem oposi¢céo, depositados entre janeiro e dezembro de 2017 e
decididos em primeira instancia administrativa entre janeiro e dezembro de 2018,
discriminando-se o numero do processo, a marca requerida, a razdo social do
requerente, as datas do depdsito e da decisdo administrativa, o despacho exarado

(se de deferimento ou indeferimento), a classe de produtos ou servicos a que se
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referiam e eventuais textos contidos no campo “Esclarecimentos”’® do IPAS.
Entretanto, apenas parte do pedido foi atendida, na medida em que as informacdes
relativas as classes de produtos e servigos e ao campo “Esclarecimentos” ndo foram
disponibilizadas.

Varias tentativas foram feitas junto a CGTI no sentido de serem obtidos os
dados tais como requeridos, mas a area estava demasiadamente atarefada com
trabalhos inerentes a dinamica de funcionamento do INPI e ndo se conseguiu éxito.
Ademais, foram engendradas tentativas de se obter os dados necessarios junto a
escritérios privados, também sem sucesso. Outra maneira pela qual se tentou obter
as informag0fes pretendidas foi por meio da extragcdo direta de relatério do sistema
IPAS, mas a complexidade do sistema tornou tal tentativa também infrutifera.

Diante, portanto, de todas as limitacbes ora mencionadas, foram explorados,
para fins deste estudo, os dados originalmente disponibilizados na planilha da CGTI,
sendo necesséria a sua complementagdo de forma manual, gerando uma planilha
um pouco mais completa, e uma parte desta podera ser consultada no Apéndice ao
fim deste trabalho. Isso tornou o processo de coleta e andlise de dados mais
trabalhoso e, consequentemente, mais lento do que se previa, sem que fosse
necessario abandonar, porém, os objetivos inicialmente propostos.

Constituem objeto do presente trabalho os pedidos de registro de marca com
oposicdo, depositados entre outubro e dezembro de 2017 e indeferidos entre
outubro e dezembro de 2018, em primeira instancia administrativa, com fundamento
no inciso XIX. De tais pedidos, foram extraidas as informacfes daqueles em que o
referido dispositivo legal foi de fato alegado em sede de oposi¢cdo pelo oponente e
se suas alegacdes foram ou ndo acatadas no exame.

Registre-se que a restricdo do periodo de corte dos dados analisados se
justifica pelas limitagées impostas pela insuficiéncia dos dados disponibilizados para
a execucao do trabalho, o que obrigou a coleta manual de um grande numero de
informacdes, além da verificacdo de que o comportamento da amostra se tornava
repetitivo quando o periodo estudado era estendido. Isso, aliado as restricbes

temporais que tornam viavel a elaboracdo da dissertacdo, impediu a analise do

20 campo “Esclarecimentos”, disponivel no sistema IPAS, é de livre preenchimento pelo examinador do pedido
de registro de marca e pode ser alimentado com qualquer tipo de observagéo sobre o processo que julgue
relevante. Este campo é de especial relevancia no exame de pedidos com oposigdo, uma vez que é o Unico
espaco existente no IPAS em que o examinador pode registrar o que foi levantado pelos oponentes e pelo
oposto, além de conter a justificativa forma de sua deciséo.
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excessivo numero de processos que resultaria da planilha original, sem o tracado de
um periodo de corte.

Ademais, como ja explicitado anteriormente, ao se definir o periodo de corte
agui considerado, procurou-se observar o intervalo médio entre o protocolo do
pedido e a decisdo em primeira instancia administrativa, que passou de 13 meses,
no final de 2018, para nove meses, no final de 2019, considerando-se somente os
pedidos de registro de marca que sofreram oposicao.

Dadas as explicacdes sobre os dados considerados no trabalho em tela,
passa-se a apresentacao dos resultados obtidos e as discussdes deles decorrentes.
Optou-se pela representacdo grafica dos resultados para sua melhor visualizacdo e
interpretacdo, ndo se deixando de lado, porém, a contextualizacdo necessaria a sua

compreensao.

3.2 DADOS COLETADOS

Como dito no tépico anterior, a planilha disponibilizada pela CGTI, que serviu
como base ao desenvolvimento do presente trabalho, continha todos os pedidos de
registro de marcas, com e sem oposi¢ao, indeferidos, sob quaisquer fundamentos,
entre 1/1/2018 e 31/12/2018, em primeira instancia administrativa, e sem limitacéao
da data em que foram depositados no INPI. Tal base, antes da aplicacdo de
qualquer filtro, contava com 119.653 processos, sendo 39.449 com e 80.204 sem

oposicao, cuja composicao percentual pode ser conferida no Gréfico 1.

"% De acordo com dados do Relatério de Atividades 2019, produzido pelo INPI.
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B Processos com oposi¢ao

B Processos sem oposicao

Grafico 1 - Distribuicdo de processos, com e sem oposicgdo, indeferidos entre janeiro e dezembro de
2018.
Fonte: elaborado pela pesquisadora, a partir de informacdes do sistema IPAS.

Dentre os 39.449 processos com oposicao indeferidos entre janeiro e
dezembro de 2018, aqueles cujo indeferimento foi motivado pelo inciso XIX do artigo
124 da LPI totalizaram 27.156 pedidos ou 68,8% do total, como observado no
Grafico 2, corroborando a relevancia deste dispositivo legal como fundamento para a

denegacao de pedidos de registro de marca no universo das oposicoes.

B Pedidos com oposicdo
indeferidos pelo inciso
XIX

B Pedidos com oposicdo
indeferidos por outro
dispositivo legal

Grafico 2 - Comparacgéo entre processos com oposigao indeferidos entre janeiro e dezembro de 2018 com
fundamento no inciso XIX e nos demais dispositivos da LPI.
Fonte: elaborado pela pesquisadora, a partir de informagdes do sistema IPAS.

Constavam, originalmente, da referida planilha o ndmero do processo, o
elemento nominativo da marca, a razdo social do titular do depésito do pedido de
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registo de marca, a data do depdsito, a data da decisdo proferida em primeira
instancia administrativa, a informacéo sobre se ao pedido foi ou ndo apresentada
oposicao e o(s) dispositivo(s) legal(is) que motivou ou motivaram o indeferimento.

Antes de prosseguir, se faz relevante relembrar que a avaliacdo sobre as
alegacfes do oponente terem ou ndo sido acatadas no exame de mérito diz respeito
somente aquelas referentes ao inciso XIX, uma vez que os demais dispositivos
legais ndo constituem objeto deste trabalho.

De acordo com o relatado anteriormente, uma vez que a base original se
compunha de um numero muito grande de processos, tornando inexequivel a sua
analise em tempo habil, optou-se, para fins deste estudo, por adotar como critério de
corte apenas os pedidos com oposicéao, indeferidos com fundamento no inciso XIX e
gue foram depositados entre outubro e dezembro de 2017 e cujo indeferimento em
primeira instancia tenha ocorrido entre outubro e dezembro de 2018. Tal restrigdo
representou uma reducéo significativa da amostra a ser estudada, que passou a ser
de 1.427 processos.

Adicionalmente aos dados ja disponibilizados na planilha original, foram
consultadas e incluidas as seguintes informacdes: a) a classe a que se refere o
pedido; b) se o pedido original foi depositado por intermédio de procurador; c) o
namero de oposicbes juntadas a cada pedido; d) se as oposicdes foram
protocolizadas utilizando-se de procurador; €) os dados do procurador do oponente,
se fosse 0 caso; f) se houve manifestacdo a oposicdo; g) se a manifestacdo foi
formalizada por meio de procurador; h) o(s) dispositivo(s) legal(is) apontado(s) pelo
oponente na oposicéo; i) se as alegacbes do oponente foram acatadas pelo
examinador de primeira instancia; e, j) se, uma vez acatadas as alegacoes, teria sido
possivel ao examinador identificar automaticamente a(s) anterioridade(s)
impeditiva(s) na busca ao sistema IPAS.

Cumpre informar, ainda, que todas as informacdes que complementaram a
planilha original foram extraidas do sistema IPAS, por meio de consulta individual a
cada processo. A partir de cada consulta, foi possivel proceder a leitura dos
documentos encaminhados pelos oponentes e eventuais manifestacbes dos
opostos, bem como ao acesso aos dados informados pelo préprio titular do depdsito
da marca, como é o caso da classe a que se refere e do respectivo procurador, se
houver. Foi possivel, também, o acesso aos dados preenchidos pelo examinador no

campo “Esclarecimentos” do IPAS, que incluiram o resumo das alegagbes do



82

oponente e do oposto, a decisdo adotada pelo examinador em cada caso especifico
e as raz0es que motivaram tal deciséo.

A consulta aos dados preenchidos pelo examinador no campo
“Esclarecimentos” permitiu verificar se foi ou ndo dado provimento as alegacgdes do
oponente, além de possibilitar a identificacdo das eventuais anterioridades
apontadas como motivadoras do indeferimento. Conhecendo-se tais anterioridades,
foram checadas manualmente, por meio de consulta individual a cada uma, as
classes a que se referiam, de modo a viabilizar a avaliacdo da possibilidade de o
examinador visualiza-las automaticamente na busca ordinaria ao sistema IPAS, ou
seja, apenas na classe do pedido sob exame, ou nao.

A partir dos dados coletados e da consequente elaboracdo de planilha
contendo todas as informacdes ora mencionadas, foram separados os pedidos com
oposicao indeferidos com base no inciso XIX, considerando-se o periodo de corte do
presente estudo, cujas alegacdes nao foram acatadas no exame de primeira
instancia daqueles para 0s quais se deu provimento as alegacoes.

A opcdao por se abordar o inciso XIX permite aferir se a oposicdo € ou hdo um
instrumento utilizado de maneira eficiente por terceiros ou se a mesma é utilizada de
forma desnecesséria, apenas onerando o tempo de exame e 0S custos processuais
respectivos. 1sso ocorre porque esse dispositivo pode ser efetivamente aplicado de
oficio no exame de mérito, dentro de uma mesma classe de produtos ou servicos,
diferindo das demais proibi¢cdes relativas a direitos de terceiros previstas na LPI.

Diante disso, a oposicdo sO seria necessdria no caso de os produtos ou
servicos assinalados pela marca do oponente ndo estarem inseridos na mesma
classe do pedido em exame. Por outro lado, se a marca do oponente se referir a
mesma classe, isto seria um indicativo da desnecessidade da oposicdo. Os
resultados apresentados no proximo topico servirdo de base para as discussoes

acerca dessas questdes.
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3.3 RESULTADOS E DISCUSSOES

Primeiramente, destaca-se que, considerando os pedidos de registro de
marca com oposi¢ao depositados entre outubro e dezembro de 2017 e indeferidos
em primeira instancia administrativa entre outubro e dezembro de 2018, o total de
processos avaliados foi de 2.113, sendo que 1.427 processos foram indeferidos com
fundamento no inciso XIX e 686 processos foram indeferidos com base em outros
dispositivos legais. Esses resultados, em termos percentuais, podem ser
visualizados no Gréfico 3, a sequir.

B Pedidos com oposi¢do
indeferidos pelo inciso XIX

B Pedidos com oposi¢do
indeferidos por outros
dispositivos legais

Grafico 3 - Motivadores de indeferimento nos pedidos com oposi¢ao, considerando o recorte proposto.
Fonte: elaborado pela pesquisadora, a partir de informacdes do sistema IPAS.

Esse resultado ratifica a predominancia do inciso XIX dentre as razdes
apontadas nos indeferimentos dos pedidos de registro sem oposi¢ao, apontada na
tese de Schmidt (2019), demonstrando-se que 0 mesmo raciocinio pode ser
estendido exclusivamente aos processos com oposi¢cao, na medida em que, além de
ter sido neste caso, também, prevalente o indeferimento com base no inciso XIX,
manteve-se aproximada a sua proporcao frente aos demais dispositivos legais,
sendo esta de 67,5% nos pedidos com oposi¢cao aqui estudados contra 75,3% nos
processos com e sem oposi¢cao analisados no trabalho de Schmidt (2019).

Tal observacdo, portanto, confirma a relevancia de o trabalho aqui

desenvolvido se concentrar nos indeferimentos fundamentados no inciso XIX, haja
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vista sua representatividade tanto em relacdo aos pedidos sem oposi¢cao quanto em
relacdo aqueles para os quais foram apresentadas oposicoes.

Registre-se, também, que, considerando-se os critérios de corte mencionados
anteriormente, foram avaliados 1.427 processos e 1.551 oposicdes. Esse numero
maior de oposi¢cdes perante o de processos se justifica pelo fato de haver pedidos
de registro de marcas para o0s quais sédo protocolizadas duas ou mais oposicoes.

Convém destacar, ainda, que, em que pese o0 total de 1.427 processos
indeferidos pelo inciso XIX no periodo em analise, a amostra se restringiu,
efetivamente, a 1.422 processos, uma vez que apenas este quantitativo se refere
aos pedidos indeferidos pelo inciso XIX e para os quais o0 oponente de fato alegou a
infringéncia a este dispositivo. Em relacdo aos demais 5 (cinco) processos, apesar
de o indeferimento ter sido motivado pelo inciso XIX, o oponente arguiu a violacéo
de outros dispositivos legais, razéo pela qual ndo foram considerados no estudo que
se propde no trabalho em tela.

No universo em analise, houve 1.303 processos com apenas uma oposicao,
108 processos com duas oposicdes e 11 processos com trés oposicoes, distribuidos
percentualmente conforme Grafico 4 a seguir. Registre-se que ndo foram

identificados pedidos com quatro ou mais oposicoes.

0,8%

B Processos com uma
oposicao

M Processos com duas
oposicoes

Processos com trés
oposicoes

Grafico 4 - Distribuigdo do quantitativo de oposi¢c8es por processos.
Fonte: elaborado pela pesquisadora, a partir de informacdes do sistema IPAS.

Foi analisado, posteriormente, o quantitativo de casos em que o examinador

de primeira instancia ndo acatou as alegacfes do oponente, no que se refere a
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infringéncia ao inciso XIX, e em quantos deu provimento as alegacdes. Nesse Ultimo
caso, foram verificadas, ainda, as oposi¢cdes nas quais a(s) anterioridade(s)
apontada(s) no indeferimento poderia(m) ser encontrada(s) pelo examinador ao
realizar a busca no sistema IPAS pela classe do pedido examinado e nas quais nao
haveria tal possibilidade. O resultado em termos percentuais est4 apresentado no

Gréfico 5, disposta na sequéncia.

B Alegagdes ndo acatadas

B AlegacOes acatadas -
examinador encontraria
anterioridade na busca

Alegacbes acatadas -
examinador ndo
encontraria anterioridade
na busca

Gréfico 5 - Distribuicdo das oposi¢gdes de acordo com a decisdo do examinador de primeira instancia
administrativa.
Fonte: elaborado pela pesquisadora, a partir de informacdes do sistema IPAS.

Em 424 ou 27,3% das oposi¢cdes estudadas, as alegacdes dos oponentes,
apesar de baseadas no inciso XIX, ndo foram acatadas no exame de mérito, de
modo que os despachos de indeferimento, também fundamentados neste dispositivo
da lei e proferidos pelo examinador, decorreram simplesmente da busca na classe
do pedido analisado, realizada por intermédio do sistema IPAS, e apontaram
anterioridades diversas das levantadas na oposicao.

Observou-se, ainda, que 1.127 ou 72,7% das oposi¢cdes tiveram suas
alegagOes acatadas pelo examinador, isto €, de fato subsidiaram os indeferimentos
com base no inciso XIX. Porém, em relacdo a apenas 283 oposi¢cdes ou 18,2% do
total das decisGes proferidas pelo examinador, as anterioridades que motivaram 0s
indeferimentos ndo seriam encontradas ordinariamente na busca ao IPAS, de modo
gue somente nestes casos o examinador ndo poderia indeferir o pedido sob tal

fundamento se a oposicdo ndo tivesse sido apresentada.
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Nos demais casos, que representaram 81,8% do total de oposi¢des juntadas
aos pedidos indeferidos pelo inciso XIX e 74,9% das decisdes em que 0 examinador
acatou as alegacfes do oponente, a busca ordinaria ao sistema, por si s, ja seria
capaz de apontar a existéncia das anterioridades impeditivas ao registro, nao
apresentando a oposicao, portanto, qualquer contribuicdo adicional ao exame de
meérito.

Do contrario, a necessidade de se avaliar cada argumento levantado pelo
oponente acabou por tornar o processo mais demorado e caro, considerando-se 0s
custos incorridos com as taxas correspondentes as peticbes de oposicdo e
manifestacdo, bem como com eventuais gastos com o0 servico de procuradores,
além de deixar o exame mais trabalhoso.

De todos os processos impugnados que foram avaliados, verificou-se que
1.072, ou 75,4%, foram depositados por intermédio de representante legalmente
constituido para tal finalidade, de modo que em 350 processos o depdsito foi feito
diretamente pelo titular do pedido, sem a nomeacdo de um procurador, como se

observa no Gréfico 6, abaixo.

B Pedidos com procurador

B Pedidos sem procurador

Grafico 6 - Pedidos que sofreram oposi¢ao e foram depositados com e sem procurador.
Fonte: elaborado pela pesquisadora, a partir de informacdes do sistema IPAS.

No que tange as oposi¢des, como se observa percentualmente no Grafico 7 a
seguir, observou-se que 1.527 delas foram interpostas mediante procurador e
somente 24 nao se utilizaram desta figura. Isso demonstra que interpor uma

oposicao é financeiramente dispendioso para 0 oponente, que arca nao apenas com
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o recolhimento das contribui¢cdes respectivas, como também com os gastos relativos

aos representantes legais.

1,5%

H Oposigdes com
procurador

H Oposigdes sem
procurador

Grafico 7 - Oposic8es apresentadas com e sem procurador.
Fonte: elaborado pela pesquisadora, a partir de informagdes do sistema IPAS.

Ainda, em 525 ou 36,9% dos processos com oposicdo, houve manifestacéo
do titular do pedido impugnado e em 897 ou 63,1% dos casos este ndo se
manifestou, conforme pode ser conferido por meio do Gréfico 8. Tais resultados
demonstram que a oposi¢cao também enseja o dispéndio de custos adicionais para o

oposto.

B Houve manifestagdo do
oposto

B N3o houve manifestagdo
do oposto

Gréfico 8 - Casos em que houve ou ndo manifestacéo do oposto.
Fonte: elaborado pela pesquisadora, a partir de informagdes do sistema IPAS.
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Essa majoracdo dos custos dispendidos pelo titular do pedido impugnado é
ainda maior quando ele ndo se sente capaz de redigir por conta prépria a
manifestacdo a oposicao e necessita contratar um procurador. No presente estudo e
de acordo com o que pode ser conferido por meio da visualizacdo do Grafico 9, foi
observado que em 410, ou 78,1% dos 525 pedidos para os quais foi apresentada
manifestacdo, houve a nomeacdo de procurador e os 115 restantes foram

apresentados sem a constituicdo de representante legal.

B Manifestagdes com
procurador

B ManifestagGes sem
procurador

Grafico 9 - ManifestacBes a oposi¢cdo com e sem procurador.
Fonte: elaborado pela pesquisadora, a partir de informagdes do sistema IPAS.

Considerando apenas os 410 processos em que o titular do pedido
impugnado se fez representar por procurador, foi percebido que, em 296 ou 72,2%
deles, as alegacdes do oponente ndo contribuiram efetivamente para o exame em
primeira instancia administrativa, ou seja, 0s custos nos quais incorreu 0 Oposto se

mostraram desnecessarios, o que pode ser observado no Grafico 10.
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B ManifestagGes em
pedidos cujas oposicdes
contribuiram
efetivamente para o
exame

B ManifestagGes em
pedidos cujas oposicdes
ndo contribuiram
efetivamente para o
exame

Grafico 10 - Proporgédo de manifestagGes com procurador em pedidos impugnados para 0s quais as
alegacdes do oponente ndo contribuiram efetivamente para o exame.
Fonte: elaborado pela pesquisadora, a partir de informagdes do sistema IPAS.

Outro ponto de destaque € em relacdo aos procuradores que assinaram as
oposicdes nas quais as alegacdes foram acatadas no exame de meérito, mas cujas
anterioridades apontadas seriam encontradas na busca convencional ao IPAS.
Verificou-se que 5 (cinco) procuradores concentraram 18% de todas essas
oposicdes, enquanto as 82% restantes estdo distribuidas entre 256 diferentes
procuradores, correspondendo todos eles a grandes escritorios que representam
direitos de propriedade intelectual, em conformidade com o que se verifica no

Gréfico 11 a seguir.

B Cinco maiores
procuradores

B Demais procuradores

Grafico 11 - Procuradores que assinaram oposicdes cujas alegac8es foram acatadas, mas cujas
anterioridades ja seriam encontradas na busca.
Fonte: elaborado pela pesquisadora, a partir de informacdes do sistema IPAS.
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O mesmo se observa em relacdo as oposi¢des para as quais nao foi dado
provimento as alegagfes formuladas, mudando-se, entretanto, alguns dos atores
envolvidos. Porém, manteve-se a constatacdo de que 5 (cinco) procuradores
concentraram as demandas, de modo que o restante totalizou 168 diferentes

representantes legais, conforme Gréfico 12.

B Cinco maiores
procuradores

B Demais procuradores

Grafico 12 - Procuradores que assinaram oposi¢cdes cujas alegacfes ndo foram acatadas no exame de
primeira instancia administrativa.
Fonte: elaborado pela pesquisadora, a partir de informagdes do sistema IPAS.

Uma questdo também observada no estudo em tela foi a distribuicdo dos
pedidos que sofreram oposicéo entre as classes de produtos e servigos. Verificou-se
que as classes 35, 41, 25, 30 e 3 (trés de produtos - quais sejam as classes 3
(produtos de higiene, limpeza e perfumaria , 25 (artigos de vestuario) e 30 (produtos
alimenticios) - e duas de servicos — quais sejam as classes 35 (servicos de
comércio, propaganda, gestdo de negdcios e funcdes de escritério) e 41 (servigos de
entretenimento e/ou educacgéo)), em ordem decrescente, foram aquelas para as
quais foi apresentado o maior niumero de contestacdes, sendo, respectivamente,
328, 127, 94, 87 e 78 processos para cada. As demais 40 classes somaram 708 ou
49,8% de todas as oposicOes analisadas, de acordo com o que se observa no
Gréfico 13 a seguir.

N&o ha como ndo mencionar que as classes que receberam o maior nimero
de oposi¢des também sdo as que mais recebem depositos de marcas, o que pode
ser conferido no trabalho de Pereira (2021). Um maior numero de pedidos de

marcas acaba por resultar em um maior nimero de oposigoes.
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m Demais classes

Grafico 13 - Distribuicdo das oposi¢cdes por classe de produtos e servigos.
Fonte: elaborado pela pesquisadora, a partir de informagdes do sistema IPAS.

Como se pode observar, a classe 35 foi a mais impugnada em sede de
oposicdo, quando considerada a amostra em analise. Ademais, foi nessa classe em
gue se encontrou o maior percentual de alegacées de oponentes acatadas e cujas
anterioridades ndo poderiam ser encontradas na busca ordindria ao IPAS,
representando tal situacdo aproximadamente 32% do total de decisGes proferidas
quanto a oposi¢cdes nessa classe. A classe 35, de servigos, € a que mais recebe
demandas de pedidos de marcas e também aquela que possui maior niumero de
servigos diferentes entre si, como sd8o 0s casos de comeércio e servicos de
publicidade e propaganda, informacéo que pode ser consultada em Pereira (2021).

Além de agregar servicos diversos, a classe 35 contempla o comércio dos
mais variados produtos, que podem estar enquadrados em qualquer das 34
primeiras classes da classificacdo internacional de produtos e servigcos, além das
classes de produtos da antiga classificacdo nacional. O comércio de determinados
produtos, quando confrontado com os proprios produtos ou, ainda, com outros cujos
critérios de afinidade mercadolégica sejam observados, constitui importante razéo
de indeferimento fundamentado pelo inciso XIX.

Além disso, a classe 35 assinala servicos tipicos de administracdo de
empresas e gestdo de negocios diversos, encontrando, assim, afinidade
mercadologica também com as mais variadas classes de servicos dos

classificadores internacional e nacional.
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Registre-se que n&o constituiu objeto do presente trabalho a avaliacdo da
qualidade das decisdes proferidas pelos examinadores de primeira instancia,
tampouco eventuais reformas dessas decisdes pela instancia administrativa superior
ou pelo judiciario.

Consideram-se o0s resultados apresentados acima suficientes para
fundamentar importantes discussdes sobre o uso do instrumento da oposicéo pelos
usuarios do sistema e como isso pode ser avaliado e aperfeicoado pelo INPI, com o
fim de promover a melhoria do processo de registro de marca. Essas questdes serao
levantadas nas conclusdes, apresentadas a seguir, nas quais se promovera uma
sintese do que foi tratado até aqui e serdo propostas acbes para o melhor

aproveitamento dessa ferramenta pelo Instituto.
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CONCLUSOES

Inicialmente, convém observar que, considerando-se os critérios de corte aqui
adotados, 33% dos pedidos de registro de marca indeferidos em primeira instancia
administrativa haviam sofrido oposi¢cdo. Essa constatacdo, aliada ao fato de que
alguns processos sofrem duas ou mais oposi¢coes, demonstra a relevancia desse
instrumento na rotina de trabalho do INPI e justifica a necessidade de maiores
estudos sobre o tema, a exemplo do pretendido no presente trabalho.

O instrumento de oposicdo ao registro de marcas passou a figurar na
legislagdo brasileira a partir do Decreto n° 16.624, de 1923, que previa sua
interposicao por terceiros nos casos em que era concedido o registro. O Codigo de
Propriedade Industrial de 1945 manteve a previsao desse instrumento, mas alterou o
momento em que poderia ser apresentado, ao estabelecer que deveria se dar
previamente ao exame, antes da busca por anterioridades.

O Cadigo de Processo Industrial de 1969, por sua vez, previu gue a oposicao
deveria ser apresentada depois de efetuado um exame técnico preliminar acerca da
viabilidade do registro, entendimento este mantido no Codigo seguinte, de 1971. A
LPI, contudo, estabelece que a interposicao da oposicdo deve ocorrer em até 60
dias da publicacdo do pedido de registro da marca na RPI, nada falando sobre
eventual exame prévio que conclua sobre a registrabilidade do sinal depositado.
Essa é a determinac&o que vigora atualmente no Brasil, isto €, a de que a oposi¢cao
€ um instrumento disponibilizado a terceiros anteriormente ao exame em primeira
insténcia administrativa.

Esta dissertacdo teve como objetivo o estudo dos pedidos de registro de
marcas que sofreram oposicédo fundamentada no inciso XIX do artigo 124 da Lei da
Propriedade Industrial (LPI) e que foram indeferidos com base no mesmo dispositivo
legal, comparando a motivacdo destes indeferimentos com o que foi alegado pelos
oponentes, de modo a avaliar se tais oposi¢cbes foram, de fato, necesséarias a
identificacdo da infringéncia ao texto legal ou se poderiam ser dispensadas, por ndo
contribuirem com o trabalho do examinador.

Para tanto, foram avaliados os pedidos de registro de marca, depositados no
INPI entre outubro e dezembro de 2017, que sofreram oposi¢cdo fundamentada no
inciso XIX do artigo 124 da LPI e que foram indeferidos em primeira instancia

administrativa entre outubro e dezembro de 2018, com base neste mesmo
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dispositivo legal. A partir desses dados, procurou-se verificar 0 quanto as oposi¢coes
contribuiram ou ndo para motivar os indeferimentos, haja vista a possibilidade de tal
decisdo ser aplicada de oficio no exame e pela auséncia de estudos anteriores
sobre essa tematica.

A escolha pelo inciso XIX se deveu ao observado na préatica do exame e a
dados disponibilizados em trabalhos prévios, que demonstraram a relevancia do
inciso XIX nos indeferimentos dos pedidos de registro de marca como um todo, ou
seja, com ou sem oposicao.

Verificou-se neste trabalho que, no caso especifico dos pedidos de registro de
marca com oposi¢ao, o inciso XIX também se mostra o mais relevante, respondendo
por quase 70% dos indeferimentos.

Os resultados da pesquisa realizada na presente dissertacdo demonstraram,
ainda, que, em 27,3% das oposi¢cdes cujo indeferimento foi motivado pelo inciso XIX,
as alegacbes do oponente ndo foram acatadas no exame de mérito e, em 54,4%
delas, apesar de acatadas, as alegacdes se basearam em marcas inseridas na
mesma classe do pedido em exame, 0 que ja ensejaria o indeferimento de oficio
pelo examinador. Isso significa que, em mais de 80% dos casos estudados, as
oposicdbes em nada contribuiram para a decisdo em primeira instancia
administrativa.

A apresentacao de oposi¢cdes que ndo contribuem efetivamente para o exame
prejudica o andamento dos trabalhos no Instituto, uma vez que demanda o
deslocamento de uma equipe especializada para essa tarefa e, quanto maior a
quantidade de oposi¢cdes, maior deve ser o numero de servidores envolvidos.
Também se observam importantes efeitos colaterais para o requerente € mesmo
para a sociedade, em razdo de o processo se tornar mais caro e demorado. O
atraso em decisfes nao impacta somente os envolvidos, mas também pedidos de
marcas posteriores que ficam pendentes de decisdo em funcdo de as anterioridades
nao estarem resolvidas. Ou seja, a morosidade atinge o processamento de novos
sinais de forma sistémica, aumentando a incerteza em relagéo aos sinais disponiveis
e aos nao disponiveis.

Verificou-se, nesse sentido, que 98,5% das oposi¢cOes foram apresentadas
mediante procurador legalmente constituido para este fim, importando um 6nus
ainda maior ao oponente, que ja deve arcar com a retribuicdo especifica junto ao

INPI. Observou-se, ainda, que procuradores com larga experiéncia em propriedade
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intelectual foram os que responderam pelo maior contingente de oposi¢des que nao
contribuiram efetivamente para o exame, o0 que seria, a principio, um contrassenso,
na medida em que estes teriam melhores condicbes de entender a dinamica
processual do Instituto e de esclarecer seus clientes quanto a conveniéncia ou nao
da oposicao em cada caso.

Foi possivel observar, também, que quando houve manifestacdo do
depositante do pedido a oposicéao, em quase 80% dos casos houve a designacéo de
representante legal, o que acarretou custos adicionais ao oposto, fosse com o
recolhimento da contribuicdo associada a tal acdo, fosse com o0s honorarios
advocaticios respectivos.

A informacdo mais gravosa em relacdo a esses dados, porém, foi a de que,
em 72,2% dos casos em que 0 requerente se manifestou, por intermédio de
procurador, a oposi¢ao, as alega¢ces do oponente ou ndo foram acatadas no exame
de mérito ou poderiam ser dispensadas, tendo em vista as marcas anteriores
alegadas ja estarem inseridas na mesma classe do pedido em exame, o que leva a
concluir que os custos adicionais poderiam ter sido evitados.

Esses dados podem levar a conclusao de que uma parte do mercado poderia
estar meramente interessada em protelar a concessédo do registro de uma marca
concorrente ou, ainda, de que poderia haver a intencdo escusa de induzir o
examinador a erro em sua decisdo, mas isso pode ser um simples reflexo da
necessidade de o INPI intensificar a promocéo do conhecimento de seu processo de
trabalho junto aos atores envolvidos, inclusive perante aqueles que se julga terem
ampla percepgdo de como funciona o fluxo processual do exame. E possivel que
parte das oposi¢cdes que ndo contribuem efetivamente para o exame decorra da falta
de confianca no trabalho do Instituto ou do ndo entendimento de como ¢é feita a
busca ao sistema IPAS no exame, por exemplo.

Uma estratégia que parece ser bastante interessante para reduzir as
oposi¢cdes que ndo contribuem efetivamente para o exame, nesse sentido, seria a
amplificacdo das iniciativas que promovam a transparéncia da rotina de trabalho do
INPI, inclusive quanto ao seu aspecto mais operacional. Isso poderia ser conseguido
por meio da organizacdo de oficinas e treinamentos, especificamente voltados a
esclarecer como se operacionaliza o exame no Instituto, bem como pela expanséao

dos canais de comunicagdo com o publico externo.
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O uso da tecnologia, tdo amplamente difundido nos dias de hoje, tem o
potencial de servir como grande aliado nessa empreitada, de modo que a oferta
desses mecanismos em ambiente virtual alcancaria em maior proporcédo o publico-
alvo, sob um custo relativamente baixo para o Instituto, o que aumentaria,
exponencialmente, a efetividade dessa agéo.

Outra estratégia que poderia ser adotada pelo Instituto seria ampliar a busca
no sistema IPAS realizada na etapa do exame de mérito para além da classe
reivindicada no pedido. Alguns escritorios internacionais de propriedade intelectual,
que também adotam a classificacdo de Nice, j& estendem suas buscas para classes
cujos produtos ou servigcos sejam considerados afins aos da classe em analise.

Uma desvantagem, porém, que poderia ser apontada com a ampliacdo da
busca para outras classes € que 0 tempo gasto no exame aumentaria sobremaneira,
em funcdo de o mesmo se tornar muito mais detalhado. Destarte, considera-se
relevante que novos estudos devem ser realizados com o fim de se comparar o
tempo gasto com essa alternativa e aquele dispendido com as oposi¢des, bem como
0s custos associados. Uma possibilidade seria a designacdo de uma equipe cuja
tarefa seria especificamente a analise das especificacdes de produtos e servigos e
do intercambio entre as classes.

Alternativamente, poderia ser adotado no Brasil um processo similar ao
judicial, a exemplo do que ocorre nos Estados Unidos da América, como Visto no
tépico 2.3.1 deste trabalho. Os custos processuais para se impetrar uma oposicao
em territério brasileiro sdo significativamente menores do que naquele pais e podem
nao constituir uma barreira eficaz contra o uso indevido da oposi¢ao. Por outro lado,
ao incorporar a estratégia norte-americana a realidade nacional, a complexidade e o
longo tempo de duracdo do processo, bem como as vultosas cifras dispendidas,
poderiam inibir a apresentacdo de oposi¢cdes meramente protelatérias.

O contraponto a essa medida, entretanto, € que, além da necessidade de o
INPI alocar e capacitar parte de sua forca de trabalho para esta finalidade tao
especifica e, consequentemente, precisar incorrer em investimentos relevantes, o
oponente com intencdes genuinas, ou seja, aquele cuja oposicao pode, de fato,
modificar a decisdo de primeira instdncia administrativa, seria demasiadamente
onerado e prejudicado. Dessa forma, a adogdo dessa estratégia prescindiria de

estudos detalhados para a avaliagdo de seu custo-beneficio.
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Ainda em relacao as oposi¢des nos EUA, verificou-se que este pais prevé sua
apresentacdo previamente a concessdao do registro da marca, porém apls a
realizacdo do exame administrativo, a exemplo do que ocorria no Brasil antes da
LPI. Esse € um ponto que merece discussao.

Caso o Brasil voltasse a adotar o exame preliminar & oposi¢do, poder-se-ia,
ao menos teoricamente, observar uma eventual reducdo do nimero de oposi¢cdes
gue nao contribuem efetivamente para o exame, uma vez que, sendo apontada a
anterioridade impeditiva de terceiro ou outro dispositivo legal antes da publicacdo do
pedido de registro de marca para a apresentacdo de oposicdes, 0 pretenso
oponente poderia ver atendido seu interesse e julgar inGcua sua manifestacao.

Dessa forma, acredita-se que a adocdo da oposicdo posteriormente ao
exame, porém antes da concessdo da marca, contribuiria de forma positiva para o
processo de registro de marca como um todo, especialmente ao se considerar que a
situacdo mais relevante em relacdo as oposicdes estudadas no presente trabalho foi
justamente aquela em que as anterioridades apontadas pertenciam a mesma classe
do sinal impugnado e poderiam ser visualizadas na busca ordinariamente realizada
no exame de mérito, tendo representado mais de 50% dos casos analisados.

Ha de se considerar, ainda, que a legislacdo brasileira ja prevé o Processo
Administrativo de Nulidade (PAN) e o recurso administrativo como instrumentos de
impugnacao administrativa posteriores ao exame, mas ha diferencas entre estes e a
oposicao que merecem destaque. O recurso difere da oposicéo por ser oferecido ao
proprio depositante do pedido de registro de marca contra o seu eventual
indeferimento, o que torna incabivel a comparacdo com a situacdo que aqui se
expoe.

O PAN, porém, guarda maior similaridade com a oposi¢cado, uma vez que visa
a apontar anterioridades impeditivas de terceiros ou outras infringéncias legais nao
indicadas no exame em primeira instancia administrativa e que acarretam a
concessao, supostamente equivocada, do registro da marca. Quando comparado a
oposicao, o PAN tem a desvantagem de ser cabivel somente apos a concessao do
registro, 0 que gera maior expectativa por parte do titular da marca impugnada e da
prépria sociedade, que se torna consumidora daquela marca. Contudo, €, também,
um instrumento eficaz para tornar nulas marcas que sejam equivocadamente

concedidas. Portanto, acredita-se que néo seria adequado substituir um instrumento
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pelo outro, mas somente alterar 0 momento em que seria mais adequada a
apresentacao da oposicao.

Voltando a comparacdo da experiéncia do Brasil com as de outros paises,
poder-se-ia conceder aqui um periodo, prévio ao exame, para que as partes
tentassem formalizar um acordo que pusesse fim ao conflito, a exemplo do que
ocorre na Unido Europeia, com o chamado “periodo de reflexdo”, e na Argentina.
Essa seria uma alternativa barata e potencialmente eficaz para evitar o
indeferimento da marca impugnada e que simplificaria o tramite processual no INPI,
uma vez que o0 exame poderia seguir o rito dos pedidos sem oposi¢ao.

Contudo, vislumbra-se que essa medida teria maior impacto sobre as
oposicbes cujas alegacbes seriam acatadas no exame, necessarias ou nhao,
reduzindo, assim, o quantitativo de indeferimentos com base no inciso XIX, mas nao
levaria a uma minoracéo significativa das oposicbes ndo acatadas, quais sejam
aguelas para as quais nao se verifica similaridade entre as marcas e/ou afinidade
mercadoldgica entre seus produtos ou servicos.

Convém destacar, nesse sentido, que o INPI ja prevé o denominado “acordo
de convivéncia”, definido no item 2.2 desta dissertacdo, mas este ndo € parte
integrante do fluxo processual da oposi¢do, tampouco € incentivado pelo Instituto
como mecanismo de solucao de conflitos dessa natureza. Além disso, constitui-se
em um mecanismo extremamente restrito e pouco eficaz, ja que prevalece o exame
da afinidade mercadoldgica segundo a 6tica da confusédo ou da associacdo de que
se vale o INPI e néo se baseia na declaracéo dos envolvidos.

Como colocado anteriormente, ha diversas estratégias que o INPI poderia
adotar para reduzir a grande quantidade de oposicdes que ndo contribuem
efetivamente para o exame, porém, é certo que, para, de fato, ser obtido éxito nesse
sentido, muito mais se depende da conscientizacdo dos usudrios externos do que
propriamente das a¢des do Instituto. Entretanto, iniciativas internas podem em muito
contribuir para a mudanga de comportamento dos usuarios do sistema e melhorar
sobremaneira o fluxo de trabalho.

Ante 0 exposto, entende-se que foi atendido o objetivo do presente trabalho,
qual seja analisar o instituto da oposicdo aos pedidos de registro de marca
depositados junto ao INPI e levantar a contribuicdo dos argumentos ali
consubstanciados, especialmente no que tange a eventual infringéncia ao dispositivo

do inciso XIX do artigo 124 da LPI, para que o examinador de primeira instancia
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administrativa profira suas decisdes, bem como respondida a questao de pesquisa
‘em que medida as alegagdes fundamentadas no inciso XIX do artigo 124 da LPI,
apresentadas em sede de oposicdo aos pedidos de registro de marca, contribuem
positivamente para aprimorar 0 exame em primeira instancia administrativa do
INPI?”.

Como visto, a maior parte das demandas avaliadas nao contribuiu
efetivamente a tomada de decisdo do examinador, o que teve reflexos nos custos e
no tempo de conclusdo do processo. Sendo assim, € conveniente que o Instituto
adote medidas que favorecam a mudanca dessa realidade, especialmente com o
intuito de conscientizar os atores envolvidos e minimizar o quantitativo de demandas

gue nada acrescentam ao bom andamento processual.
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821318292 | 'D+DEMAIS' 'KRANKS SOCIEDAD ANONIMA' '1999-05-04 13:01:00' 24 | 'sim' 19 | '2018-12-07 16:36:18'
'BRATEL COMERCIO E REPRESEN-
821362437 | 'BRATEL' TACOES LTDA' '1999-01-11 00:00:00' 24 | 'sim' 19 | '2018-01-29 14:59:43'
821404679 | 'VIAGRA TRANSPORTES' 'FLOWER TEXTIL LTDA ME' '1999-02-05 13:23:00' 24 | 'sim' 24 | '2018-09-24 09:39:10"
'ABC SOFT COM E IMPORT DE
821463802 | 'PLANETA OMEGA STUDIO' ELETRONICOS LTDA' '1999-02-08 14:14:00' 24 | 'sim' 19 | '2018-01-09 16:13:43'
'ABC SOFT COM E IMPORT DE
821463802 | 'PLANETA OMEGA STUDIO' ELETRONICOS LTDA' '1999-02-08 14:14:00' 24 | 'sim' 31 | '2018-01-09 16:13:43'
'REDE OMEGA CIENCIA E TECNO- | 'ABC SOFT COM E IMPORT DE
821463810 | LOGIA' ELETRONICOS LTDA' '1999-02-08 14:15:00' 24 | 'sim' 19 | '2018-01-09 16:20:33'
'REDE OMEGA CIENCIA E TECNO- | 'ABC SOFT COM E IMPORT DE
821463810 | LOGIA' ELETRONICOS LTDA' '1999-02-08 14:15:00' 24 | 'sim' 31 | '2018-01-09 16:20:33'
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'ABC SOFT COM E IMPORT DE

821463926 | 'REDE OMEGA INDUSTRIAL' ELETRONICOS LTDA' '1999-02-08 14:22:00' 24 | 'sim' 19 | '2018-01-09 16:27:38"
'ABC SOFT COM E IMPORT DE

821463926 | 'REDE OMEGA INDUSTRIAL' ELETRONICOS LTDA' '1999-02-08 14:22:00' 24 | 'sim' 31 | '2018-01-09 16:27:38"

821484095 | 'GUINDASTES VIAGRA' 'FLOWER TEXTIL LTDA ME' '1999-03-05 10:49:00' 24 | 'sim' 24 | '2018-09-24 10:12:19"

821493256 | 'DAKOTA' 'J. RAMON R. FILHO CAFE-ME' '1999-07-14 15:31:00' 24 | 'sim' 24 | '2018-09-10 15:18:35'
'MASSA FALIDA CAETE S/A
INDUSTRIA E COMERCIO DE

821499920 | 'PLIM-PLIM' BEBIDAS' '1999-07-21 13:02:00' 24 | 'sim' 19 | '2018-09-10 16:42:54'
'DEVILLE COMERCIO DE JOIAS

821502450 | 'OD OMEGA DORNIER' LTDA.' '1999-02-25 10:35:00' 24 | 'sim' 19 | '2018-01-12 09:43:31'
'DEVILLE COMERCIO DE JOIAS

821502450 | 'OD OMEGA DORNIER' LTDA.' '1999-02-25 10:35:00' 24 | 'sim' 31 | '2018-01-12 09:43:31'
'DEVILLE COMERCIO DE JOIAS

821502450 | 'OD OMEGA DORNIER' LTDA.' '1999-02-25 10:35:00' 24 | 'sim' 'OUTRO' '2018-01-12 09:43:31'
'DEVILLE COMERCIO DE JOIAS

821502468 | 'OD OMEGA DORNIER' LTDA.' '1999-02-25 10:40:00' 24 | 'sim' 19 | '2018-01-12 09:38:29'
'DEVILLE COMERCIO DE JOIAS

821502468 | 'OD OMEGA DORNIER' LTDA.' '1999-02-25 10:40:00' 24 | 'sim' 31 | '2018-01-12 09:38:29'
'DEVILLE COMERCIO DE JOIAS

821502468 | 'OD OMEGA DORNIER' LTDA.' '1999-02-25 10:40:00' 24 | 'Sim' 'OUTRO' '2018-01-12 09:38:29'
‘DORNIER COMERCIO E INDUSTRIA

821502492 | 'OMEGA DO BALAO' DE JOIAS LTDA' '1999-02-26 14:05:00' 24 | 'Sim' 19 | '2018-01-11 13:58:13'
‘DORNIER COMERCIO E INDUSTRIA

821502492 | 'OMEGA DO BALAO' DE JOIAS LTDA' '1999-02-26 14:05:00' 24 | 'Sim' 31 [ '2018-01-11 13:58:13'
‘DORNIER COMERCIO E INDUSTRIA

821502492 | 'OMEGA DO BALAO' DE JOIAS LTDA' '1999-02-26 14:05:00' 24 | 'Sim' 'OUTRO' '2018-01-11 13:58:13'
'DORNIER COMERCIO E INDUSTRIA

821502506 | 'OMEGA DO BALAO' DE JOIAS LTDA' '1999-02-25 14:10:00' 24 | 'sim' 19 | '2018-01-11 14:04:41'
'DORNIER COMERCIO E INDUSTRIA

821502506 | 'OMEGA DO BALAQ' DE JOIAS LTDA' '1999-02-25 14:10:00' 24 | 'sim' 31 | '2018-01-11 14:04:41'
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