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RESUMO

SIMOES DOS SANTOS, Felipe Ferreira. A irregistrabilidade como marca de terceiro de
designacdes e siglas de 6rgédos e entidades publicas do ramo financeiro. 2022. 128 f.
Dissertacdo (Mestrado) em Propriedade Intelectual e Inovacdo) — Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2022.

Este trabalho postula estudar a tutela disposta no inciso IV do artigo 124 da Lei n°® 9.279 de
1996, Lei da Propriedade Industrial, as siglas e designacdes de orgdos e entidades publicas
brasileiras. E perceptivel nos trabalhos e artigos que discutem a Propriedade Industrial maior
énfase a iniciativa privada, difundindo que o interesse da coletividade estaria relacionado a
liberdade de iniciativa. Entretanto, o referido disposto legal protege a coletividade através de
uma excepcionalidade ao ordenamento juridico. Frisa-se que inexiste na legislacdo qualquer
ressalva quanto a aplicabilidade do dispositivo, sendo, portanto, uma tutela para todas as
siglas e designacdes de todos e quaisquer 6rgados e entidades publicas. Tampouco existe, por
parte do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, portaria que limite a aplicabilidade do
dispositivo legal. Inclusive, o manual de marcas da autarquia ressalta que a referida tutela
independe do produto ou servico no qual o sinal se apde. Assim, justifica-se esta pesquisa
pela relevancia de se investigar como a autarquia tem aplicado a tutela disposta no
supracitado inciso para proteger os ativos intangiveis da administracdo publica. A partir dos
resultados obtidos nos levantamentos de dados propostos, identificou-se auséncia de
uniformizacdo de tratamento quanto a irregistrabilidade de marcas idénticas as siglas e
designacbes de sociedades de economia mista, empresas publicas e fundacgdes, que sdo
entidades publicas conforme Decreto n® 200 de 1967. A pesquisa revela-se importante por
identificar um problema ainda ndo explorado pelas pesquisas anteriormente realizadas. Para
tanto, o caminho metodolégico adotado foi o bibliogréafico e exploratorio, buscando, atraves
de uma pesquisa ndo exauriente, investigar a evolucao histérica da protecao dada as marcas da
administracdo publica e os possiveis motivos que resultaram na excecdo a iniciativa privada
dada pelo legislador em uma lei prioritariamente privatista. O resultado da investigacédo
demonstrou que a protecdo dada as marcas da administracdo publica é uma excepcionalidade
do Direito da Propriedade Industrial e visa o interesse da coletividade em proteger esse ativo
intangivel por conta dos altos investimentos realizados para a criacdo das empresas estatais (e
os realizados posteriormente por elas) para o desempenho das mais variadas e relevantes
funcBes publicas. Além disso, identificou-se a aplicacdo do dispositivo legal de forma diversa
da estipulada na legislacéo.

Palavras-chave: Propriedade industrial. Marca. Orgdos e entidades publicos. Sigla e

designacéo. Interesse publico.



ABSTRACT

SIMOES DOS SANTOS, Felipe Ferreira. Irregistrability as a third-party trademark of
designations and acronyms of public agencies and entities in the financial sector. 2022.
128 f. Dissertacdo (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovacéo) — Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 20XX.

This work aims to study the protection provided in item IV of Article 124 of Law No. 9279 of
1996, Industrial Property Law, to the acronyms and designations of Brazilian public agencies
and entities. It is noticeable in the works and articles that discuss Industrial Property more
emphasis on private initiative, spreading that the interest of the collectivity would be related
to the freedom of initiative. However, the referred legal provision protects the collectivity
through an exception to the legal system. It should be noted that there is no exception in the
legislation as to the applicability of the provision, and it is, therefore, a protection for all
acronyms and designations of all and any public bodies and entities. Nor does the National
Institute of Industrial Property [Instituto Nacional da Propriedade Industrial] have an
ordinance limiting the applicability of the legal provision. In fact, the agency's trademark
manual emphasizes that such protection is independent of the product or service to which the
sign is affixed. Thus, this research is justified by the relevance of investigating how the
agency has applied the protection provided in the aforementioned section to protect the
intangible assets of the public administration. Based on the results obtained in the proposed
data survey, a lack of uniform treatment was identified regarding the unlawfulness of
trademarks identical to the acronyms and designations of mixed economy companies, public
companies and foundations, which are public entities according to Decree No. 200 of 1967.
The research is important because it identifies a problem not yet explored by previous
research. To this end, the methodological path adopted was bibliographic and exploratory,
seeking, through a non-exhaustive research, to investigate the historical evolution of the
protection given to public administration brands and the possible reasons that resulted in the
exception to private initiative given by the legislature in a primarily privatist law. The result
of the investigation demonstrated that the protection given to public administration
trademarks is an exception in Industrial Property Law and aims to protect the interest of the
community in protecting this intangible asset because of the high investments made for the
creation of state companies (and those made by them subsequently) for the performance of the
most varied and relevant public functions. In addition, the application of the legal provision
was identified in a manner different from that stipulated in the legislation.

Keywords: Industrial property. Trademarks. Public agencies and entities. Acronym and

designation. Public interest.
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INTRODUCAO

Tem-se por marca todo sinal distintivo, visualmente perceptivel, capaz de identificar e
distinguir produtos e servigos de outros similares. A marca é um ativo intangivel que permite
atribuir a um produto ou servico diferenciagdo quanto aos demais existentes no mercado,
influenciando diretamente seu sucesso ou insucesso comercial. O empresario interessado em
proteger sua marca, para efeitos de exclusividade de uso, deve proceder com o seu devido
pedido de registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, autarquia que
atribui validade erga omnes as marcas ali registradas. Vale salientar a importancia de se ter
sua marca protegida contra terceiros em um mercado globalizado, especialmente quando
reconhecida por sua qualidade, eficiéncia e prestigio, eis que sdo qualidades adquiridas ap6s
muito esfor¢o e investimento financeiro.

A marca registrada é um ativo relativamente recente na histéria e comumente
identificado como ativo intangivel das sociedades empresariais, como, também, para a
administracdo publica, pois traduzem resultados de grandes investimentos do governo em
areas que a iniciativa privada ndo teve interesse em atuar. Por conta disso, tem-se como
relevante estudar a evolucgdo historica e a aplicabilidade da tutela esculpida no inciso 1V do
artigo 124 da Lei n° 9.279 de 1996, Lei da Propriedade Industrial — LPI, que trata da
irregistrabilidade de marca idéntica as siglas e designacdes de 6rgdos e entidades publicas.

Importante ressaltar que, considerando a extensdo continental do Brasil e a grande
quantidade de 6rgdos e entidades publicas federais, estaduais e municipais existentes em todo
o territorio nacional, é compreensivel a dificuldade que o INPI deve enfrentar para dar
eficacia ao disposto no inciso IV do artigo 124 da LPI e tutelar todas as designacoes e siglas
da administracdo publica de tentativas indevidas de apropriacdo parasitéaria da estrutura estatal
a partir do registro de marca idéntica por terceiros. Vale destacar que nem todos os 6rgaos e
entidades publicas possuem registro de sua marca na autarquia, o que aumenta a dificuldade
dos examinadores de marcas do INPI, agentes publicos da autarquia, em conhecerem suas
designacdes e siglas. Entretanto, a auséncia de uniformizacdo na aplicacdo da
irregistrabilidade do inciso IV do artigo 124 da LPI ndo deveria existir as marcas daqueles
Orgdos e entidades publicas que se encontram corretamente cadastrados perante a autarquia e,
principalmente, aqueles que possuem as suas designagdes ou siglas devidamente registradas
no INPI.



21

Assim, propde-se com a presente pesquisa investigar, de forma ndo exauriente, a tutela
marcaria do inciso IV do artigo 124 da Lei n® 9.279 de 1996 dada as designacdes e siglas de
orgdos e entidades publicas. Verifica-se que a maioria dos trabalhos e artigos académicos que
tratam de propriedade industrial (P1) ndo se aprofundam no interesse coletivo do inciso IV do
artigo 124 da LPI, pois defendem o atingimento do interesse da coletividade através da
liberdade da iniciativa privada. Entretanto, o dispositivo visa proteger a coletividade através
de uma excepcionalidade, comum no Direito quando o legislador faz constar nas normas
juridicas determinadas regulamentacdes que visam apresentar excecGes a regra. Nota-se
inexistir na legislacdo qualquer restricdo quanto a aplicabilidade do disposto no referido
inciso, devendo a protecdo abranger as designacdes e as siglas de todos e quaisquer 6rgdos e
entidades publicas. Tampouco existe no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
portaria que disponha de forma a limitar a aplicabilidade do dispositivo legal.

Justifica-se, portanto, esta pesquisa pela necessidade de se investigar a aplicabilidade
do disposto no inciso IV do artigo 124 da LPI. Considerando a continentalidade do pais e a
impossibilidade de se realizar uma pesquisa que abrangesse todos os Orgaos e entidades
publicas brasileiras (federais, estaduais e municipais), optou-se por investigar as designacdes
e siglas de 6rgdos e entidades publicas do ramo financeiro, empresas estatais criadas por lei
pelo estado com o objetivo de fomentar e desenvolver a economia em todo o territorio
nacional, servindo como fonte de recursos financeiros para a circulagdo monetaria nas mais
variadas localidades do Brasil, desde o periodo imperial. Vale ressaltar que essas entidades
publicas, por conta de suas fun¢des de interesse publico, por vezes sdo instaladas em lugares
onde a iniciativa privada ndo tem qualquer interesse em atuar, seja pela distancia dos grandes
centros urbanos (o que dificulta e encarece a iniciativa), seja pelo alto risco de seguranca (séo
localidades com policiamento precario) ou simplesmente pela auséncia de infraestrutura local
que resultaria em baixo retorno financeiro (caréncia de comércio e/ou industrias na
localidade), sendo necessaria a presenca dessas entidades publicas para fomentar
economicamente e proporcionar desenvolvimento nestas regides.

Através do levantamento de dados, foi possivel identificar ndo uniformizacdo das
decisdes da autarquia no que tange aos pedidos de registro de marcas requeridos por terceiros,
contrariando o disposto no inciso IV do artigo 124 da LPI. Foram catalogados indeferimentos
que ultrapassariam a tutela do referido inciso, como nomes utilizados para identificar tratados
internacionais, agéncias estadunidenses e, até mesmo, partido politico. Também foi possivel
constatar que a tutela tem protegido nomes de 6rgaos e empresas publicas que nao sédo siglas,

tampouco designacdes, 0 que, em tese, estaria fora do alcance da tutela. Além disso, também
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se identificou a fundamentagdo com o inciso IV do artigo 124 da LPI para o indeferimento de
marcas que empregavam o radical idéntico as siglas, mas que, em uma interpretacdo restritiva,
ndo abarcariam a tutela do dispositivo legal.

Assim, a pesquisa pretende constituir em contribuicdo aos estudos sobre o direito da
propriedade industrial e marcario, em especial no que tange a tutela das marcas da
administragdo pablica. Busca-se oferecer um acréscimo ao quadro de reflexdes, especialmente
pela relevancia do tema para a administracdo publica e, por conseguinte, a sociedade, que
indiretamente sofre quando terceiros se utilizam de marcas de entidades e 6rgdos publicos
com o objetivo de confundir os usuérios dos servigos publicos e usar de forma parasitaria da
estrutura do Estado em proveito préprio. Além disso, espera-se que este trabalho possa servir
a administracdo publica como uma proposta inicial de melhoria na gestdo dos seus ativos
intangiveis, haja vista serem esses ativos, também, os resultados dos relevantes investimentos
realizados pela administracdo publica no desenvolvimento econdémico do pais.

Importante ressaltar a escassez de pesquisas sobre a tutela do inciso IV do artigo 124
da LPI, excepcionalidade do Direito de Propriedade Industrial incorporada e aprimorada
através dos anos em uma legislacdo de viés majoritariamente privatista. Tal fato, por si,
justifica o desinteresse daqueles que atuam no setor privado em estudar o tema de exclusiva
relevancia a administracao publica, principalmente pelo fato da referida tutela limitar terceiros
em requerer marcas idénticas as siglas e designacdes de 6rgdos e entidades publicas. Ja pelo
lado do poder publico, acredita-se haver desconhecimento da concessdo de marcas idénticas
as siglas e designacdes da administracdo publica a terceiros, especialmente pela negligéncia
pela administracdo publica na gestdo desse ativo. Tais percepgdes, por si, ja justificam a
incorporacdo na legislacdo de uma tutela aparentemente estranha, mas com relevante
repercussao econbémica para a sociedade. Foi possivel constatar que muitos dos 6rgdos e
entidades publicas sequer possuem cadastro ou o registro de suas siglas e designacdes como

marca na autarquia.

PROBLEMA DE PESQUISA

A problemética principal a motivar a pesquisa recai na identificacdo de deferimentos
pelo INPI de marcas irregistraveis em contrariedade ao disposto no inciso IV do artigo 124 da

LPI, em especial siglas de empresas estatais autorizadas pelo Banco Central do Brasil —
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BACEN a atuar no setor financeiro no Brasil. Com base no problema identificado, buscou-se
responder a seguinte pergunta: Em quais medidas o atual ordenamento juridico, em especial o
disposto no inciso IV do artigo 124 da LPI, tem sido cumprido pelo INPI para dar protecéo as
siglas ou designacdes de entidades ou Orgdos publicos, sobretudo as empresas publicas,
sociedades de economia mista e fundacGes autorizadas pelo BACEN a atuar no setor

financeiro no Brasil?

HIPOTESES

Com base nos preceitos elencados e buscando responder a questdo da pesquisa,
elaborou-se as seguintes hipdteses de investigacdo a serem verificadas:

e O INPI tem concedido a terceiros, marcas idénticas as siglas e as designacfes de
entidades ou 6rgaos publicos que atuam no setor financeiro do Brasil em contrariedade
ao disposto no inciso IV do artigo 124 da LPI.

e Por terem sido deferidas em contrariedade a legislacdo, tais marcas devem ser

anuladas pelo INPI de oficio.

ESCOPO

A pesquisa tem por finalidade analisar a aplicabilidade pelo INPI da tutela disposta no
inciso 1V do artigo 124 da LPI. Entretanto, considerando a inexisténcia de uma lista publica
que contenha todas as siglas e designacdes de 6rgaos e entidades publicas federais, estaduais e
municipais brasileiras que pudesse servir como base para a investigacdo, o escopo do presente
trabalho foi restringido aos 6rgdos e entidades do ramo financeiro pela sua importancia para o
desenvolvimento econdémico do pais, especialmente no interior, regido de reconhecida
auséncia de interesse privado pelo reduzido retorno financeiro aos investimentos ali
implementados, sendo necessaria a atuagdo estatal através de suas empresas publicas,
sociedades de economia mista e fundagoes.

Além disso, objetivando restringir a pesquisa a um escopo que respondesse a pergunta

proposta, o periodo base para a pesquisa foi limitado aos resultados dos processos
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administrativos de registro de marca publicados na Revista da Propriedade Industrial (RPI)
entre os anos de 1997 e 2021. Seria irrelevante para a pesquisa dados que trouxessem anos
anteriores, por conta da Lei n°® 9.279 de 1996, que serviu como base para a investigacéo, ter
entrado em vigor em 1997, 1 ano ap6s a sua publicacdo, conforme disposto em seu artigo
2431,

JUSTIFICATIVA

Por meio de uma pesquisa inicial realizada em 2020, detectou-se o deferimento a
terceiro de marca idéntica a sigla de entidade publica atuante no setor financeiro do Brasil, em
contrariedade a irregistrabilidade disposta no inciso IV do artigo 124 da Lei n°® 9.279 de 1996.
Vale ressaltar que, no caso previamente detectado, a sociedade de economia mista lesada
possui sua sigla registrada e concedida pelo INPI?, além de ter atuagio e presenca em todo o
territério nacional, fatos que deveriam subsidiar o indeferimento de pedidos de marcas
idénticas a sua sigla pelos examinadores de marcas do INPI.

A concessdo da marca a terceiro de forma contréria a legislacdo sinalizou ao
pesquisador, funcionario da sociedade de economia mista em questdo ha 17 anos, a
necessidade de se realizar um estudo aprofundado sobre o tema, objetivando verificar a
aplicabilidade da tutela de irregistrabilidade de marcas idénticas as siglas e designacdes de
entidades e 6rgdos publicos quando o registro ndo é requerido pela propria administracdo
publica; buscando investigar se o deferimento da marca a terceiro encontrava-se eivado de
vicio e, portanto, seria nulo. Além disso, investigar se o proprio INPI deveria atuar de oficio
para regularizar a concessdo indevida ou se a administracdo publica prejudicada necessitaria
requerer a nulidade a cada marca concedida a terceiro pela autarquia em contrariedade a
legislacéo.

Por conta dos deferimentos que atingem e minguam a distintividade da sigla da
sociedade de economia mista e a falta de uniformidade das decisdes que, ora indefere com

base no inciso IV do artigo 124 da LPI, ora concede registros a terceiros sem nem identificar a

1 BRASIL. Lei n® 9.279 de 1996 - Artigo 243. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacdo quanto as
matérias disciplinadas nos arts. 230, 231, 232 e 239, e 1 (um) ano ap0s sua publicacdo quanto aos demais artigos.
2 A sociedade de economia mista Banco do Brasil S.A. teve a concessdo da marca nominativa BB deferida em
25/09/1990 através do processo administrativo n°® 815796820 junto ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial.
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similaridade, o pesquisador buscou identificar se haveria alguma portaria do Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que subsidiasse os examinadores de marcas,
agentes publicos daquela autarquia, a atuarem de forma diversa ao dispositivo legal. Vale
lembrar que como agentes publicos, os atos dos examinadores devem ser norteados pelos
principios da administracdo publica, entre eles o da legalidade, ndo Ihes sendo oportunizado
interpretacdo diversa do que dispde a legislacéo.

N&o tendo encontrado qualquer elemento que justificasse a dissonancia na aplicagédo
do inciso IV do artigo 124 da LPI pelo INPI e entendendo pela relevancia do cumprimento da
protecdo marcaria corporificada pelo legislador na LPI no referido inciso, decidiu por
aprofundar sua investigacdo, iniciando o estudo na busca da identificagdo da importancia da
irregistrabilidade concedida pela legislacdo as siglas e designac@es dos 6rgdos e entidades
publicas, procurando compreender o interesse publico do legislador em tutelar, através do
disposto no inciso 1V do artigo 124 da LPI, as marcas estatais. Entendeu por proeminente
identificar como essa tutela evoluiu e se solidificou em uma legislacdo majoritariamente de
interesse privado. Além disso, percebeu o pesquisador que seria relevante que o estudo
identificasse a aplicabilidade do disposto no referido inciso, buscando catalogar em que
circunstancias a irregistrabilidade de marca idéntica a sigla e a designacdo de Orgdos e
entidades publicas tem sido aplicada pelo INPI.

No caso especifico da sociedade de economia mista que motivou a pesquisa, faz-se
mister destacar que, apesar de parte de suas marcas se enquadrar nas especifica¢oes ligadas ao
setor financeiro, a instituicdo financeira também presta servigcos em outras areas como, por
exemplo, cultura, esporte, seguridade, entre outras, sempre na busca de atingir o interesse
publico para a qual a entidade e suas subsidiarias foram criadas. O mesmo pode ocorrer com
outras entidades e érgdos publicos. Além disso, como afirma o préprio manual de marcas do
INPI, a irregistrabilidade dada pelo inciso IV do artigo 124 da LPI independe do produto ou
servigo para o qual se aplica (BRASIL, 2022, p.196).

OBJETIVOS

Partindo-se da necessidade de se verificar se o INPI tem protegido as siglas e as
designacOes de entidades ou 6rgdos publicos conforme determina a legislagdo vigente no

Brasil, a presente pesquisa propde uma investigacdo sobre a atuacdo da autarquia ao atribuir
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validade erga omnes aos pedidos de registro de marcas em contrariedade ao inciso 1V do
artigo 124 da LPI. O objetivo da pesquisa, portanto, pode ser definido conforme a tipificagéo

abaixo:

Geral

Analisar a aplicabilidade pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial da
irregistrabilidade de marca idéntica a designacdo ou a sigla de entidade ou 6rgéo publico
guando ndo requerida pela propria administracdo publica, em contrariedade ao previsto no
inciso IV do artigo 124 da Lei n® 9.279 de 1996.

Especificos

o Identificar e catalogar todas as empresas estatais que atuam no ramo bancario e
financeiro pertencentes a administracdo publica nas esferas federal, estadual e municipal e
suas respectivas siglas e designacoes;

o Identificar e catalogar os respectivos pedidos de registro das siglas e das designacdes
requeridos pela administracdo publica de suas empresas estatais do ramo financeiro e 0s
pedidos de registro idénticos a essas siglas e designacdes requeridos por terceiros que foram
deferidos e indeferidos;

o Analisar juridicamente meios para se dar o correto cumprimento a irregistrabilidade de
marca requerida por terceiro idéntica a designacdo ou a sigla de entidade ou 6rgao publico em
cumprimento ao disposto no inciso 1V do artigo 124 da Lei n°® 9.279 de 1996;

o Retracar a racionalidade do inciso IV do artigo 124 da LPI;

o Questionar se outro meio de protecdo existente no ordenamento juridico, como o alto
renome, seria eficaz para proteger as siglas ou designacdes de entidades e 6rgéos publicos.

o Investigar quais as implicagdes em relagdo a nulidade para as marcas concedidas em

contrariedade ao disposto no inciso 1V do artigo 124 da Lei n°® 9.279 de 1996.
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REVISAO DA LITERATURA

Estudos com temas de propriedade industrial tém sido cada vez mais produzidos
dentro e fora do Brasil, entretanto ndo foi possivel encontrar neste conjunto de relevantes
produgdes qualquer uma que tratasse especificamente da irregistrabilidade de marca idéntica
as siglas e designacdes de oOrgaos e entidades publicas. A escassez de pesquisas sobre a
matéria talvez se dé pelo desinteresse do setor privado em tratar de tema de exclusiva
relevancia para a administragdo publica, pois o inciso IV do artigo 124 da LPI trata
especificamente de tutela dada as siglas e as designacGes de 6rgaos e entidades publicas, ndo
sendo um topico proeminente aqueles que trabalham para a iniciativa privada, mesmo que
para critica-lo, talvez com receio de fortalecé-lo.

Jé& pelo lado da administracdo publica, acredita-se que a auséncia de debates sobre o
tema tem a ver com o desconhecimento pelos 6rgédos e entidades publicas da ocorréncia de
deferimentos de pedidos de registro de siglas como marcas de terceiros em contrariedade a
legislacdo e, também, por ndo haver na administracdo publica relevantes investimentos em
propriedade intelectual, ndo proporcionando aos entes federativos a percepgédo da importancia
de protecdo desses ativos intangiveis para o setor publico. Frisa-se que muitos 6rgdos e
entidades publicas sequer tem cadastro no INPI.

Apesar de ndo tratar especificamente da irregistrabilidade do inciso IV do artigo 124
da LPI, foram identificados dois trabalhos que de forma tangencial tratam de temas proximos.

Lucas Santos Heler (2016) em sua dissertacdo de mestrado profissional “Analise dos
usos indevidos da marca do Inmetro nos campos da metrologia e da qualidade” do Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), avaliou o uso indevido da
marca da autarquia por terceiros para certificar, através de selos e etiquetas de identificacdo da
conformidade e de controle metroldgico, que tal produto ou servico teria sido aprovado nos
testes do Inmetro, quando na realidade ndo o tinha. O Inmetro é uma autarquia federal criada
pela Lei n® 5.966 de 1973, vinculada ao Poder Executivo, mais especificamente ao Ministério
do Desenvolvimento, Inddstria e Comércio Exterior e tem como finalidade, entre outras, de
executar as politicas nacionais de metrologia e da qualidade nos produtos comercializados no
pais (BRASIL, 2003, p.1). A pesquisa de Lucas Santos Heler (2016) colabora com o presente
trabalho por compartilhar da preocupacéo no que tange a utilizagdo indevida da marca, selos e
etiquetas do Inmetro e suas “consequéncias para a imagem institucional, para o desequilibrio

ao comércio justo, riscos para consumidores e ameaga ao cumprimento da missédo do Inmetro
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de prover confianga nas relagdes de consumo.” Entretanto, considerando que inexiste marca
Inmetro concedida pelo INPI a terceiros, a utilizacdo indevida observada por Lucas Santos
Heler (2016) ndo abrangia o registro perante o INPI, mas sim, o uso direto por terceiros no
mercado consumidor.

Outro trabalho que passa muito préximo da tematica desta pesquisa foi escrito e
apresentado por este pesquisador para a conquista do seu bacharelado em Administragdo pela
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro em 2020. Com o titulo “Registro de alto
renome da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI”, a monografia
defendida naquela oportunidade tratou do alto renome requerido pela empresa publica Caixa
Econbmica Federal, pertencente a administracdo publica federal indireta e com atuacdo no
ramo financeiro do Brasil (SIMOES DOS SANTOS, 2020). Apesar de discordar da
necessidade da chancela do alto renome para proteger siglas e designacdes de 6rgdos e
entidades publicas por conta da irregistrabilidade disposta no inciso IV do artigo 124 da LPI,
Felipe Ferreira Simfes dos Santos (2020) enxergou naquele estudo a possibilidade de
mergulhar no tema para, hoje, ter subsidios para aprofundar na discussao da irregistrabilidade
disposta no inciso IV do artigo 124 da LPI. Cabe salientar que, a época, 0 pesquisador
concluiu que a chancela de alto renome somente protegeria 0 nome escolhido pela empresa
publica para sua identificacdo no mercado, qual seja, o termo Caixa, ndo se estendendo a sua
sigla CEF, tampouco a sua designacdo Caixa Econémica Federal, que estariam protegidas
pelo inciso IV do artigo 124 da LPI. Entendimento que este pesquisador mantém apods a

presente pesquisa cujo resultado ora apresenta.

ESTRUTURA DA DISSERTACAO

A dissertacdo tem inicio na introducdo, através da qual o leitor é convidado a
investigar a efetividade da tutela marcéria dada pelo inciso IV do artigo 124 da Lei n°® 9.279
de 1996. Para tanto, ¢ feita a contextualizacdo da questdo do deferimento e da concesséo de
marcas idénticas as siglas e as designacdes de Orgdos e entidades publicas brasileiras, séo
apresentados o problema de pesquisa, as hipoteses que serdo verificadas, a delimitacdo do
escopo, a justificativa, os objetivos, geral e especificos, além da revisdo da literatura.

No capitulo primeiro, sdo apresentados os referenciais tedricos. Aborda a

propriedade intelectual, a tutela dada as marcas, as referéncias historicas da propriedade
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intelectual, a positivacdo do direito de propriedade na Franca e nos Estados Unidos e a
vanguarda do Brasil entre um dos primeiros territdrios a conceder protecdo a propriedade
industrial; as possiveis classificacdes, as categorias, suas formas de apresentacdo e as suas
funcdes através do posicionamento de alguns doutrinadores nacionais e internacionais. E
possivel identificar a marca como um relevante ativo intangivel, tanto para as sociedades
empresarias, como para a administragdo publica. Sdo exibidos os principios que regem o
Direito Marcario e suas exceg¢des, 0s tramites para o registro de marca no Brasil, desde a fase
da instauracéo até a integracédo, abordando a decis@o de deferimento ou indeferimento e a fase
do recurso a autoridade administrativa superior. Também sdo apresentadas nogdes de
administracdo publica, formas de atuacdo e a sua relevancia para a industrializacéo e para o
desenvolvimento econdmico do pais; diferenciacdo entre administracdo puablica direta e
indireta, conceitos de atuacdo desconcentrada e descentralizada, além da criagdo e/ou
instituicdo das entidades publicas. Ainda sdo esclarecidos os termos sigla e designacéo,
importantes para a posterior analise dos dados levantados na pesquisa.

O segundo capitulo propde uma analise historica sobre a tutela dada as marcas da
administracdo publica no Brasil. Para tanto, aborda a evolugdo histérica e legislativa da
protecdo dada as marcas identificadoras da administragdo publica, demonstrando a
racionalidade do interesse estatal de expandir a protecdo inicialmente dada somente as marcas
das reparticGes publicas para, agora, atingir todas as siglas e designacfes de qualquer 6rgao
ou entidade publica.

O terceiro capitulo se dedica a metodologia, apresentando as classificacbes da
pesquisa, a identificacdo do ambiente onde foi realizada e a qualificacdo da amostra de dados.
Aborda, ainda, como a pesquisa foi conduzida e como as respostas aos objetivos propostos
foram encontradas.

O quarto capitulo se dedica a discussdo e a analise dos dados levantados. Com base
nos conceitos apresentados no primeiro capitulo e a analise historica da tutela dada as siglas e
designacfes dos 6rgdos e entidades publicas exibida no segundo, sdo analisados e discutidos
os dados levantados através da metodologia apresentada no terceiro capitulo.

O quinto capitulo da dissertagdo tem o objetivo de apresentar propostas de melhoria
para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, desde uma publicacdo de uma portaria
especifica para tratar da irregistrabilidade disposta no inciso 1V do artigo 124 da LPI, bem
como ajustes nos exames de processos administrativos de marcas.

Finalmente, a concluséo apresenta as respostas para a questdo da pesquisa e para 0s

objetivos propostos.
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1 DESENVOLVIMENTO

O referencial tedrico esta dividido em 3 sec¢des, todas com a finalidade de servirem
de base para a discussdo da tutela disposta no inciso IV do artigo 124 da LPI: “Nao sdo
registraveis como marca: (...) IV — designacgdo ou sigla de entidade ou 6rgéo publico, quando
ndo requerido o registro pela prépria entidade ou 6rgao publico” (BRASIL, 1996).

A secdo 1.1 aborda a propriedade intelectual e a tutela dada as marcas, apresentando
as referéncias histdricas da propriedade intelectual iniciadas na Grécia e Roma antigas,
passando pela positivacdo do direito de propriedade na Franca e nos Estados Unidos da
Ameérica no século XVIII e na vanguarda do Brasil entre um dos primeiros territérios a
conceder protecdo a propriedade industrial ainda nos tempos do império. Posteriormente, a
historia mostra a preocupacdo do legislativo e do executivo em aprimorar a legislacdo de
propriedade industrial como forma de acompanhar o desenvolvimento econdmico do pais,
concedendo seguranca juridica para as relacfes comerciais, mas sem abdicar dos interesses
estatais.

A subsecdo 1.1.1 trata das marcas, expondo a conceituacdo, a partir da leitura do
entendimento de renomados doutrinadores, desse ativo intangivel de relevante valor para as
sociedades empresérias e para a administracdo publica. Sdo apresentadas as classificacdes, as
categorias e as formas de apresentacdo das marcas.

A subsecdo 1.1.2 apresenta as principais funcdes de uma marca, como a funcao
social, a distintiva, a indicacdo de origem, a de garantia e a publicitaria. A partir da
apresentacdo das disposicoes legais (Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988
e Lei n°® 9.279 de 1996) e dos posicionamentos de alguns doutrinadores nacionais e
internacionais, faz-se algumas analises para demonstrar a importancia de se dar protecdo a
esse relevante ativo intangivel chamado marca.

A subsecdo 1.1.3 exibe os trés principios que regem o Direito Marcario:
territorialidade, especialidade e sistema atributivo, além das respectivas exce¢des, como as
marcas notoriamente conhecidas, as marcas de alto renome e 0s usuérios de boa-fé,
respectivamente.

A secdo 1.2 tem a funcdo de apresentar os tramites para o registro de marca no
Brasil, que atualmente é realizado a partir do conjunto de atos junto ao INPI pautados nos
requisitos, principios e regramentos norteadores de um processo administrativo. Considerando

que o direito administrativo no Brasil ndo esta codificado, 0 estudo navega entre os principais
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principios gerais do processo, do direito administrativo e os especificos do processo
administrativo. Faz-se mister salientar a importancia desses principios para a atuacdo dos
agentes publicos, neste caso os examinadores de marcas do INPI, sob pena de nulidade e
responsabilizacdo dos atos praticados em contrariedade ao disposto na legislacdo vigente.
Apresentados 0s principios, passa-se a tratar do processo administrativo propriamente dito,
desde a fase da instauracdo até a integracdo, incluindo a decisdo de deferimento ou
indeferimento e a fase do recurso a autoridade administrativa superior aquela que decidiu
anteriormente.

J& a ultima secdo, de numérica 1.3, trata da administracdo publica e sua importancia
histérica, abordando as nocbes de administracdo publica, seus bracos de atuacdo e a sua
importancia, tanto na industrializacdo inicial do pais, como no atual desenvolvimento
econémico da nacao.

A subsecdo 1.3.1 aborda como a administracdo publica desempenha suas funcoes,
apresentando a diferenciacdo entre administracdo publica direta e indireta, conceitos de
atuacdo desconcentrada e descentralizada, bem como se da a criacdo e/ou instituicdo das
entidades publicas necessarias para a atuacdo estatal em areas desprezadas pela iniciativa
privada. Apresenta, ainda, as definicdes de sigla e designacdo, termos importantes para a
posterior analise dos dados levantados na pesquisa.

A subsecdo 1.3.2 se dedica a demonstrar a importadncia das estatais para a
industrializacdo e desenvolvimento do Brasil, trazendo, a partir de importantes trechos da
historia, desde a chegada da familia real no pais até os dias atuais, como se deram algumas
das intervencdes produtivas do Estado na busca de solucdes para o desenvolvimento
econdmico da nagéo.

Considerando tratar-se de politica publica estatal, a subsecdo 1.3.3 apresenta como 0
estado brasileiro assumiu para si 0 énus de promover o desenvolvimento econémico do pais

através das entidades publicas.

1.1 APROPRIEDADE INTELECTUAL E A TUTELA DADA AS MARCAS

A Propriedade Intelectual surgiu com o objetivo de atribuir seguranca a inventores
quanto aos direitos decorrentes de suas criagcdes, tangiveis e intangiveis, durante determinado

periodo. Para Antonio Marcio Buainain e Sérgio Medeiros Paulino de Carvalho (2000), “a
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propriedade intelectual possibilita transformar o conhecimento, em principio um bem quase
publico, em bem privado e é o elo de ligacdo entre o conhecimento e 0 mercado.” Trata-se de
uma forma de dar reconhecimento a atividade intelectual, permitindo ao inventor ter algum
retorno financeiro pelos investimentos que tenha realizado quando da pesquisa, alem de um
estimulo para que novos investimentos em inovagdo ocorram. Jodo da Gama Cerqueira (1946)
prefere denominar como propriedade imaterial a propriedade intelectual, esclarecendo que
“abrange a propriedade imaterial tanto os direitos relativos as producdes intelectuais do
dominio literario, cientifico e artistico, como 0s que tém por objeto as invencOes e 0s
desenhos e modelos industriais, pertencentes ao campo industrial” (Gama Cerqueira, 1946,
pp.68-69).

As referéncias ao direito da propriedade intelectual remontam as Grécia e Roma
antigas, onde se percebeu a necessidade de diferenciacdo de produtos através das figuras,
letras e simbolos, 0s quais ja eram considerados marcas, mas sem valor patrimonial. Ha&
divergéncia entre alguns autores no tocante ao primeiro privilégio relacionado a propriedade
intelectual. Uns defendem que foi concedido em 1236 para um cidaddo que tingia tecidos de
I& para confeccdo de ternos (BASSO, 2000), enquanto outros relacionam como o primeiro
registro a prote¢do ao uso exclusivo relacionado & arte de impressdo dada ao Giovanni de
Spira em Veneza (VIEIRA, 2001). Em 1623, na Inglaterra, o Rei Jacques | criou o Statute of
Monopolies, através do qual passou a reconhecer os direitos do inventor e conceder protecdo a
invencéo pelo periodo de 14 anos (VIEIRA e BUAINAIN, 2006). No século XVIII, na Franca
e nos EUA, surgiram leis objetivando a protecdo de patentes. A partir de entdo a concessdo
passou a ser realizada pelo Estado, inaugurando-se a positivacdo do direito de propriedade
(VIEIRA, 2001).

No Brasil, somente com a chegada da familia imperial que se passou a se preocupar
com o direito da propriedade industrial. Em 1809, foi reconhecido o direito do inventor pelo
Principe Regente, sendo concedido o direito, pelo prazo de 14 anos, de exclusividade ao uso
de invencdes que fossem registradas perante a Real Junta do Comércio (COELHO, 2001).
Posteriormente, a Constituicdo Politica do Imperio do Brazil de 1824 trouxe a prote¢do aos
inventos (IMPERIO DO BRAZIL, 1824) e, em 28 de agosto de 1830, foi editada lei
concedendo privilégio aquele que descobrisse, inventasse ou melhorasse uma industria til
(IMPERIO DO BRAZIL, 1830).

A primeira lei brasileira que tratou sobre marcas surgiu somente em 1875, por conta
dos interesses de Ruy Barbosa em atender seu cliente Meuron e Cia. Relata-se que a

sociedade empresaria comercializava o Rapé Areia Preta e estava processando por falsificagdo
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a Moreira e Cia, posto a utilizacdo indevida da marca Rapé Areia Parda (COELHO, 2001,
VARELLA, 1996). Ruy Barbosa venceu em primeira instancia, entretanto, posteriormente
teve sua sentenca anulada, pois ndo existia no ordenamento juridico norma que descrevesse 0
fato como crime, ndo se podendo, assim, punir a Moreira e Cia. Para sanar essa omissao
legislativa, a Comissdo de Justica Criminal da Camara dos Deputados imediatamente propos
um Projeto de Lei que restou convertido na Lei n°® 2.682 de 1875, objetivando conceder aos
comerciantes a oportunidade de se utilizar de uma marca como assinatura de seus produtos,
diferenciando-os daqueles negociados por seus concorrentes (VARELLA, 1996). Segundo
José Xavier Carvalho de Mendonca (1934, p.237), “Ele reconheceu a qualquer fabricante ou
comerciante o direito de marcas os produtos da sua manufatura e do seu comércio com sinais
que os tornassem distintos dos de qualquer outra procedéncia.”

Em 1882 foi editada uma nova lei de patentes e, no ano seguinte, na Franca, ocorreu
a Convencdo de Paris para Protecdo da Propriedade Industrial (CUP), que definiu quatro
principios norteadores aos paises que aderissem a Convengdo: tratamento nacional, prioridade
unionista, interdependéncia dos direitos e territorialidade. Conforme afirmam Jaqueline
Falconi Gross e Liliana Locatelli (2012, p.28), “A CUP — Convengdo da Unido de Paris foi,
entdo, o instrumento que deu o pontapé inicial quanto a protecdo da propriedade intelectual
internacional.” A CUP passou por sete conferéncias e revisdes: Roma (1883), Bruxelas
(1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967),
sendo que, nessa ultima houve a criacdo da World Intellectual Property Organization
(WIPO)3, cuja fungdo é “a de estabelecer a prote¢io das marcas, propriedade intelectual e
criar mecanismos que estimulem a criagdo da propriedade intelectual e tecnoldgica com o
objetivo de promover o desenvolvimento econdmico” (GROSS & LOCATELLI, 2012, pp.29-
30).

Voltando para o Brasil, durante o periodo de 1950 a 1970 houve uma elevacdo da
preocupacdo com o controle de remessa de royalties e lucros ao exterior, haja vista a elevada
quantidade de empresas de capital estrangeiro que atuavam no pais. A partir de 1970, por
conta dos interesses estratégicos da politica nacional de desenvolvimento industrial, o foco
legislativo migrou para a regulacdo do mercado tecnoldgico. Assim, em 1970 foi criado o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) por intermédio da Lei n° 5.648 de 1970 e,
em 1971 tem-se a promulgacdo de um novo Codigo da Propriedade Industrial.

3 Em portugués, a entidade é conhecida por Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).
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O periodo entre 1990 e 2000 foi marcado pela flexibilizacdo normativa e
procedimentais dos contratos. O Sistema de Propriedade Intelectual passou a estimular 0s
investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e a promover o intercambio
internacional de tecnologia. Em 1994 foi introduzido ao ordenamento juridico a protecéo as
franquias pela Lei n® 8.955 de 1994 e, no mesmo ano, o pais assinou o0 TRIPS — Agreement on
Trade Related Intellectual Aspects of Intellectual Property Rights, conhecido no Brasil como
Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio —
ADPIC, obrigando-se a elaborar uma legislacdo que atendesse as novas diretrizes do Acordo.

Assim, em 1996 foi promulgada a Lei n°® 9.279 abrangendo direitos e obrigac6es
referentes a propriedade industrial, trazendo protecdo as invengdes, marcas, desenhos
industriais, indicacdes geograficas e visando impedir a concorréncia desleal. Outras
legislacBes aplicaveis a temas relacionados ao direito intelectual foram editadas, tais como a
Lei n® 9.609 de 1996, que trouxe avancos na area de software, a Lei n° 9.456 de 1997, que
incluiu a protegdo aos cultivares e a Lei n° 9.610 de 1998 que disciplina os direitos autorais.

Atualmente divide-se a propriedade intelectual em 3 grupos: propriedade industrial,
direito autoral e sui generis.

A propriedade industrial tem como objetivo atribuir protecdo aos direitos ligados as
patentes, marcas, desenho industrial e indicacdo geografica. O direito autoral protege as obras
literarias, cientificas e artisticas, bem como os programas de computador. E por protecdo sui
generis tem-se as novas variedades vegetais obtidas por melhoramento, a “topografia de

circuito integrado, cultivares, conhecimento tradicional e o acesso genético” (ALVES, 2020).

1.1.1 Das Marcas

A marca € um ativo intangivel que permite distinguir um produto ou servi¢o quanto
aos demais existentes no mercado, influenciando seu sucesso ou insucesso comercial. Denis
Borges Barbosa (1997, p.265) compara as marcas a “‘nomes magicos’ — tdo magicos que de
todas as modalidades de protecdo da propriedade industrial tem sido considerado pelas
empresas americanas 0s de maior relevancia.” Deve ser facilmente compreendida pelos
potenciais consumidores, isenta de conotagdes negativas ou ofensivas, podendo ser composta
por simbolos, palavras ou signos que permitam a diferenciacdo do produto ou servi¢o que

representa em relacdo aos demais existentes no mercado. Adriana Carvalho Pinto Vieira e
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Antbnio Marcio Buainaim (2006) conceituam marca como: ‘“sinais distintivos que
identificam, direta ou indiretamente, produtos ou servigos. A identificacdo se realiza atraves
da aposicao do sinal no produto ou no resultado do servigo etc.”

Pode ser registrado como marca qualquer sinal que distinga visualmente um produto
ou servico de outro idéntico ou semelhante ou que tenha como finalidade atestar a
conformidade de um servico ou produto com as normas e especifica¢fes técnicas, conforme
disposto nos artigos 122* e 123, inciso I°, da Lei n° 9.279 de 1996, Lei da Propriedade
Industrial, LPI. (BRASIL, 1996).

As marcas podem ser classificadas como inventadas, arbitrérias, sugestivas ou
descritivas. Tem-se por inventadas aquelas que ndo ha referéncia de existéncia anterior, como,
por exemplo, as marcas Kodak, Omo e Bic. Por arbitrarias tem-se aquelas que, mesmo
possuindo sentido, este ndo se relaciona com o servico, produto ou a sociedade empresaria
que possui a marca, como, por exemplo, as marcas Apple, Camel e Shell que representam,
respectivamente, uma sociedade empresaria do ramo de tecnologia (apesar de apple significar
maca em inglés), uma marca de cigarros (apesar de camel significar camélo em inglés) e uma
sociedade empresaria do ramo de combustiveis (apesar de shell significar concha em inglés).
Tem-se por marcas sugestivas aquelas que sugerem algum uso, atributo ou caracteristica,
tendo-se como exemplo as marcas Lux, Sadia e Kibon, buscando, respectivamente,
representar luxo, algo saudavel e sensacdo de bom gosto. J& por descritiva, sdo aquelas marcas
gue descrevem a natureza do produto ou servicos, como, por exemplo, Peg&Pag, descrevendo
a forma de atuacdo da relacdo do consumidor com o servico da sociedade empresaria,
bastando pegar o produto que deseja adquirir e pagar para leva-lo.

Existem diversas categorias de marcas, sendo as mais comuns as identificadoras
comerciais de produtos e servicos, as coletivas e as de certificacdo. Por marcas identificadoras
comerciais tem-se aquelas utilizadas para distinguir produto ou servico de outro semelhante.
Por marca coletiva entende-se as utilizadas para identificar a origem dos produtos ou servi¢gos
fornecidos por membros de uma organizacdo representativa de coletividade determinada,
como uma associagdo ou cooperativa. Nesta hipotese o titular da marca pode, por meio de
regulamento, estabelecer condicGes e proibi¢bes ao uso da marca. J& as marcas de certificacdo

sdo aquelas utilizadas para distinguir produtos e servicos que cumprem certas normas, padroes

4 BRASIL. Lei n° 9.279 de 1996 - Artigo 122. Sdo suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos
visualmente perceptiveis, ndo compreendidos nas proibicdes legais.

5 BRASIL. Lei n° 9.279 de 1996 - Artigo 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: | - marca de produto ou
servico: aquela usada para distinguir produto ou servico de outro idéntico, semelhante ou afim, de origem
diversa; (...).
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ou especificagdes técnicas anteriormente certificadas quanto a natureza, qualidade,
metodologia aplicada e/ou material utilizado, conforme disp6e o artigo 123, inciso 11, Lei n°
9.279 de 1996° (BRASIL, 1996). A finalidade ¢ certificar ao plblico que o produto ou servigo
estd de acordo com padrdes técnicos especificos, tais como, por exemplo, o simbolo
Woolmark, que esclarece aos consumidores que os produtos comercializados sdo 100% wool.’
A marca de certificacdo deve ser utilizada por terceiro, com autorizacdo de seu titular,
objetivando atestar a conformidade daquele produto ou servigo.

Quanto a forma grafica de apresentacdo, as marcas podem ser registradas como
nominativa, figurativa, mista, tridimensional e marca de posicdo. A marca nominativa,
também conhecida como verbal, é o sinal constituido por uma ou mais palavras, podendo
conter letras ou numerais, desde que ndo se apresente de forma fantasiosa ou figurativa. Por
figurativa ou emblematica entende-se o sinal que se apresenta por desenho, imagem, figura ou
simbolo, podendo ser isolada ou acompanhada por letra ou algarismo. No Brasil também séo
entendidas como figurativas as marcas compostas por letras de alfabeto distinto do utilizado
na lingua portuguesa. A marca mista, ou composta, € constituida de elementos figurativos e
nominativos, ou mesmo somente nominativos, mas com grafia fantasiosa ou estilizada. Por
marca tridimensional tem-se o sinal capaz de individualizar os produtos ou servicos a que se
aplica simplesmente pela forma pléstica distintiva em si, sendo necessario que a forma
tridimensional seja distintiva e dissociada de efeito técnico. J& marca de posicdo € uma nova
modalidade de registro adotado pelo INPI através da Portaria INPI/PR n° 37 de 2019 que
protege os sinais distintivo visualmente perceptiveis que estejam fixados em determinado
suporte em local especifico que ndo seja comumente utilizado pelos demais concorrentes
(BRASIL, 2019).

1.1.2 Principais Funcdes de uma Marca

As marcas tém a fungdo de auxiliar os consumidores na realizacdo de suas escolhas

em relagdo as mais diversas opgOes apresentadas a si pelo mercado. Algumas das principais

® BRASIL. Lei n°® 9.279 de 1996. Artigo 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: (...) Il - marca de
certificacdo: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou servigo com determinadas normas ou
especificacfes técnicas, notadamente quanto a qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada;
e(..).

" Wool significa I em inglés.
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funcbes de uma marca sdo: social, distintiva, indicacdo de origem, de garantia (ou de
qualidade) e publicitaria (ou merchandising).

A funcéo social de uma marca no Brasil se sustenta no disposto nos artigos 5°, incisos
XXI118 e XXIX®, e no artigo 170, inciso 111'°, todos da Constituicio da Republica Federativa
do Brasil de 1988 (CRFB), ao dispor que: a propriedade atenderd a sua funcdo social; serd
garantido aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade da sua
propriedade e; a lei assegurara protecdo a propriedade das marcas, aos homes de sociedades
empresarias e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnoldgico e econémico do pais (BRASIL, 1988).

Lélio Denicoli Schimidt (2013, p.48) esclarece que a fungdo social “decorre dos
fundamentos juridicos que levaram o ordenamento a proteger as marcas: a necessidade de
distinguir e resguardar o aviamento erguido em torno do signo que identifica o produto ou
servigco e evitar confusdes e associagcdes indevidas no mercado de consumo.” Para tanto,
defende a necessidade do uso efetivo da marca pelo seu proprietario como o instrumento de
fiel cumprimento da sua fungdo social (SCHIMIDT, 2013, p.49). Ndo pode o Estado dar
protecdo a determinada marca como propriedade de quem a levou ao registro, mas ndo a
deseja utilizar, pois desta forma ndo estaria exercendo seu direito em vista do interesse social,
tampouco com vista ao desenvolvimento tecnolégico e econdmico do Brasil.

Importante ressaltar a necessidade de sempre se analisar in loco cada marca levada a
registro, objetivando evitar o uso distorcido da legislacdo e da funcdo social do instituto.
Conforme defende Marcos Jardim Silveira de Carvalho (2008, In: SCHIMIDT, 2013, p.49):
“a harmonia entre o direito de propriedade da marca e o principio da funcdo social da
propriedade marcaria devem ser analisados casuisticamente de modo tal que cada registro
marcario cumpra com 0s requisitos legais (...).” Caso seja identificado uso equivocado da

funcdo social da marca, como por exemplo o registro de marca sem o seu efetivo uso, ha

8 BRASIL. Constituigdo da Republica Federativa do Brasil de 1988. Artigo 5°, inciso XXIII - Todos sdo iguais
perante a lei, sem distincdo de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
Pais a inviolabilidade do direito a vida, & liberdade, a igualdade, a seguranca e a propriedade, nos termos
seguintes: (...) XXIII - a propriedade atendera a sua fungdo social; (...)

® BRASIL. Constituigdo da Republica Federativa do Brasil de 1988. Artigo 5°, inciso XXIX - Todos séo iguais
perante a lei, sem distincdo de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a propriedade, nos termos
seguintes: (...) XXIX - a lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua
utilizacdo, bem como protecdo as criagBes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas € a
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Pais;

(.-.)

10 BRASIL. Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988. Artigo 170, inciso Il - A ordem
econdmica, fundada na valorizacdo do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos
existéncia digna, conforme os ditames da justica social, observados os seguintes principios: (...) Il - funcdo

social da propriedade; (...)
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previsdo no artigo 143 da LPI*! que qualquer interessado na marca pode requerer a extingao
por caducidade do registro de marca de terceiro caso 0 seu proprietario ndo esteja exercendo a
sua funcdo social como determina a legislacéo vigente (BRASIL, 1996).

A funcdo distintiva é encontrada na legislacdo brasileira a partir da combinacdo do
disposto nos artigos 124, incisos VI, XI1X e XXI11*2 e 193% da LPI, ou seja, uma marca nio
deve ser composta por termos comuns, necessarios ou vulgares que por si ja teriam correlacdo
com o produto ou servigo que se busca identificar (BRASIL, 1996). Segundo Lélio Denicoli
Schimidt (2013, pp.49-50), “A distintividade é tdo essencial a marca que é revelada por sua
propria definicdo como um sinal destinado a diferenciar um produto ou servi¢o de outro.”
Giovanni Battista Ramello (2006, p.2) afirma que “A trademark is (...) a 'distinctive sign' that
enables offerings of goods or services to be - more or less consistently - differentiated, and
consequently enables consumers to distinguish between different goods and recognise their
provenance. "4

Percebe-se que a funcéo distintiva tem como finalidade que uma marca se apresente
no mercado de forma a ndo causar confusdo com outras marcas existentes. Luis Manuel Couto
Gongcalves (1999, p.218) afirma que “no plano juridico, a finalidade distintiva, ainda que se
venha a demonstrar que possa ndo ser cumprida de modo directo, configura uma finalidade
inultrapassavel. Ndo é possivel uma marca sobreviver fora dessa finalidade e ndo h4 mais

nenhuma finalidade com tal estatuto.”

1 BRASIL. Lei n° 9.279 de 1996. Artigo 143 - Caducara o registro, a requerimento de qualquer pessoa com
legitimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessao, na data do requerimento: | - 0 uso da marca
nado 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 modificagdo que implique alteracéo de seu
caréter distintivo original, tal como constante do certificado de registro. § 1° Nao ocorrera caducidade se o titular
justificar o desuso da marca por razfes legitimas. § 2° O titular sera intimado para se manifestar no prazo de 60
(sessenta) dias, cabendo-lhe o 6nus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razdes legitimas.

12 BRASIL. Lei n° 9.279 de 1996. Artigo 124, inciso VI - N&o séo registraveis como marca: (...) VI - sinal de
carater genérico, necessario, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relagdo com o produto ou
servico a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma caracteristica do produto ou servico,
guanto a natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de producdo ou de prestacdo do servico, salvo
quando revestidos de suficiente forma distintiva; (...) XIX - reproducéo ou imita¢do, no todo ou em parte, ainda
gue com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou servico idéntico,
semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou associagdo com marca alheia; (...) XXIII - sinal que imite
ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente ndo poderia desconhecer em razéo de
sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em territorio 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 associa¢do com aquela marca alheia.

13 BRASIL. Lei n° 9.279 de 1996. Artigo 193 - Usar, em produto, recipiente, invélucro, cinta, rétulo, fatura,
circular, cartaz ou em outro meio de divulgacdo ou propaganda, termos retificativos, tais como "tipo", "espécie",
"género”, "sistema", "semelhante”, "sucedaneo", "idéntico", ou equivalente, ndo ressalvando a verdadeira
procedéncia do produto.

14 Em traducdo livre: Uma marca é um "sinal distintivo" que permite que as ofertas de bens ou servigos sejam -
mais ou menos consistentemente - diferenciadas e, consequentemente, permite aos consumidores distinguir entre
diferentes bens e reconhecer sua procedéncia.
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Importante ressaltar a possibilidade de existirem registros idénticos da mesma marca
para titulares diferentes, quando n&o identificada pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial a possibilidade de confusdo para o consumidor quando do uso pelos seus
proprietarios. Entretanto, a coexisténcia de registros da mesma marca pode resultar numa
diluigdo da distintividade, talvez nem sendo interessante para o seu proprietario manté-la pela
desvalorizacdo deste ativo. Neste sentido, Lélio Denicoli Schimidt (2013, p.53) explica que
“A coexisténcia de varios registros para marcas semelhantes, cada qual sob titularidade
diversa, acaba restringindo a distintividade de todas elas.” Complementa que “Se a marca ja
foi apropriada por alguém, o uso que outrem fizer dela ndo gozaré de distintividade, pois se
confundird com o uso precedente (a0 menos em segmentos idénticos, semelhantes ou afins)”
(SCHIMIDT, 2013, p.54).

Importante ressaltar que a possibilidade de coexisténcia ndo autoriza o
descumprimento do disposto no artigo 124 da LPI sobre irregistrabilidade, inclusive de siglas
e designacdes de 6rgaos e entidades publicas, objeto do presente estudo. A coexisténcia de
marcas deve ser discutida apds cumpridos os requisitos legais da validade de ambas as marcas
conflitantes, fato que sequer deve ser levantado para marcas contrérias a legislacdo em vigor.

No que tange ao uso de termos genéricos, Giovanni Battista Ramello (2006, pp.9-10)

corrobora ao afirmar:

(...) it is therefore not possible to use generic signs as trademarks (for example the
term 'car’ as the trademark of a car manufacturer). In fact the social cost of such an
operation would exceed any informational benefits accrued to consumers by the
trademark, because all other producers would incur the increased information costs
of finding alternative expressions for identifying their products°

Como rege a legislacéo e contribuiram os doutrinadores em suas obras, ndo pode uma
marca ser tdo genérica ao ponto de inibir outras marcas a utilizarem de termos comuns. Como
o exemplo apresentado por Giovanni Battista Ramello (2006), ndo poderia uma sociedade
empresaria do ramo de automdveis registrar como marca os termos “carro” ou “veiculo” ou
“automovel”. Tal registro, se deferido, repercutiria na proibicdo do uso desses termos pelos
seus concorrentes, o que poderia resultar em monopdlio por parte da detentora desta marca.

Giovanni Battista Ramello (2006, p.4) divide a distintividade da marca em fantasioso,

arbitrario e sugestivo, esclarecendo que:

A trademark is termed 'fanciful’ if it consists of novel signs that do not have any pre-
existing meaning, as in the case of the words "Exxon' or 'Xerox'. A trademark is

15 Em traducdo livre: ndo €, portanto, possivel utilizar sinais genéricos como marcas comerciais (por exemplo o
termo "automovel” como marca comercial de um fabricante de automéveis). De facto, o custo social de uma tal
operacdo excederia quaisquer beneficios informativos que a marca de fabrica conferiria aos consumidores,
porque todos os outros produtores incorreriam nos custos acrescidos de informacdo para encontrar expressdes
alternativas para identificar os seus produtos.
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considered "arbitrary' when it does have a previous direct meaning, but in a such a
vastly different field that there is no possibility of confusion. Examples of this are the
'‘Apple’ brand of personal computers, 'Quaker' breakfast cereals, and 'Diesel' casual
wear. Finally, a trademark is termed 'suggestive’ when it refers - even if indirectly -
to some property of the product, as in the case of 'Frigidaire' for the refrigerators or
'Business Week' for a weekly news magazine devoted to the world of business. 6

Esta divisdo apresentada por Giovanni Battista Ramelo (2006) permite algumas
analises adicionais em relacdo a distintividade. As marcas consideradas fantasiosas tém um
alto grau distintivo, pois o sinal ndo tem qualquer ligacdo com o produto ou servico ofertado,
até mesmo em relacdo a qualquer outro concorrente. Inexiste no mundo algo que se chame
Exxon ou Xerox que nao seja a propria marca ou produto ou servico por elas comercializados.
Ja para as marcas arbitrarias € possivel perceber a utilizacdo de simbolos de areas diversas das
de atuacdo da sociedade empresaria. Este distanciamento permite uma melhor identificacdo da
marca por parte do consumidor quando esta ja Ihe é conhecida, ndo sofrendo a empresa com
risco de confusdo com concorrentes do mesmo ramo. No exemplo fornecido por Giovanni
Battista Ramello (2006), o uso de uma macé mordida para uma sociedade empresaria do ramo
de informética ndo tem como interferir concorrencialmente com quem vende a fruta macd,
tampouco com seus concorrentes diretos. JA& a marca sugestiva tem pouco grau de
distintividade, pois de forma indireta traz em si alguma propriedade do produto ou servico
comercializado, o que apesar de ser mais facilmente identificado pelo consumidor final
guando a marca ndo é tdo famosa, pode também ajudar na confusdo com outras marcas do
mesmo ramo de atividade.

Lélio Denicoli Schimidt (2013, p.50) acrescenta a diferenciacdo da distintividade em
funcao-fim e funcdo-meio. A funcdo-meio (sentido formal) seria a de identificar os produtos e
servicos entre si, ja a funcdo-fim (sentido substancial) seria a de distinguir a proveniéncia dos
produtos e servigos (SCHIMIDT, 2013, p.50). Para demonstrar a divergéncia, Lélio Denicoli
Schimidt cita, entre outros autores, Carlos Fernandez-Névoa (2004) e Francesco Ferrara
Junior (1945). Carlos Fernandez-Névoa (2004, p.70 In: SCHMIDT, 2013, p.51) afirma que
“la funcion indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios es, sin

duda, la funcion primaria y fundamental de la marca.”*" J& Francesco Ferrara Junior (1945,

16 Em traducdo livre: Uma marca é denominada "fantasiosa” se consistir em sinais novos que ndo tém nenhum
significado pré-existente, como no caso das palavras "Exxon" ou "Xerox". Uma marca é considerada "arbitraria’
quando tem um significado direto anterior, mas em um campo tdo amplamente diferente que ndo héa
possibilidade de confusdo. Exemplos disto sdo a marca 'Apple' de computadores pessoais, os cereais de café da
manha 'Quaker’, e o desgaste casual 'Diesel’. Finalmente, uma marca é denominada "sugestiva" quando se refere
- mesmo que indiretamente - a alguma propriedade do produto, como no caso de "Frigidaire" para 0s
refrigeradores ou "Business Week" para uma revista semanal de noticias dedicada ao mundo dos negocios.

7 Em traducéo livre: a funcdo de indicar a origem comercial dos produtos ou servigos é sem ddvida a fungdo
principal e fundamental da marca.
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p.205, In: SCHIMIDT, 2013, p.51) afirma que “il marchio di impresa intende differenziare
oggettivamente il prodotto.”"*®

Outro ponto interessante apresentado por Lélio Denicoli Schimidt (2013, p.53) seria a
“aptiddo que ela [marca] possui para ser livremente apropriada, enquanto res nullius®® no
ocupada por outrem.” Segundo ele, qualquer marca pode ser considerada disponivel enquanto
nao estiver apropriada por terceiro, mesmo que ndo tenha necessariamente distintividade, e
vice-versa (SCHIMIDT, 2014, pp.53-54).

Lélio Denicoli Schimidt (2013) ainda destaca a importancia da distintividade para fins
de andlise de concorréncia desleal, ressaltando a protecdo legal da ndo necessidade de dano
efetivo para fins de repressao, bastando o mero risco de confusédo. Afirma que:

A adocdo do conceito concreto de distintividade ndo significa o combate da
contrafagcdo e da concorréncia desleal a ocorréncia de casos reais de confusdo de
consumidores ludibriados pela semelhanga das marcas. A repressdo a tais atos é feita
a luz do mero risco de confusdo que ensejam, ndo sendo necessario que o lesado
comprove que a confusdo tenha se concretizado. O préprio legislador presume o
risco de confusdo na hipdtese de reprodugdo de marca alheia registrada para
identificar produtos idénticos aos cobertos pelo registro (art. 16, § 1° do TRIP).
(SCHIMIDT, 2013, pp.53-54)

Outro ponto importante no que tange a funcdo distintiva é apresentado por Luis
Manuel Couto Gongalves (1999) ao comentar sobre o uso de marca por terceiro transmitida

por relagdo contratual e econdmica. Afirma o autor que:

A marca, para além de indicar, em grande parte dos casos, que 0s produtos ou
servigos provém sempre de uma empresa ou de uma empresa sucessiva que tenha
elementos consideraveis de continuidade com a primeira (no caso da transmissao
desvinculada) ou ainda que mantenha com ela relagbes actuais de natureza
contratual e econémica (nas hipdteses da licenca de marca registrada usada ou da
marca de grupo, respectivamente), também indica, sempre, que os produtos ou
Servicos se reportam a um sujeito que assume em relagcdo aos mesmos o0 6nus pelo
uso ndo enganoso (COUTO GONGALVES, 1999, p.228).

Tal entendimento abarca a possibilidade da concesséo de determinada marca a terceiro
através de contrato de licenca de exploracdo ou sucessdo, sendo que O sujeito assumiria 0
onus pelo uso ndo enganoso da marca.

Interessante que Lélio Denicoli Schmidt (2013, p.50) entende que “todas as demais
funcGes de certo modo remontam a funcdo distintiva e a secundam, sem operarem
isoladamente”, ou seja, apesar de sua pesquisa considerar as funcdes de forma separada, na
visdo de Lélio Denicoli Schimidt (2013) todas as demais fun¢des remontam e se
interrelacionam com a funcdo distintiva. J& Luis Manuel Couto Gongalves (1999, p 228)
defende que “[a] fun¢do distintiva é a funcdo do sistema dentro do qual se podem encontrar

ainda duas funcgdes: a funcao de qualidade como uma funcéo derivada e a fungéo publicitaria

18 Em tradugdo livre: a marca tem o objetivo de diferenciar objetivamente o produto.
19 Expressdo latina que significa coisa sem dono.
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como uma fun¢do complementar da fungdo distintiva.” Ja José de Oliveira Ascensdo (2002,
p.46) defende ser a distintividade a Unica fungdo de uma marca.

Ja a funcdo de indicacao de origem pode ser verificada na preocupacao do legislador
em proteger o proprietario de marca registrada em relacdo a tentativa de registro por terceiro
de marca que busca reproduzir ou imitar, no todo ou em parte, marca suscetivel de causar
confusdo ou associagdo com marca alheia, conforme disposto no artigo 124, X1X, da LPI%,
Conforme leciona Lélio Denicoli Schimidt (2013, p.59), “o ordenamento juridico procura
preservar a funcdo da marca como indicacdo de origem, evitando que o consumidor venha a
associar indevidamente um produto a um estabelecimento empresarial diverso.”

José de Oliveira Ascensdo (2002, p.45) entende que “a determinagdo de origem surge
apenas como grandeza negativa, visto que todo o Direito Industrial, e muito principalmente o
das marcas, assenta no pressuposto da ndo indugdo do ptblico em erro.” O objetivo da fungédo
indicativa de origem seria, entdo, de se evitar que o consumidor seja confundido. Giovanni
Battista Ramello (2006, p.3) acrescenta que “Strictly speaking, trademark says nothing, or
nearly nothing, about the composition or characteristics of the product: it simply identifies its
origin, that is to say the maker of the good. "%

Lélio Denicoli Schimidt (2013, p.56) lembra que a indicacdo de origem de uma marca
tem base no passado, quando “a legislagdo mantinha um estreito vinculo entre a marca ¢ a
atividade econdmica de seu titular, pois a marca so podia ser alienada junto com o trespasse??
do estabelecimento empresarial.” Apesar do artigo 21 do TRIPSZ ndo prever esta
obrigatoriedade de alienacéo conjunta (BRASIL, 1994), no Brasil o artigo 129, § 2°, da LP1%*
“sO exige o trespasse do estabelecimento comercial para a cessdo das marcas sem registro,
como forma de assegurar a preferéncia para a obtencdo do registro, decorrente do pré-uso da
marca” (SCHIMIDT, 2013, p.56; BRASIL, 1996).

20 BRASIL. Lei n° 9.279 de 1996. Artigo 124, inciso XIX - N&o sdo registraveis como marca: (...) XIX -
reprodugdo ou imitagdo, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para
distinguir ou certificar produto ou servico idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou
associacdo com marca alheia; (...)

2L Em tradugdo livre: A rigor, a marca ndo diz nada, ou quase nada, sobre a composigéo ou caracteristicas do
produto: ela simplesmente identifica sua origem, ou seja, o fabricante do bem.

22 Trespasse é 0 nome dado ao contrato de compra e venda de estabelecimento empresarial.

23 BRASIL. Decreto n° 1.355 de 1994. Artigo 21 - “(...) o titular de uma marca registrada tera o direito de ceder a
marca, com ou sem a transferéncia do negécio ao qual a marca pertenga.”

24 BRASIL. Lei n° 9.279 de 1996. Artigo 129 - A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente
expedido, conforme as disposi¢des desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o territério
nacional, observado quanto as marcas coletivas e de certificacdo o disposto nos arts. 147 e 148. (...) § 2° O
direito de precedéncia somente poderé ser cedido juntamente com o negécio da empresa, ou parte deste, que
tenha direta relacdo com o uso da marca, por alienacdo ou arrendamento.
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Antoénio Luis Figueira Barbosa (1999) acrescenta uma visao interessante em relacéo a
funcdo da indicacdo de origem, que este pesquisador discorda. Entende o autor que as
sociedades empresarias tém buscado identificar mais as marcas de seus produtos do que seus
préprios nomes comerciais (BARBOSA, 1999, p.222). Informa que “[é] dos primérdios do
surgimento do moderno sistema de marca a fungédo de indicagéo e, sob outra roupagem, ela se
refaz através do requisito de distinguir as proprias mercadorias” (BARBOSA, 1999, p.222).

Complementa que:

Assim como j& ocorria nos paises industrializados, internacionalmente a
identificacdo de origem do produtor se transforma, perde a sua virgindade, e 0
requisito de distingdo das préprias mercadorias ocupa espaco. Ja ndo se trata de
identificar o produtor, mas a origem como proveniente de um grupo industrial inter-
relacionado acionariamente, por padrdes comerciais assemelhados, por tecnologia
e/ou por licengas de propriedade industrial. As marcas de empresas, 0S nomes
comerciais, cedem espago para as marcas de mercadorias — produtos e Servicos
(BARBOSA, 1999, pp.223-224).

Como informado, o pesquisador discorda da afirmativa (com todo o respeito que o
doutrinador Antdnio Luis Figueira Barbosa merece), pois entende que tanto a marca que
representa 0 nome comercial da sociedade empresaria quanto as marcas de seus produtos ou
servicos sdo de grande relevancia. A depender do ramo de negocio da sociedade empresaria,
pode ocorrer que 0 uso da marca do nome comercial seja menos utilizado do que seus
produtos, mas é notdrio que para novas marcas de produtos ou servigos hd importancia da
valorizacdo da marca do nome comercial para que o produto possa alcancar notoriedade e
aceitabilidade pelo seu publico consumidor. Entende o pesquisador, como ja mencionado
neste trabalho, que, ao se tratar de marcas, faz-se importante analisar todas as nuances in loco,
sob o risco de interpretacdes macro em ambientes que necessitam anélises especificas.

Vale salientar que a funcdo de indicacdo de origem ndo obriga o uso direto da marca
pelo seu proprietario, conforme apresenta Lélio Denicoli Schimidt (2013, p.56) “a marca pode
pertencer a uma holding sem qualquer atividade produtiva (art. 128, § 1°, da Lei 9.279/96%°) e
0 uso da marca por um licenciado é admitido como prova idénea para afastar a caducidade do
registro (cf. art. 19, § 2°, do TRIPs? e art. 140, § 2° da Lei n. 9.279/96%")”. Complementa que,

“embora efetivamente contribua para um distanciamento maior entre o titular da marca e a

25 BRASIL. Lei n® 9.279 de 1996. Artigo 128 - Podem requerer registro de marca as pessoas fisicas ou juridicas
de direito publico ou de direito privado. § 1° As pessoas de direito privado s6 podem requerer registro de marca
relativo a atividade que exercam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem
direta ou indiretamente, declarando, no proprio requerimento, esta condicéo, sob as penas da lei. (...)

% BRASIL. Decreto n® 1.355 de 1994. Artigo 19, item 2, da TRIPs - O uso de uma marca por outra pessoa,
quando sujeito ao controle de seu titular, sera reconhecido como uso da marca para fins de manutengdo do
registro.

27 BRASIL. Lei n° 9.279 de 1996. Artigo 140 - O contrato de licenca devera ser averbado no INPI para que
produza efeitos em relacdo a terceiros. (...) § 2° Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licenca ndo
precisara estar averbado no INPI.
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atividade produtiva, a terceirizagcdo dos meios de produgdo néo suprime por completo o papel
da marca como uma indicagdo de origem” (SCHIMIDT, 2013, p.56). O fato de a marca
sinalizar que determinado produto integra um conjunto de mercadoria provenientes da mesma
fonte ou de um mesmo responsavel ja exaure a funcdo de indicacdo de origem, pois, segundo
Lélio Denicoli Schimidt (2013, p.58) “N&o se exige que a marca revele necessariamente a
identidade do fabricante, pois este papel ¢ cumprido pelo nome empresarial.”

Lélio Denicoli Schimidt (2013, p.58) explica que a marca pode, por vezes, funcionar
como um indice ou um icone para uma sociedade empresaria, sendo que sua diferenciacdo
estaria na possibilidade ou ndo de ligacéo direta do objeto com a marca. Assim, tem-se indice
quando a marca se liga ao seu objeto por mera contiguidade (sem se confundir com ele) e
icone guando hd semelhanca da imagem da marca com o de seu titular ao ponto de se
confundir com ela. Segundo Lélio Denicoli Schimidt (2013, p.58) “Esta sobreposicdo de
fungBes ocorrerd quando a mesma expressao for usada tanto como marca quanto como nome
empresarial”, o que explica, ainda segundo o autor, “por que o uso do nome empresarial nao
consiste em prova de uso como marca” (SCHIMIDT, 2013, p.58).

Ja José de Oliveira Ascensdo (2002, p.45) entende que a funcdo de indicacdo de
origem deixou de existir “Desde que se admite a transmissdo da marca independentemente do
estabelecimento (quebrando assim o principio chamado de adesao) ja a explicacdo deixava de
servir, porque a origem passava a ser diferente e a marca continuava a mesma.” Além disso, o
autor também salienta a possibilidade de existirem produtos bons e ruins sob a mesma marca,
ressaltando que “(...) se se admite que se concedam licencas de utilizacdo da marca a vérias
entidades, que tém condicOes de exploracdo diversas, a marca deixou de dizer seja o que for
sobre a origem do produto” (ASCENSAO, 2002, p.45).

Ainda no que tange ao entendimento contrario a funcdo de indicacdo de origem de
uma marca, Luis Manuel Couto Gongalves (1999) adiciona a possibilidade de o interessado

registrar uma marca que nunca pretende utilizar de forma direta. Segundo ele:

Aquele que exerca uma actividade econdmica (e, portanto, ndo use o direito de
marcas de modo exclusivamente especulativo) tem legitimidade para registrar uma
marca para utilizagdo indirecta, através de licenca concedida a terceiro, porque, de
acordo com o redefinido significado da funcéo distintiva, é a sua pessoa que se liga,
sempre, a origem da marca. (COUTO GONCALVES, 1999, p.229).

José de Oliveira Ascensdo (2002, p.45) acrescenta a ndo confusdo entre funcédo
distintiva e a de determinacdo da origem. Justifica que “ha que distinguir fungdo de
determinacéo de origem e funcdo distintiva. Esgotada a fungé@o de determinacao de origem, s

resta a fung@o distintiva.” Afirma que:
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A marca ndo é um sinal distintivo de individuos, como o0 nome de estabelecimento, a
insignia, o nome comercial, a recompensa... E um sinal distintivo duma série.
Caracteriza uma série de produtos ou servicos, e ndo produtos ou servigos isolados.
Ou seja, um produto ou servigo distingue-se pela integragdo naquela série
(ASCENSAO, 2002, p.65).

Ja no que tange a funcdo de garantia ou indice de qualidade, tem-se divergéncias
doutrinarias interessantes, com defesa tanto pela existéncia quanto pela auséncia dessa
obrigacdo juridica dada as marcas. Segundo Lélio Denicoli Schimidt (2013, p.61), “a
preservacao da qualidade ndo é uma obrigacdo juridica exigivel da marca, embora na prética
ela sugestione o consumidor neste sentido.” Ja Denis Borges Barbosa (2009), apesar de
inicialmente defender que néo seria atribuicdo do Direito Marcéario zelar pela qualidade do
produto ou servico, flexibilizou seu posicionamento ao afirmar que “o vinculo (a
‘veracidade’) entre a marca e o produto surge configurado no sistema do Cédigo de Defesa do
Consumidor (Lei n. 8.078, de 12/09/90) — alheio a propriedade industrial — em gque a marca
aparece como compromisso substantivo de qualidade” (BARBOSA, 2009, p.83 In
SCHIMIDT, 2013, p.63).

O artigo 124, inciso X, da LPI1%® faz referéncia a veracidade que a marca deve
apresentar quando contiver elementos evocativos da natureza ou caracteristicas do produto,
mas ndo é suficiente para afirmar, segundo Lélio Denicoli Schimidt (2013, p.63), que toda e
qualquer marca deveria desempenhar esta funcdo. Exigir que a marca ndo engane ndo é
sinbnimo de qualidade. Para Lélio Denicoli Schimidt (2013, p.66), “a identificagdo do
fabricante se da tanto para o bem (quando o empresario aufere os beneficios gerados pela
clientela atraida pela marca) quanto para o0 mal (quando é instado a responder pelos vicios do
produto)” e finaliza ao afirmar que “somente as marcas de certificagdo e as indicagOes
geogréficas atestam tecnicamente a conformidade do produto ou servico com critérios
preestabelecidos de qualidade (cf. arts. 123, 11%°, e 178 da Lei 9.279/96%°)” (SCHIMIDT,
2013, p.64). Ja Antbnio Luis Figueira Barbosa (1999, p.225) defende que a indicacdo de
qualidade pela marca “ndo contém as especificacdes de um certificado conferido por entidade
classificadora ou de protecdo ao consumidor, mas tdo somente define a qualidade da

mercadoria em si mesma, sem qualquer relagédo comparativa com mercadorias substitutas.”

28 BRASIL. Lei n°9.279 de 1996. Artigo 124 - N&o sdo registraveis como marca: (...) X - sinal que induza a falsa
indicacdo quanto a origem, procedéncia, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou servigo a que a marca se
destina; (...)

2 BRASIL. Lei n® 9.279 de 1996. Artigo 123 - Para os efeitos desta Lei, considera-se: (...) Il - marca coletiva:
aquela usada para identificar produtos ou servicos provindos de membros de uma determinada entidade.

30 BRASIL. Lei n°9.279 de 1996. Artigo 178 - Considera-se denominag&o de origem o nome geografico de pafs,
cidade, regido ou localidade de seu territério, que designe produto ou servico cujas qualidades ou caracteristicas
se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geografico, incluidos fatores naturais e humanos.
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José de Oliveira Ascensdo (2002, p.46) afirma que “a marca ndo d4 nenhuma garantia
juridica de qualidade. A qualidade do produto ou servi¢o pode aumentar ou diminuir sem que
isso tenha reflexos juridicos; so terd reflexos mercadoldgicos. Nao ha, pois, também uma
funcdo de garantia.” O autor acrescenta que “a representagao intelectual que os consumidores
possam fazer de um nivel de qualidade associado a uma marca, que é importantissima nas
decisdes das empresas e dos consumidores, € uma ocorréncia meramente de facto, a que ndo
estdo associados efeitos juridicos” (ASCENSAO, 2002, p.46).

Ja Giovanni Battista Ramello (2006, p.7) entende que “/i/n its role as a 'distinctive
sign’, trademark can indirectly inform consumers as to the quality characteristics of the
branded product, even when these are not directly observable”.3! No mesmo sentido, Lélio
Denicoli Schimidt (2013, p.60) entende que “a marca desempenha um importante fator de
identificacdo, pois permite que a inspec¢do unitaria seja dispensada e que a decisdo de compra
seja tomada com base na experiéncia ou informagdes que o consumidor tem sobre o produto.”
Assim, o histdrico de relacionamento e experiéncia do consumidor para com o produto ou
servico € de grande importancia, pois serd a partir da “satisfacdo previamente obtida com a
mercadoria, o consumidor volta a adquiri-la esperando encontrar o0 mesmo padrdo de
qualidade da vez anterior” (SCHIMIDT, 2013, p.61). O contrario ocorre no caso de decep¢éo.

Giovanni Battista Ramello (2006, p.4) acrescenta que:

In fact, the development of long distance trade severs the direct - and trust-based -
relationship which exists between producers and consumers. The latter, in
particular, will no longer be able to determine the origin (and hence the expected
quality) of the goods, unless a specific sign is introduced for this purpose: namely,
trademark. Its function is therefore to encapsulate and represent the origin of
products, and so also their quality and authenticity.*?

Lélio Denicoli Schimidt (2013, p.61) esclarece que:

Caso se atribua a marca uma funcdo indicativa de qualidade, pequenas variagdes na
linha atual de producédo, embora insuficientes para configurar qualquer vicio sob a
Gtica do Direito do Consumidor, permitiriam reclamag¢fes do consumidor, quando
incompativeis com a qualidade pregressa dos produtos.

Ja para Luis Manuel Couto Gongalves (1999, p.225) “A confianca do consumidor em
relacdo a um determinado nivel de qualidade dos produtos ou servicos marcados ndo pode ser
preterida de modo arbitrario.” Conforme mencionado anteriormente, Luis Manuel Couto

Gongalves (1999, p.228) entende que “A funcéo distintiva é a fungdo do sistema dentro do

31 Em traducéo livre: Em seu papel de "sinal distintivo", a marca pode informar indiretamente os consumidores
sobre as caracteristicas de qualidade do produto de marca, mesmo quando estas ndo sdo diretamente observaveis.
32 Em traducdo livre: Na verdade, o desenvolvimento do comércio de longa distancia corta a relagéo direta - e
baseada na confianca - que existe entre produtores e consumidores. Estes ultimos, em particular, ndo poderéo
mais determinar a origem (e, portanto, a qualidade esperada) das mercadorias, a menos que um sinal especifico
seja introduzido para este fim: ou seja, a marca registrada. Sua funcdo é, portanto, encapsular e representar a
origem dos produtos e, portanto, também sua qualidade e autenticidade.
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qual se podem encontrar ainda duas funcbes: a funcdo de qualidade como uma funcgéo
derivada e a fungdo publicitaria como uma fungéo complementar da fun¢@o distintiva.”

Portanto, é possivel perceber divergéncias entre os doutrinadores sobre a existéncia de
uma funcdo de indicacdo de qualidade, haja vista que para alguns a funcdo estaria
intrinsicamente ligada a funcdo de origem e a experiéncia anterior do consumidor, ja para
outros ndo seria possivel agregar ao produto ou servico uma classificacdo de qualidade
somente pelo registro da marca. Este pesquisador concorda com a visdo de que a marca ndo
traz em si sinal de qualidade, mas sim de origem.

Jé& a funcdo publicitaria ou de merchandising estaria diretamente ligada a atracdo que
uma determinada marca tem para com seu publico, ao ponto de estabelecer ligacdes
emocionais. Conforme Lélio Denicoli Schimidt (2013, p.67), “Quando a mercadoria € exposta
a venda, ainda que identificada por uma marca ordinaria, se estabelece um dialogo silencioso
entre a marca ¢ o consumidor, como se aquela se apresentasse a este (...)”. E complementa:
“A marca equivale a uma mensagem publicitaria (a menor e a mais elementar de todas),
mesmo quando desacompanhada de qualquer slogan” (SCHIMIDT, 2013, p.67). No que tange
a fidelidade a uma marca, Giovanni Battista Ramello (2006, p.15) “The emergence of brand
loyalty indicates the establishment of a special relationship between distinctive signs and
consumers, which transcends the purview of information to touch upon the emotive and
psychological spheres, with some clearly desirable implications for firms.”33

Conforme afirma Luis Manuel Couto Gongalves (1999, p.231):

O merchandising, qualquer que seja a sua modalidade, tem por objectivo principal o
fortalecimento da posicdo comercial de um concorrente no mercado mediante a
utilizagdo promocional de um bem com valor sugestivo, o que pode revestir a mais
diferenciada natureza, um bem autorial, industrial ou de personalidade, por exemplo,
na venda de produtos ou servicos.

Lélio Denicoli Schimidt (2013, p.68) acrescenta que “Tamanho é o poder sugestivo
das marcas famosas que na verdade elas vendem nédo s6 o produto fisico em que sdo apostas,
mas também as emocdes e sonhos (o produto imaterial) relacionados ao seu consumo, como
as sensacOes de glamour e status que certas marcas despertam.” Luis Manuel Couto
Gongalves (1999) acrescenta que a merchandising ndo necessariamente precisa ser do titular

da marca, podendo ser concedido a outrem a sua utilizagdo. Assim define:

O merchandising, em sentido juridico e amplo, é a actividade de exploracéo
comercial do valor publicitario ou atractivo de uma coisa incorpdrea (objecto da
propriedade autoral ou industrial) ou de um bem de personalidade (direito ao nome e
a imagem), pela qual o titular do bem concede a outrem a sua utiliza¢cdo como sinal

33 Em tradugdo livre: A emergéncia da fidelidade a marca indica o estabelecimento de uma relagdo especial entre
0s sinais distintivos e os consumidores, que transcende o &mbito da informagcao para tocar as esferas emocional e
psicolégica, com algumas implicagdes claramente desejaveis para as empresas
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distintivo de produtos ou servicos ou como elemento integrante do produto ou
respectivo continente, com objectivo promocional (COUTO GONCALVES, 1999,
p.231).

Luis Manuel Couto Gongalves (1999) apresenta outra preocupacdo em relacdo a

publicidade da marca a partir da exploragdo por terceiro em classe diversa da que a marca esta
registrada. Assim esclarece sua inquietacao:

O maior problema reside na licenca de uso de uma marca célebre para produtos ou
Servicos para 0s quais a mesma nao se encontra registrada. Este tipo de contrato, e
repetindo-nos, seria licito se 0 nosso direito tivesse adoptado a solugdo prevista no
art. 5 n° 3 da Directiva. Ao ndo fazé-lo, o titular da marca célebre ndo tem o direito
ultramercadolégico de conceder licencas atipicas com o fim de praticar o
merchandising. SO Ihe resta a via de registrar antes e licenciar depois. Em relacdo
aos outros bens, poderdo advir algumas dificuldades no preenchimento das
condicbes de validade de constituicdo da marca (COUTO GONCALVES, 1999,
p.249).

Interessante que, para Luis Manuel Couto Gongalves (1999), a funcdo publicitaria

seria uma funcéo distintiva. Para ele, “a fungéo distintiva ¢ a fungdo do sistema dentro do qual
se podem encontrar ainda duas funcdes: a funcdo de qualidade como uma funcédo derivada e a
funcdo publicitdria como uma fungdo complementar da fungdo distintiva” (COUTO
GONCALVES, 1999, p.228). Ja para José de Oliveira Ascensdo (2002, p.46) “a marca ndo ¢é
concedida para desempenhar essa funcdo [publicitaria]. Se a desempenha ou ndo é uma
circunstancia de facto que nada se repercute no dominio juridico. Por isso, ndo se podem dela

tirar nenhuns efeitos de direito.”

1.1.3 Principios que regem o Direito Marcério

Conforme o manual de marcas divulgado pelo INPI (BRASIL, 2022, p.20), sdo trés
os principios fundamentais que regem os pedidos de registro de uma marca identificadora de
produto ou servico: territorialidade, especialidade e sistema atributivo.

Por territorialidade, entende-se a abrangéncia da protecdo em todo o territdrio
nacional, ndo ultrapassando os limites fronteiricos do pais, sendo somente nesse espaco fisico
reconhecido o direito de exclusividade, conforme consagrado pelo artigo 129 da Lei n° 9.279
de 1996: “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as
disposicdes desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o territério
nacional (...) (BRASIL, 1996).”

Importante salientar que, como toda regra, hd excecbes ao Principio da

Territorialidade. As marcas notoriamente conhecidas, por exemplo, é conferida protegio nos
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paises que aderiram a Convencéo da Unido de Paris - CUP de 1883%. O artigo 6 Bis da CUP
dispde que:

Artigo 6 Bis. Os paises da Unido comprometem-se a recusar ou invalidar o registro,
quer administrativamente, se a lei do pais o permitir, que a pedido do interessado e a
proibir o uso de marca de fabrica ou de comércio que constitua reproducéo, imitacéo
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 j& marca de uma pessoa amparada pela presente Convencéo,
e utilizada para produtos idénticos ou similares. O mesmo sucedera quando a parte
essencial da marca constitui reproducdo de marca notoriamente conhecida ou
imitacdo suscetivel de estabelecer confusdo com esta (BRASIL, 1975).

O Brasil, como signatario da Convengdo, comprometeu-se a recusar ou invalidar, de
oficio ou a requerimento do interessado, o registro de marca notoriamente conhecida no pais e
que esteja regularmente protegida em outro pais membro da CUP, independentemente de estar
previamente registrada no Brasil, conforme artigo 126 da Lei n° 9.279 de 1996% (BRASIL,

1996). No que tange a notoriedade, José Carlos Tinoco Soares (2010, p.130) esclarece que:

A notoriedade ndo se adquire através do registro e muito menos, ainda, através do
cumprimento de determinados requisitos. O grau de notoriedade de uma marca é
alcancado pela valorizacdo do publico; é o consumidor e/ou usuério quem
determina, por sua aceitagdo, o valor da marca, posto que esta é um sinal que tem
por objeto reunir a clientela, sem a qual nada significa.

A invalidacdo do registro far-se-a de oficio quando o INPI julgar que a notoriedade
ndo necessita de producéo de provas, sendo observavel de plano.

Considerando a validade e eficacia dos registros de marcas notdrias realizadas em
outros ordenamentos juridicos, necessario que se estabeleca regramento de primazia,
considerando a possibilidade de diversos requerimentos de registro formulados. Assim, o
Direito Marcério possibilita a reivindicacdo de prioridade, previsto no artigo 127, da Lei n°

9.279 de 1996:

Artigo 127. Ao pedido de marca depositado em pais que mantenha acordo com o
Brasil ou em organizagdo internacional que produza efeito de depdsito nacional, sera
assegurado o direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, ndo sendo o
depdsito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos (BRASIL,
1996).

Para ter direito a prioridade, o requerente devera, dentro de 6 meses da data do
primeiro depésito em pais signatario da CUP, também depositar o sinal idéntico no Brasil,
reivindicando a prioridade. A reivindicagdo devera ser comprovada por documento de origem,

contendo a data, 0 numero e a reproducdo do registro ou pedido, acompanhado de simples

3 O Brasil é um dos paises signatarios da Convencdo da Unido de Paris e aderiu a Revisdo de Estocolmo em
1992.

%5 BRASIL. Lei n° 9.279 de 1996. Artigo 126 - A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos
termos do art. 6°bis (1), da Convencdo da Unido de Paris para Protecdo da Propriedade Industrial, goza de
protecdo especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. § 1° A protecdo
de que trata este artigo aplica-se também as marcas de servico. § 2° O INPI podera indeferir de oficio pedido de
registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.
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traducdo, sendo o seu teor de inteira responsabilidade do requerente. Caso o0 requerente ndo
informe seu interesse na prioridade no prazo maximo de 4 meses contados da data do depdsito
(mesmo prazo para apresentar os documentos caso ndo tenha feito no protocolo), perdera o
direito a prioridade e tera em seu registro a data ndo retroativa da concessao.

Sendo verificado pelo INPI que os dados fornecidos divergem dos documentos
apresentados (data do depdsito, niumero do pedido ou do registro ou o cddigo do pais de
origem), o INPI efetuara a alteragdo para prevalecer as informacBes constantes na
documentacao.

Ainda no que tange a excecdo ao Principio da Territorialidade, vale ressaltar o
disposto no artigo 6° ter, 1 b, da CUP, por ser relevante a discussdo tratada neste trabalho.

Dispde o artigo 6° ter da CUP que:

Artigo 6 ter

a) Os paises da Unido acordam em recusar ou invalidar o registro e em impedir,
através de medidas adequadas, 0 uso, sem autorizacdo das autoridades competentes,
que como marcas de fabrica ou de comércio, quer como elementos dessas marcas, de
armas, bandeiras e outros emblemas de Estado dos paises da Unido, sinais e timbres
oficiais de fiscalizag&o e de garantia por eles adotados, bem como qualquer imitacéo
do ponto de vista heraldico.

b) As disposices do subparagrafo a) acima aplicam-se igualmente as armas,
bandeiras e outros emblemas, siglas ou denominacdes de organismos internacionais
intergovernamentais de que um ou varios paises da Unido sejam membros, com
excecdo de armas, bandeiras e outros emblemas, siglas ou denominagdes que ja
tenham sido objeto de acordos internacionais vigentes, destinados a assegurar a sua
protecdo (BRASIL, 1975).

Nota-se, portanto, tutela internacional a “sigla ou denominagdo de organismos
internacionais intergovernamentais de que um ou VAarios paises da Unido sejam membros”
(BRASIL, 1975), ou seja, representacdes marcarias que venham a ser requeridas como marca
por terceiros que coincidam com siglas ou denominagfes de organismos internacionais
intergovernamentais devem ser indeferidas. Conforme sera apresentado no capitulo dedicado
a discussdo sobre os levantamentos realizados, foi possivel identificar o indeferimento de
marcas que representavam tratados internacionais, como ALCA, MERCOSUL, entre outros,
entretanto tais indeferimentos néo foram fundamentados com o disposto no artigo 6°, ter, b1,
da CUP, mas sim pelo inciso IV do artigo 124 da LPI. Outro ponto interessante a ressaltar
sobre o artigo 6°, ter, bl da CUP ¢ a utilizagdo da terminologia “denominag@o” ao invés de
designacgéo. A escolha do termo mitiga o risco de ndo abranger marcas que nao sao nem siglas
nem designacdes, como € o caso da CAIXA, denominacdo escolhida pela empresa publica
Caixa Econbmica Federal (designacdo) para se apresentar ao seu publico consumidor em

substituicdo do uso da sua sigla CEF.
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J& no que se refere ao Principio da Especialidade, tem-se que a tutela assegurada pela
LPI recairia somente nos produtos ou servicos efetivamente correspondentes a atividade do
requerente, objetivando distingui-los de outros idénticos ou similares no mesmo ramo de
atuacdo. A excecdo ao Principio da Especialidade comumente apresentada pela doutrina é a
marca de alto renome, protegida em todos os segmentos mercadoldgicos, nos termos do artigo
125 da Lei n° 9.279 de 1996% (BRASIL, 1996). Ao se reconhecer o alto renome de uma
marca, o INPI realiza anotacdo correspondente em seus cadastros, proibindo toda e qualquer
reproducdo ou imitacdo da marca suscetivel de causar confusdo ao consumidor ou prejuizo
para sua reputacdo. Entende este pesquisador que a tutela concedida as siglas e designacées de
entidades e 6rgdos publicos pelo disposto no inciso 1V do artigo 124 da LPI €, também, uma
excecdo ao referido principio, como ocorre com as marcas de alto renome.

E, finalmente, pelo Principio do Sistema Atributivo, entende-se que a propriedade da
marca e seu uso exclusivo, como regra geral, s6 sdo adquiridos apés o efetivo registro,
conforme dispde o artigo 129 da Lei n° 9.279 de 1996%" (BRASIL, 1996). Todavia, sua
excecdo encontra-se no §1° do mesmo dispositivo legal, que prevé que o usuério de boa-fé
que comprovar a utilizacdo, ha pelo menos 6 meses, de marca idéntica ou semelhante para o
mesmo fim, capaz de causar confusdo ou associa¢do indevida para o consumidor, tera
assegurado seu direito de precedéncia ao registro (BRASIL, 1996). O requerente que desejar
reivindicar o direito de precedéncia devera apresentar oposi¢cdo ao pedido de registro,
instruindo-a com provas do uso da marca no pais pelo prazo legalmente previsto. Apesar de
ndo constar na legislacdo, o manual de marcas do INPI, disciplina que o interessado a
precedéncia também deveré realizar o dep6sito do pedido de sua marca concomitantemente a
oposicdo (BRASIL, 2022, p.22).

Importante sinalizar que, entende este pesquisador, ser a irregistrabilidade de marca
idéntica a sigla e a designacdo de 6rgdo ou entidade publica também uma excecdo a este
principio, como as demais proibicdes legais dispostas no artigo 124 da LPI, haja vista que sdo
impeditivos para o efetivo registro, mesmo que ndo sejam registrados. Pode-se citar como

exemplo os simbolos nacionais que ndo possuem registro como marca, mas sdo notoriamente

% BRASIL. Lei n° 9.279 de 1996. Artigo 125 - A marca registrada no Brasil considerada de alto renome sera
assegurada protecdo especial, em todos os ramos de atividade.

37 BRASIL. Lei n° 9.279 de 1996. Artigo 129 - A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente
expedido, conforme as disposi¢Bes desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o territério
nacional, observado quanto as marcas coletivas e de certificacdo o disposto nos arts. 147 e 148. § 1° Toda pessoa
que, de boa-fé, na data da prioridade ou depdsito, usava no Pais, h4 pelo menos 6 (seis) meses, marca idéntica ou
semelhante, para distinguir ou certificar produto ou servico idéntico, semelhante ou afim, terd direito de
precedéncia ao registro. § 2° O direito de precedéncia somente podera ser cedido juntamente com o negdcio da
empresa, ou parte deste, que tenha direta relacdo com o uso da marca, por alienagdo ou arrendamento.
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irregistravel por terceiro e, portanto, ndo pode ser atribuida a outro que ndo da administracdo

publica.

1.2 O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REGISTRO DE MARCA NO BRASIL

Para se ter uma marca registrada no Brasil, faz-se necessario a abertura e tramitacdo de
um processo administrativo perante o INPI, autarquia que possui validade para conceder o
registro no pais. A importancia de se entender os requisitos e principios norteadores de um
processo administrativo permitem ao final concluir que todos os atos praticados pelos agentes
publicos devem ser condizentes com o disposto na legislacdo, sob pena de nulidade. Neste
sentido, serdo apresentados 0s conceitos e 0s principios norteadores de um processo
administrativo para o efetivo registro de uma marca no Brasil. Importante salientar que,

conforme ensina Odete Medauar (2015, p.55):

No ordenamento brasileiro, o direito administrativo ndo estd codificado. Existem
textos sobre matérias especificas, como licitacbes e contratos, direitos e deveres de
servidores (estatutos), a recente lei das concessdes e permissdes de servico publico,
por exemplo, sem que formem um todo sistematizado. Dai, algumas dificuldades no
estudo, conhecimento e aplicacdo do direito administrativo e a importancia que
adquirem os principios que o informam, pois atuam como fios a ligar os diversos
institutos.

O processo administrativo e a unificacdo de atos e fatos realizados pela administracao
publica em um processo dindmico com o objetivo de extrair decisdes concretas do estado
(HARGER, 2017). Em um Estado Democratico de Direito como o do Brasil, € a forma pela
qual o Estado atua e se manifesta. Segundo Marcelo Harger (2017), “Em um Estado de
Direito 0s meios sdo tdo importantes quanto os fins.” E através do processo que 0 agente
publico cumpre seus atos dentro dos limites de competéncias e poderes que lhe foram
conferidos quando da nomeacdo e posse pela administracdo publica. O objetivo do agente
publico € atender as finalidades publicas consagradas pela legislacdo patria, ndo Ihe sendo
permitido atuar ao seu livre entendimento. O agente publico ndo deve buscar seu interesse
pessoal quando atua em nome da administracdo publica, mas sim o interesse da coletividade,
buscando cumprir o interesse publico.

O termo procedimento administrativo foi utilizado no Brasil por muitos anos com o
objetivo de diferencia-lo do processo judicial, inclusive no que se refere as garantias deste que
ndo eram reconhecidas nos procedimentos perante a administracdo publica (HARGER, 2017,

n.p.). Inclusive, Marcelo Harger (2017, n.p.) lembra que “normalmente a palavra



53

procedimento era precedida pelo adjetivo “mero”. Como Se tratava de mero procedimento,
recusavam-se garantias.” Somente ap0s a CRFB de 1988 que se passou a permitir aos
cidaddos litigantes exercer seus direitos as garantias, conforme se verifica na redacdo do
artigo 5°, inciso LV, da CRFB de 1988: “(...) aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral sdo assegurados o contraditério e a ampla defesa,
com 0s meios e recursos a ela inerentes” (BRASIL, 1988). Vale destacar que a Lei n° 9.784
de 1999, que disciplina o processo administrativo no ambito da administracdo publica federal,
se utiliza de ambos os termos, denominando procedimento cada ato dentro de um processo
(BRASIL, 1999). Carmen Lucia Antunes Rocha (1997, p.190) sinaliza pela coexisténcia dos

termos:

O processo é 0 meio que pode se desenvolver por mais de um modo, que é o
procedimento. Como escrevemos em outra ocasido, ‘processo ¢ o meio, 0
instrumento juridicamente criado para se realizar uma determinada finalidade.
Difere de procedimento, que é o modo pelo qual se atua..’ O processo ¢
instrumento; o procedimento é a maneira de fazer ou agir, ou, como na hipo6tese em
foco, de conduzir o processo. O processo identifica 0 objeto e a forma de exercer
determinadas atividades administrativas; o procedimento é o modo de aperfeigoar
esta atividade.

O processo administrativo encontra-se reconhecido constitucionalmente no disposto
do artigo 5°, inciso LV, da CRFB de 1988% (BRASIL, 1988), que, conforme mencionado
anteriormente, representou uma significativa mudanca no sistema juridico brasileiro ao
incorporar, pela aparentemente simples mudanca da nomenclatura, a obrigatoriedade da
observancia dos principios gerais do processo: do devido processo legal, do contraditério, da
ampla defesa e do juiz natural aquele instrumento que antes se tratava de mero procedimento.
Previsto no artigo 5°, inciso L1V, da CRFB, tem-se pelo Principio do Devido Processo Legal a
garantia de que “o individuo s6 sera privado de sua liberdade ou tera seus direitos restringidos
mediante um processo legal, exercido pelo Poder Judiciario, por meio de um juiz natural,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa (BRASIL, 1988).” Ja o Principio do
Contraditorio, bem como o da Ampla Defesa, conforme disposto no artigo 5°, inciso LV, da
CRFB, assegura a toda pessoa, uma vez demandada em processo judicial ou administrativo, o
direito de ampla defesa da acusacdo ou para protecdo do seu direito” (BRASIL, 1988), ou
seja, Ihe € garantido o direito de contradizer eventual fato ou ato que Ihe € atribuido com a
utilizacdo de todos os meios de prova ao seu dispor. Ja pelo Principio do Juiz Natural, tem-se
pela necessidade de existéncia de representante do Estado capacitado para o julgamento da

38 BRASIL, Constituicdo da Replblica Federativa do Brasil de 1988. Artigo 5 - Todos sdo iguais perante a lei,
sem distingdo de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a
inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a propriedade, nos termos seguintes:
(...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral sdo assegurados o
contraditorio e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; (...)
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demanda que é apresentada, considerando-se as regras de fixacdo de competéncia e a
proibicdo de tribunais de excecéo.

Ja no que se refere aos principios do Direito Administrativo, tem-se como relevantes
os da legalidade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, motivacdo, igualdade,
impessoalidade, publicidade, moralidade, eficiéncia e seguranca juridica. Pelo Principio da
Legalidade, tem-se que o agente publico deve atuar com subordinacdo a previsao legal, ou
seja, sempre conforme o disposto na legislacdo (PIRES, 2012) e, pelo Principio da Finalidade,
perseguir a finalidade disposta na legislacdo (PEREZ, 2010). O Principio da Razoabilidade
agrega que os atos da administracdo publica devem ser realizados de forma racional, sensata e
coerente e, conjugado com o Principio da Proporcionalidade, deve ter medida suficiente para
o efetivo cumprimento da finalidade do interesse publico a que estiver atrelada (GRANJA,
2006). Importante esclarecer que todos os atos da administracdo publica devem ser
justificados, ou seja, motivados, sendo o Principio da Motivacao previsto no artigo 50 da Lei
n° 9.784 de 1999% (GRANJA, 2006).

Ja o Principio da Igualdade encontra-se previsto no artigo 5° da CRFB ao dispor que
todos sdo iguais perante a lei e, portanto, garante tratamento impessoal, igualitaria e
isondmico a todos que necessitarem tratar com a administragdo publica (CUNHA, 2014;
BRASIL, 1988). O Principio da Impessoalidade complementa os anteriores ao obrigar a
Administracdo Publico atuar de forma impessoal e generica, sempre com vistas a satisfazer o
interesse coletivo (PINTO, 2008).

J& o Principio da Publicidade “(...) envolve a divulgacdo de informacdes pela
administracdo publica. Esse principio tem a finalidade de mostrar que o poder publico deve
agir com maior transparéncia possivel, para que a populacdo tenha conhecimento de todos os
seus atos” (TRILHANTE. s.d.) e o Principio da Moralidade busca que “tanto os agentes
guanto a Administracdo devem agir conforme os preceitos éticos, ja que tal violagcdo implicara

em uma transgressdo do proprio Direito, 0 que caracterizard um ato ilicito de modo a gerar a

39 BRASIL. Lei n° 9.784 de 1999. Artigo 50 - Os atos administrativos deverdo ser motivados, com indicagio
dos fatos e dos fundamentos juridicos, quando: | - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; Il -
imponham ou agravem deveres, encargos ou sangdes; Il - decidam processos administrativos de concurso ou
selegdo publica; IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatdrio; V - decidam recursos
administrativos; VI - decorram de reexame de oficio; VII - deixem de aplicar jurisprudéncia firmada sobre a
questdo ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatorios oficiais; VIII - importem anulacéo,
revogacao, suspensdo ou convalidacdo de ato administrativo. § 10 A motivagdo deve ser explicita, clara e
congruente, podendo consistir em declaracdo de concordancia com fundamentos de anteriores pareceres,
informacdes, decisbes ou propostas, que, neste caso, serdo parte integrante do ato. § 20 Na solucdo de varios
assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecénico que reproduza os fundamentos das decisdes,
desde que ndo prejudique direito ou garantia dos interessados. § 30 A motivacdo das decisGes de 6rgdos
colegiados e comissdes ou de decisdes orais constara da respectiva ata ou de termo escrito.
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conduta viciada em uma conduta invalidada” (SANTOS, 2015). O Principio da Eficiéncia
determina que a Administracédo e seus agentes:

Realizem suas atividades com presteza, perfeicdo, a fim de alcancar a satisfagdo do
bem comum, produzindo resultados positivos que supram as necessidades da
populagdo com o intuito de proporcionar servicos publicos realizados com
adequacédo a sociedade, e executados de forma econémica, em tempo habil e sem
burocracia, dentro dos critérios legais e morais necessarios para melhor utilizacdo
dos recursos publicos (CASTRO, CASTRO & JACOB. s.d.)

E, finalmente, tem-se pelo Principio da Seguranca Juridica a necessidade de
“previsibilidade e coeréncia na aplicacdo das leis sobre os ambientes de negdcios garantindo
aos investidores e empresas um cenario mais previsivel, razoavel e estavel para
maior seguranca entre as relacdes de negocios” (PORTAL DA INDUSTRIA, s.d.)

J& no que se refere aos principios especificos do processo administrativo tem-se como
importante mencionar os do inquisitério, da oficialidade, da verdade material, da gratuidade e
do informalismo. Conforme André da Silva e Freire Candeias (s.d.), o Principio do
Inquisitorio “(...) se define pelo papel preponderante dos 6rgaos administrativos na instrugao
do procedimento e na preparacdo da decisdo administrativa.” Ja pelo Principio da
Oficialidade, Gustavo Justino de Oliveira (s.d.) esclarece que “A oficialidade no processo
administrativo € muito mais ampla do que o impulso oficial no processo judicial. Ela
compreende o poder-dever de instaurar, fazer andar e rever de oficio a decisdo.”
Complementa que “O fundamento do principio da oficialidade é o proprio interesse publico.
Sendo o processo meio de atingir o interesse publico, seria uma leséo a este se 0 processo ndo
chegasse ao fim” (OLIVEIRA, s.d.).

Ja no que se refere ao Principio da Verdade Material, Ingrid Sousa Domingues (2012)
afirma que “(...) decorre do principio da legalidade e, também, do principio da igualdade.
Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais
proxima da realidade dos fatos.” Referente ao Principio da Gratuidade, Gustavo Justino de
Oliveira (s.d.) afirma “E vedagdo a onerosidade excessiva do cidaddo quando se tem a
administracdo publica como parte do processo e a ela ndo é obrigado o recolhimento de
qualquer custa processual” e, finalmente, tem-se pelo Principio do Informalismo que “o
processo administrativo é formal no sentido de que deve ser reduzido a escrito e conter
documentado tudo o que ocorre no seu desenvolvimento; € informal, entretanto, no sentido de
que ndo esta sujeito a formas rigidas” (OLIVEIRA, s.d.).

Apresentados 0s principios, passa-se a tratar do processo administrativo propriamente
dito.
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O processo pode ser iniciado por provocacdo do interessado ou por ato da propria
administracdo publica, que, no caso deste trabalho, podem ser exemplificados,
respectivamente, pela abertura de processo administrativo de requerimento de registro de
marca pelo interessado e pela necessidade de reexame “de oficio” pela autarquia de algum ato
administrativo anterior.

Para a instauracdo do processo, as partes devem apresentar documentos e cumprir
todos 0s requisitos para que se inicie o tramite. Nota-se a similaridade com o processo
judicial, pois nessa fase devem ser produzidas todas as provas necessarias para que o estado
possa decidir. No caso do registro de marca, 0 requerente apresenta a marca que deseja
registrar, especificando a classe, o tipo, juntando eventual imagem (para 0s casos de
figurativa, mista, tridimensional ou de posicdo) e o0 comprovante do pagamento da taxa. Se for
0 caso de oposicdo, abre-se a oportunidade para qualquer interessado exercer seu direito ao
contraditério e a ampla defesa, apresentando os fundamentos e provas de que a marca
requerida ndo pode ser concedida ao terceiro requerente.

Posteriormente, tem-se a fase da decisdo, sendo que ela ainda nédo significa o fim do
processo, sendo 0 momento em que a administracao publica decide com base em tudo que lhe
foi apresentado e daquilo que foi discutido no processo administrativo. Ressalta-se que a
decisdo sempre devera ser clara, coerente e fundamentada, com base nas razdes de fato e de
direito que justifiguem a pratica do ato pela administragdo. No caso do INPI, a deciséo
normalmente apresenta os registros de marcas que foram considerados impeditivos para a
concessao do registro ou os artigos da LPI que o impede de ser concedido, sendo deferido o
pedido que ndo tenha qualquer impedimento. Importante que as decisdes do INPI sejam
fundamentadas e corretas, sob pena de nulidade, como € o caso das concessdes de marcas
idénticas as siglas e designacGes de orgaos e entidades publicas a terceiros em contrariedade a
legislacao.

Finalmente, caso o0 interessado ndo concorde com o resultado do processo
administrativo e deseje recorrer, seu recurso devera ser direcionado & autoridade
administrativa superior aquela que decidiu anteriormente, conforme disposicdo do artigo 5°,
inciso LV, da CRFB* (BRASIL, 1998). SO nido existira possibilidade de recurso

40 BRASIL. Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988. Artigo 5° - Todos sdo iguais perante a
lei, sem distingdo de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a
inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a propriedade, nos termos seguintes:
(...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral sdo assegurados o
contraditorio e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; (...).
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administrativo no caso de o processo ter transcorrido mediante a autoridade maxima da
hierarquia administrativa.

A ultima fase é a integracdo, instante que, segundo Marcelo Harger (2017, n.p.), “(...)
pode haver um controle acerca da legalidade ou conveniéncia do ato independentemente de

qualquer provocacdo do interessado. O controle, portanto, pode dar-se de oficio.”

1.3 A ADMINISTRACAO PUBLICA E SUA IMPORTANCIA HISTORICA

Considerando que o presente trabalho tem como escopo de pesquisa as marcas
representativas das siglas e designacdes de 6rgdos e entidades publicas pertencentes a
administragdo publica, faz-se necessario, além da apresentacdo dos conceitos sobre
propriedade industrial e marcas, também apresentar as no¢Ges de administracdo publica, seus
bracos de atuacdo e a sua importancia, tanto na industrializacao inicial do pais, como no atual

desenvolvimento econdmico da nacéo.

1.3.1 Nocdes acerca da Administracio, Orgéos e Entidades Pablicas

Importante esclarecer como a administracdo publica desempenha suas funcgdes e,
assim, apresentar a diferenciacdo entre administracdo publica direta e indireta. Rodrigo

Oliveira Reis (2020, p.4) afirma que:
(...) para a execugdo das fungBes administrativas atribuidas aos seus 6rgéos e
entidades, o Estado pode desempenhar de maneira direta (Administracdo Publica
Direta ou Administragdo Direta) ou conferir a outras pessoas juridicas a sua

concretizacdo (Administracdo Publica Indireta ou Administracdo Indireta).
Segundo Vitor Rhein Schirato (2016, p.43), “[nJo processo de organizagao
administrativa pode haver processos de desconcentracdo e descentralizacdo administrativa,
destinados a delegar a outras autoridades atribuicbes do Poder Executivo.” Portanto, a
administracdo publica atua por meio da administragdo direta e da indireta, sendo que na

indireta pode se utilizar de pessoas juridicas de direito privado, como no caso de empresas
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publicas e sociedades de economia mista. Alexandre Mazza (2019, p.195) corrobora com esse

entendimento quando afirma que:

Na Administracdo Indireta existem pessoas juridicas estatais de direito publico
(autarquias, agéncias, fundacdes publicas e associa¢fes publicas) e pessoas juridicas
estatais de direito privado (empresas publicas, sociedades de economia mista,

subsidiarias e consorcios publicos de direito privado).
Conforme disp0e o artigo 4° do Decreto-Lei n° 200 (BRASIL, 1967b), que trata da

organizacgdo da administracdo publica federal, “A Administragdo Direta, que se constitui dos
servigos integrados na estrutura administrativa da Presidéncia da Republica e Ministérios” ¢ a
Administracdo Indireta compreende as entidades dotadas de personalidade juridica propria:
Autarquias, Empresas Publicas, Sociedades de Economia Mista e Fundacgdes Publicas.

Assim, tem-se Administracdo Direta quando a atuacdo ocorre de forma
desconcentrada, ou seja, com a distribuicdo das competéncias dentro do ente federativo com a
criacdo de drgdos especificos para cada competéncia, em uma hierarquia administrativa.
Conforme afirma Vitor Rhein Schirato (2016, p.43): “por meio da desconcentracgdo, divide-se
o0 exercicio de atribuicBes da administracdo publica por reparticdes integrantes da mesma
pessoa juridica, sem que seja criada nova entidade para o desempenho da atividade.” Ja a
Administracdo Indireta ocorre a partir da descentralizacdo com a criacdo de novas entidades
de direito publico ou privado para atuar em determinada competéncia administrativa.
Conforme Alexandre Mazza (2019, p.195):

Na Administracdo Indireta existem pessoas juridicas estatais de direito publico
(autarquias, agéncias, fundagdes publicas e associagdes publicas) e pessoas juridicas
estatais de direito privado (empresas publicas, sociedades de economia mista,

subsidiarias e consorcios publicos de direito privado).

Segundo Vitor Rhein Schirato (2016, p.44), “A descentralizagdo por servigos ¢
utilizada no Brasil sempre que ha a criacdo de uma nova entidade integrante da administracao
publica indireta destinada a desempenhar certa funcdo publica, exatamente como se passa
com a criacdo de empresas estatais (...)”. Nota-se, portanto, que para prover o servico publico,
0 Estado se vale da criacdo de Orgdos e entidades das mais variadas, objetivando
instrumentalizar o servi¢co e tornar-se presente em regides que a iniciativa privada nao
comparece, seja pela falta de interesse na localidade, seja pela necessidade de grande
guantidade de investimento que inviabiliza o lucro. Conforme afirma Jens-Peter Schneider
(2007, pp.192-103 In: SCHIRATO, p.15): “As empresas estatais (...) Sd0 instrumentos a
servico do Estado para o cumprimento de atividades ou finalidades.” No que tange a
conceituacdo de servico publico, Acacia Regina Soares de Sa (2020, p.195) esclarece que:
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O conceito de servico publico remota a Franca na Escola de Bordeaux com o0s
ensinamentos de Leon Duguit, o qual conceitua servigo publico de um ponto de vista
sociologico, tendo em vista que as atividades prestadas pelo Estado objetivam
atender finalidades sociais, sendo um dos pilares seu do direito administrativo
francés e do proprio Estado Francés e influenciou na transigdo entre o Estado Liberal
e o Estado-Providéncia, onde o Estado se desloca da funcdo de mediador das
relacbes sociais para assumir o papel de provedor, o que fez a escola do servico
publico francesa se expandir por todo 0 mundo.

Em um momento seguinte Gaston Jéze defendeu a necessidade da criacdo de um
regime juridico proprio para o atendimento das necessidades coletivas pelo Estado,
uma vez que possuia caracteristicas especificas que se distinguiam das demais

atividades prestadas pelo Estado.

O objetivo da administracdo publica em criar diversos 6rgaos e entidades é para que
possa, de forma descentralizada, disponibilizar variados servigos publicos para seus cidadaos,
considerando-se a fungdo publica de cada 6rgdo ou entidade criada. Conforme afirma Rafael
Wallbach Schwind (2017, p.31):

De acordo com o artigo 173 da Constituicdo Federal, o Estado pode explorar
diretamente® atividades econdmicas quando necessarias aos imperativos da
seguranca nacional ou a relevante interesse coletivo.
Normalmente, a exploracéo direta se da por meio de empresas publicas, sociedades
de economia mista, bem como por suas subsidiarias e controladas, que na realidade
também sdo empresas estatais. Todas essas empresas integram a Administragdo
Publica, ainda que sejam rotuladas como pessoas juridicas de direito privado.
Portanto, quando a administracdo publica decide explorar determinada atividade, tem-
se na criacdo daquela entidade uma decisdo baseada em politica publica. Segundo Olga
Nirenberg (2013, p.23 In: CHRISPINO, 2016, p.21):
As politicas puablicas constituem o conjunto de objetivos, decisdes e ages que leva a
cabo um governo para solucionar os problemas que, em determinado momento
historico, os cidaddos e o proprio governo consideram prioritarios. Sao estratégias
intencionais, dirigidas a objetivos que se deve alcancar, fazendo convergir uma

visdo e uma acdo de longo prazo, mas com efeitos também em curto e médio prazos.

Afirma Alvaro Chrispino (2016, p.30) que “(...) a politica piblica existe em um
determinado momento como ideia-diretriz, que teve inicio (motivacdo) e um fim (objetivo).
Ela, inicialmente, existe como vontade do governante e, em um determinado momento,

transforma-se em realidade pelos canais naturais.” Neste sentido, tem-se que a criacdo de

4l Importante frisar que o termo “diretamente” utilizado por Rafael Wallbach Schwind nio tem o mesmo
significado de administracdo direta, haja vista que a atuacdo se da pela administracdo publica indireta, sendo
uma referéncia a utilizacéo de pessoas juridicas de direito privado vinculadas a propria administracdo publica.



60

empresas estatais se estabelece através da aplicacdo de politicas publicas que visam suprir a

falta de atendimento eficaz da iniciativa privada em servigos e produtos importantes para o

desenvolvimento econdmico do pais. Complementa Alvaro Chrispino (2016, pp.81-82):

E aqui que esta o poder discricionario do Estado. Ele exerce seu poder de escolha
quando indica uma area (e setor) em detrimento de outras, sabendo que o fluxo de
recursos € incentivos iniciara um ciclo de cadeia produtiva em torno do tema e
promoverd a formagéo de “redes de politica” favoraveis e contrarias a decisdo, todas

se considerando bem fundamentadas na defesa de suas posicdes.

Por ser uma politica publica, a depender do governo vigente, pode ocorrer um

aumento da quantidade de estatais e, também, da abrangéncia de sua atuagdo, como também

podera haver reducdo. Vitor Rhein Schirato (2016, p.15) esclarece que:

Em cada periodo de andlise e conforme as concepcBes econbmicas vigentes, as
funcbes e a quantidade de empresas estatais variardo, bem como seus campos de
atuacdo. Assim, em modelos mais liberais, em que se procura reservar a iniciativa
privada a exploracéo das atividades econdmicas, havera uma reducéo na quantidade
e nos campos de atuacdo das empresas estatais, haja vista o menor grau de
intervencdo levado a cabo pelo Estado. De outra banda, em modelos mais
intervencionistas, que convoquem ao Estado a funcdo de promover o bem-estar e
oferecer comodidades, a quantidade e os campos de atuagdo das empresas estatais
aumentardo, pois crescerdo 0s campos de agdo direta do Estado no dominio

econdmico.

Neste sentido, a estrutura estatal passa a contar com 6rgdos e entidades. Segundo 0s

incisos | e 1l do pardgrafo 2° do artigo 1° da Lei n® 9.784 de 1999, tem-se que 6rgdo ¢ “a

unidade de atuacdo integrante da estrutura da Administracdo direta e da estrutura da

Administragdo indireta” (BRASIL,1999) e entidade é “a unidade de atuagdo dotada de

personalidade juridica” (BRASIL, 1999). Entretanto, considerando que essa legislacdo é

posterior a LP1 e o compromisso do pesquisador é de identificar as possiveis bases utilizadas

quando da elaboracdo da LPI antes de 1996, tem-se através do Decreto-Lei n° 200

(BRASIL,1967b), mais especificamente os incisos Il e 111 do artigo 5°, a vinculagdo do termo

entidade as autarquias, empresa publica, sociedade de economia mista e fundacdo publica,

conforme Segue.

Art. 5° Para os fins desta lei, considera-se:

| - Autarquia - o servico autbnomo, criado por lei, com personalidade juridica,
patriménio e receita préprios, para executar atividades tipicas da Administracao
Publica, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestdo administrativa e

financeira descentralizada.
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Il - Emprésa Publica - a entidade dotada de personalidade juridica de direito privado,
com patriménio proprio e capital exclusivo da Unido, criado por lei para a
exploracéo de atividade econdmica que o Govérno seja levado a exercer por for¢a de
contingéncia ou de conveniéncia administrativa podendo revestir-se de qualquer das
formas admitidas em direito.

Il - Sociedade de Economia Mista - a entidade dotada de personalidade juridica de
direito privado, criada por lei para a exploracdo de atividade econdmica, sob a forma
de sociedade andnima, cujas a¢cdes com direito a voto pertencam em sua maioria a
Unido ou a entidade da Administracdo Indireta.

V - Fundagdo Publica - a entidade dotada de personalidade juridica de direito
privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorizacio legislativa, para o
desenvolvimento de atividades que ndo exijam execugdo por 6rgdos ou entidades de
direito publico, com autonomia administrativa, patriménio proprio gerido pelos
respectivos 6rgéos de direcdo, e funcionamento custeado por recursos da Unido e de

outras fontes.

Alexandre Mazza (2019, p.194) acrescenta que, “além de cada entidade federativa ser
uma pessoa juridica autdbnoma integrante da Republica Federativa do Brasil, existem ainda
milhares de entidades descentralizadas componentes da Administracdo Indireta (...).”

Importante salientar que existem regras para a criacdo e/ou instituicdo dessas
entidades, inclusive no tocante a sua designacao e definicdo das areas de atuacdo. Dispde o
inciso X1X do artigo 37 da CRFB que “somente por lei especifica podera ser criada autarquia
e autorizada a instituicdo de empresa publica, de sociedade de economia mista e de fundacéo,
cabendo a lei complementar, neste ultimo caso, definir as areas de sua atua¢do” (BRASIL,
1988). Esta complementacdo sobre a definicdo das areas de atuacdo foi dada pela Emenda
Constitucional n° 19 de 1998, pois néo fazia parte do texto original de 1988 (BRASIL, 1998).

E certo que com o ato de criacio e/ou instituicio das entidades mencionado no
paragrafo anterior, ha o “nascimento” de uma empresa publica, uma sociedade de economia
mista ou uma fundacéo e, portanto, tem-se uma nova designacdo e uma nova sigla para esta
entidade. Por ser um érgdo ou entidade governamental criada por interesse publico, ndo ha
preocupacdo do estado em criar um nome fantasioso para utilizar como a designacédo do 6rgéao
ou da entidade, sendo comum apresentar em seu nome os termos que permitam facilmente a
sua identificacdo. No caso das instituicdes financeiras publicas tem-se normalmente o termo
“banco” ou “agéncia de fomento” antecedendo ao nome do seu vinculo estatal (“do Brasil”,
“do Estado do Rio Grande do Sul”, “de Minas Gerais” etc.). Nota-se que o interesse publico
de identificacdo da origem e mais relevante para o Estado no momento da criagcdo dessas

estatais.
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Ressalta-se que o legislador, ao dispor da irregistrabilidade do inciso IV do artigo 124
da LPI, utilizou-se dos termos designacdo e sigla para proteger as estatais. Vale ressaltar que
os termos utilizados no 6° terc da CUP sdo sigla e denominacdo. Assim, necessario se faz
entender seus significados.

Ocorre que nédo existe na doutrina um esclarecimento convincente do que seria
designacédo e sigla, tampouco na legislagdo. Assim, utilizando-se do Dicionario Online de
Portugués — DICIO, tem-se que designagdo ¢ “acdo ou efeito de designar, de nomear, de
atribuir uma qualificacdo a alguém através de um nome” (DESIGNACAO In: DICIO, 2021) e
sigla ¢ o “conjunto das letras iniciais dos vocabulos que formam um nome proprio
(geralmente intitulativo) e que se usa como abreviatura: ONU” (SIGLA In: DICIO, 2021).
Assim, tem-se por designacdo o nome da empresa publica, da sociedade de economia mista
ou da fundacéo e, por sigla, a abreviacdo com base nas primeiras letras da designacao.

A Lei n° 10.406 de 2002, que instituiu o Codigo Civil, também n&o colabora para uma
correta definicdo. Apesar de tratar do nome empresarial em um capitulo especifico, utiliza
outros termos para defini-lo, como se verifica no caput e no paragrafo unico do artigo 1.155
do Cadigo Civil:

Artigo 1.155 - Considera-se nome empresarial a firma ou a denominagéo adotada, de
conformidade com este Capitulo, para o exercicio de empresa.
Pardgrafo Gnico. Equipara-se ao nome empresarial, para os efeitos da protecdo da

lei, a denominacdo das sociedades simples, associacGes e fundagGes (BRASIL,
2002).

Nota-se que na definicdo do nome empresarial ndo ha qualquer mencgéo a designacéo,
tampouco sigla. Continuando a pesquisa, foi possivel localizar no artigo 1.160 caput do
mesmo diploma legal a expressdo “denominacdo designativa do objeto social” (BRASIL,
2002). Rege o referido artigo: “A sociedade andnima opera sob denominagéo designativa do
objeto social, integrada pelas expressoes “sociedade andnima” ou “companhia”, por extenso
ou abreviadamente.” (BRASIL, 2002) Tem-se, portanto, que se obtém a designacao a partir da
exclusdo das expressdes sociedade andnima (S.A.) ou companhia (Cia) do nome empresarial,
haja vista que sdo integradas apds a denominacdo designativa do objeto social. Para fins de
esclarecimento, o objeto social mencionado no referido artigo leva em consideracdo a
Classificacdo Nacional de Atividades Econdmica (CNAE) divulgada pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatistica (IBGE).
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Um ponto relevante a sinalizar sobre sigla é que se origina das iniciais dos vocébulos.
Por exemplo, o extinto Banco do Estado de Minas Gerais teria como sigla BEMG e néo
BEMGE como era conhecido. Tal informacéo é importante, pois, para fins dessa pesquisa a
sigla foi considerada com base na primeira letra de cada inicial dos vocabulos, sem deixar de
se realizar a pesquisa, também, com o nome com o qual o 6rgdo ou entidade sdo conhecidos.
Entretanto, para fins legais, a protecdo se daria somente para a designacdo e sigla, ndo
havendo protecdo para o nome pelo qual é conhecido, tampouco para outros sinais marcario

identificadores da marca principal como os emblemas e simbolos.

1.3.2 As Estatais, a Industrializacdo e o Desenvolvimento do Brasil

A industrializagdo no Brasil ocorreu de forma tardia e por vezes sofreu com
blogueios e proibi¢cdes vindas da Europa e da Corte Portuguesa objetivando limitar a producéo
local ao fornecimento de produtos para a metropole. Até mesmo as primeiras pequenas
atividades de cerdmica, fundicdo de ferro e téxteis foram ceivadas a época pelo Alvara de 05
de janeiro de 1785 para, conforme Eduardo Altomare Ariente (2021, p.617), “ndo dividir os
esforgos voltados as lavouras e & mineragdo.” Ou seja, “[a]Ja0 mesmo tempo em que a
Inglaterra fazia a revolugdo industrial, aqui se arruinavam aparatos fabris” (ARIENTE, 2021,
p.617).

Com a chegada da familia real ao Brasil, a indUstria local ainda sofreu com normas
restritivas da Coroa e a concorréncia de produtos de origem inglesa que entravam no pais com
qualidade superior e precos atrativos. Segundo Eduardo Altomare Ariente (2021, p.621),
“nosso atraso tecnologico na época colonial ndo se deu por acaso, mas foi motivado por
decisdes politicas de interditar atividade produtivas ou fabris ndo associadas as atividades
exportadoras de produtos primarios.” Além disso, o mercado consumidor brasileiro era
pequeno, considerando-se que grande parte da populagdo era de escravos e, portanto, ndo
possuia renda para consumir os produtos. Com a abolicdo da escravatura e o ingresso de
trabalhadores europeus, 0 pais passou a ter uma classe de consumidores que permitia uma
expansdo da producdo industrial, entretanto, a atividade fabril no Brasil ainda era timida e a
economia se mantinha concentrada na producédo agraria exportadora.

Por conta da auséncia de pessoas interessadas em investir na producgdo fabril

(incluindo, também, a interiorizacdo da producéo), “O Brasil tradicionalmente amparou Seu
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desenvolvimento setorial com a presenca de empresas com participacdo do Estado, em
diversos graus e niveis de governo” (SILVA, SCHMIDT & KLIASS, 2019, p.11). Foi
necessario que o Estado atuasse, através de sua politica publica, como planejador, financiador
e empresario durante grande parte da histdria do Brasil, haja vista que ndo havia no pais uma
efetiva industrializac&o.

O pais necessitava explorar outras riquezas naturais e, ao mesmo tempo, financiar
aqueles que se interessavam em ter outros tipos de industrias. Neste sentido, Trajano de
Miranda Valverde (1991, p.32 In: SCHIRATO, 2016, p.25) esclarece que:

Com o objetivo de impulsionar a exploragdo industrial das riquezas naturais e a
instalacdo de industrias basicas, nos paises em que ndo faltam as matérias-primas
para a consecucdo do fim visado, mas escasseiam 0s capitais e falha a iniciativa
particular. O Estado vé-se, assim, na contingéncia de criar ou fundar empresas
publicas, dotadas de personalidade juridica, ou instituicGes de direito comum, como
as sociedades de economia mista. Neste ultimo caso, a empresa ha de ter fim
lucrativo, pois, que se assim ndo fosse, é evidente que os particulares néo
concorreriam com seus capitais para constituicdo da sociedade.

Segundo Eduardo Altomare Ariente (2021, p.625), “Se antes 0s incentivos
econbmicos se voltavam preponderantemente a industria cafeeira, (...), a partir desse
momento passou a atuar como investidor por novas Estatais, especialmente da industria
pesada e criagdo de uma nova burocracia industrial no @mago do proprio governo.” Vitor

Rhein Schirato (2016, pp.21-22) ressalta que:

O surgimento das empresas estatais no Brasil é anterior até mesmo a independéncia
brasileira, sendo marcado pela chegada da familia real portuguesa ao Rio de Janeiro,
no inicio do século XIX, e uma das primeiras providencias da familia real foi
exatamente determinar a constitui¢do do Banco do Brasil, em 1808. Constituia-se,
entdo, a primeira empresa efetivamente brasileira. E importante mencionar que o
Banco do Brasil foi constituido em 1808, extinto pouco depois em 1829, ressurgiu
como empresa privada em 1853 e, por ultimo, voltou a ser uma empresa estatal em
1900. N&o obstante, parece 6bvio que se trata da primeira experiencia brasileira no
campo das empresas estatais.

Vitor Rhein Schirato (2016, pp.21-22) afirma que existem quatro formas distintas de

intervencédo do estado no dominio econémico:

A primeira seria a intervencao ordenadora, referente a nogéo tradicional do poder de
policia, na qual o Estado exerce, por meio da autoridade, a fungdo de fiscalizar e
impor obrigacGes e sancbes aos agentes econémicos com a finalidade de ordenar a
ordem econdmica. Em seguida, h& a intervencdo fomentadora, na qual o Estado
concede beneficios aos agentes econdmicos para que estes desenvolvam suas
atividades, de modo a propiciar o crescimento econdmico. Ademais, hd a
intervencdo produtiva, na qual o Estado assume diretamente o 6nus de explorar
determinada atividade econdmica, em substituicdo ou competicdo com os agentes
privados. Por fim, ha a intervencdo reguladora, que é a mais complexa e atualmente
uma das mais destacadas, que se refere a atuagdo do Estado como agente regulador
da economia, por meio de instrumentos ex ante de determinagdo de condutas, com a
finalidade de reduzir falhas de mercado decorrentes de assimetria de informacgdes
e/ou econdmica.

Para fins deste trabalho, relevante a intervencgédo produtiva, pela qual a administragcéo

publica busca atuar como protagonista, atraves de suas empresas estatais, para 0
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desenvolvimento econémico e tecnoldgico da sociedade. Através de politicas publicas, o
Estado se apresenta para atender demandas de servigos onde a iniciativa privada ndo tem
interesse, seja por conta da necessidade de altos investimentos iniciais, seja pelo baixo retorno
financeiro que ndo incentiva a producdo por empreendedores. Essas empresas estatais visam
mais o0 retorno social e atingimento de sua funcdo publica do que efetivamente lucro. E
quando ha lucro, retorna para a sociedade através do pagamento de dividendos para a
administracdo publica, seu maior acionista. Segundo Vitor Rhein Schirato (2016, pp.21-22),

os fatores de surgimento das empresas estatais seriam:

(i) os de natureza econdmica, que almejam o desenvolvimento regional igualitario e
a criacdo de infraestrutura desenvolvimentista; (ii) os de natureza politica, que
previam a incorporagdo pelo Estado, em regime de monopdlio, de setores
estratégicos da economia, tais como o setor petrolifero e as atividades da industria
nuclear; (iii) os de natureza administrativa, que contemplavam a descentraliza¢do de
servigos publicos (...); e (iv) os de natureza social, que incluiam a criacdo de
empresas estatais para o atendimento de necessidades da populacdo mais carente.

Segundo Celso Furtado (2007, p.329),

O processo de industrializacdo comegou no Brasil concomitantemente em quase
todas as regiGes. Foi no Nordeste que se instalaram, apds a reforma tarifaria de
1844, as primeiras manufaturas téxteis modernas e ainda em 1910 o nimero de
operarios dessa regido se assemelhava ao de Sdo Paulo. Entretanto, superada a
primeira etapa de ensaios, o processo de industrializacdo tendeu naturalmente a
concentrar-se  numa regido. A etapa decisiva de concentragdo ocorreu,
aparentemente, durante a Primeira Guerra Mundial, época em que teve lugar a
primeira fase de aceleracéo do desenvolvimento industrial.

Entretanto, o Brasil precisava de producdo de outros bens além do setor téxtil. Vitor

Rhein Schirato (2016, pp.22-23) esclarece que:

(...) o verdadeiro momento de crescimento das empresas estatais no Brasil aconteceu
a partir da década de 1930, com o Estado novo. (...) A partir dai, houve uma
consideravel multiplicacdo das empresas estatais no Brasil, cujos campos de
atividade abrangiam uma série de atividades econdmicas e servigos publicos, tanto
em sentido mais amplo quanto em mais restrito.

(...) Esse movimento de ampliacdo da criacdo de empresas estatais iniciado no final
da década de 1930 perdura até a década de 1970, momento em que a intervenc¢do
direta do Estado na economia atinge seu ponto mais alto. E importante mencionar
que o movimento de ampliacdo do uso das empresas estatais ndo foi restrito a Unido
Federal. Durante o periodo compreendido entre as décadas de 1930 e 1970, houve a
criacdo de diversas empresas estatais também por Estados e Municipios, com
campos de atuagdo predominantemente situados na prestacéo de servigcos publicos,
mas que também incluiam a exploracdo de atividades econdmicas (por exemplo, a
criacdo de diversas instituicGes financeiras pelos Estados).

Alguns exemplos de atividades em que o estado necessitou atuar foram nas areas
financeira (Banco do Brasil, Caixa Econdmica Federal), de exploracdo de petréleo

(Petrobras), de mineracdo (Vale do Rio Doce) e de desenvolvimento de aeronaves (Embraer).
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1.3.3 A Politica PUblica através das Estatais

Conforme ja demonstrado, o Estado Brasileiro assumiu para si 0 énus de promover o
desenvolvimento econdmico desde os tempos mais remotos. A atuacdo estatal se deu em
areas, em tese, de interesse privado, mas que ndo eram exploradas pela iniciativa privada por
conta da necessidade de altos investimentos iniciais ou pelo desinteresse dela por conta da
possivel auséncia de retorno financeiro. Assim, considerando-se 0 interesse estatal em
promover o desenvolvimento da indUstria nacional, reducéo das importa¢des ou simplesmente
pela busca do desenvolvimento econémico nos mais diversos recantos do pais, determinadas
areas de interesse publico passaram a ser exploradas diretamente pelo Estado.

Segundo Vitor Rhein Schirato (2016, p.22-23), “O Ordenamento Juridico (...)
contemplava a possibilidade de o Estado, por meio de lei, assumir, em regime de monopolio
ou competicao, o desenvolvimento de certa atividade, nos casos em que a iniciativa privada se
mostrasse incapaz de fazé-lo individualmente.” Objetivando promover o desenvolvimento
econémico do pais, “o Estado brasileiro (...) foi ampliando seu campo de atuagdo no dominio
econdmico, de modo que se verificou, no inicio dos anos 80, a presenca do Estado em
praticamente todos os setores da economia nacional” (SCHIRATO, 2016, p.22-23). Segundo
Mauro Santos Silva, Flavia de Holanda Schimdt e Paulo Kliass (2019, pp.11-14):

A empresa estatal possui uma longa tradicdo de atuacdo no desenvolvimento de
politicas publicas setoriais no Brasil. Estas corporagdes desenvolvem funges
associadas ao financiamento do investimento mediante mercados de crédito e
capital, ao desenvolvimento de diversos segmentos industriais intensivos em
tecnologia e inovacdo, a matriz energética (elétrica, petrdleo e gas), a logistica
(rodoviaria, ferrovidria, aeroportuaria e aquaviaria), a pesquisa cientifica e
tecnoldgica e a diversos outros segmentos relevantes a uma estratégia nacional de
desenvolvimento.

()

A atuacdo empresarial estatal produz efeitos expressivos e diversificados sobre um
vasto nimero de éreas e afeta diretamente indicadores relacionados a vida
econdmica e social do pais. As contribui¢cdes das estatais ao valor da producéo
interna, ao volume de investimentos em infraestrutura, ao desenvolvimento
industrial, a inovacao de produtos e processos, a constituicdo de cadeias produtivas,
a organizacdo e execucdo de inimeros campos da politica publica sdo alguns dos
exemplos citados por uma vasta literatura especializada.

Constata-se, portanto, que as empresas estatais sdo instrumentos de grande
importancia para a realizacdo das politicas publicas estabelecidas pela administracao publica.
Conforme Vitor Rhein Schirato (2016, p.193), “(...) em diversos casos, as empresas estatais
aparecem como meios fundamentais para a realizacdo de politicas publicas fixadas pelas
instancias governamentais competentes (...).” Mauro Santos Silva (2019, p.66) afirma que “As

empresas estatais mobilizam uma quantidade expressiva de recursos governamentais e
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desempenham um amplo rol de atividade econémica e de interesse social no ambito da
economia brasileira.” E complementa existirem trés razdes para a institui¢do de uma empresa
estatal:

i) a producéo de bens e servigos publicos em areas nas quais a atuacédo estatal seja
mais eficiente que a iniciativa privada; ii) a exploragdo de monopolios naturais em
setores nos quais a regulacdo estatal seja inviavel ou ineficaz; e iii) o alcance de
objetivos econdmicos e politicos em areas de interesse nacional (SILVA, 2019,
p.66).

E possivel verificar, portanto, a importancia que os 6rgdos (unidades integrante da

estrutura da administracdo publica) e as entidades (unidades de atuacdo subordinadas aos
orgdos e dotadas de personalidade juridica) tém para a administracdo publica, por servirem
como instrumentos do estado para o cumprimento de atividades ou finalidades de seu
interesse, sendo meios de intervencdo no dominio econémico, com o objetivo de explorar
atividades econdmicas necessarias aos imperativos da seguranca nacional ou de relevante
interesse coletivo. Ainda que rotuladas como pessoas juridicas de direito privado, sdo bracos
de atuacdo do Estado e, portanto, sua protecdo deve ser considerada matéria de ordem publica,
pois representam decisdes de politicas publicas adotadas dentro de limites estabelecidos no
ordenamento juridico e pela necessidade do pais em determinado momento histérico. Os
investimentos realizados pelo Estado nas empresas estatais resultam em ativos tangiveis e
intangiveis que necessitam ser protegidos pela sociedade. Neste sentido, afirma Paulo Marcos
Rodrigues Brancher (2019, p.43): “Conferir o status de funcgdo social a certo direito (de
propriedade contratual, de empresa), significa considerar que o interesse individual ndo se
sobrepde ao interesse da sociedade.”

Vale lembrar que, quando os 6rgdos e entidades publicas sdo criadas, ndo se busca
criar nomes fantasiosos para sua atuacao, pois o objetivo principal é atuar em &reas que a
iniciativa privada ndo tem interesse. Neste sentido, por ndo buscarem outros fins que nao sua
identificacdo, suas designacdes e siglas sdo definidas no momento da criacdo por lei e,

normalmente, se utilizam de termos simples e diretos.
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2 EVOLUCAO HISTORICA DA TUTELA DADA AS MARCAS DA
ADMINISTRACAO PUBLICA NO BRASIL

Concluidas as apresentagcBes conceituais sobre propriedade intelectual, marca,
administracdo publica e politica pablica, propdem-se para o segundo capitulo uma analise
historica sobre a tutela dada as marcas da administracdo publica no Brasil.

Para tanto, a secdo 2.1 abordara a evolucéo historica e legislativa da protecdo dada as
marcas identificadoras da administracdo publica. A partir do levantamento historico realizado
foi possivel identificar a racionalidade do interesse estatal de expandir a protecéo inicialmente
dada somente as marcas das reparticdes publicas para atualmente abranger todas as siglas e

designacdes de qualquer 6rgdo ou entidade publica.

2.1 EVOLUCAO HISTORICA E LEGISLATIVA DA PROTECAO DAS MARCAS
IDENTIFICADORAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NO BRASIL

Considerando a necessidade para este trabalho de se compreender a contextualizagcéo
histérica que expandiu a tutela de irregistrabilidade como marca a terceiro de sigla ou
designacdo de 6rgdo ou entidade publica quando ndo requerida pela propria administracdo
publica, entendeu-se como relevante investigar a evolucdo legislativa da referida protecéo.
Como defende Anténio Luis Figueira Barbosa (1999, p.217), “a perspectiva historica deve ser
0 ponto de partida para a percep¢do da funcionalidade das marcas modernas, tendo sempre
por referencial a circulacdo econdmica da sua época, em nosso caso, do capitalismo.”

O primeiro ato regulatério de concessdo de privilégios que teve forca de lei em
territorio brasileiro foi o Alvara de 28 de abril de 1809, através do qual garantia-se privilégios
a inventores em Portugal e suas coldnias (COELHO, 2001). Apesar de versar sobre invencdes
e artes, verifica-se que o objetivo da lei era tratar de matérias prima e inventos de maquinas,
sem abordar marcas. Importante ressaltar que ndo se tratava de lei brasileira, mas sim
portuguesa com aplicacao no territdrio de suas coldnias, incluindo o Brasil.

A primeira Constituicdo brasileira, de 1824, também trouxe a temética de protecdo
aos inventos e producbes em seu artigo 179, XXVI, mas ndo tratava especificamente de

marca, conforme é possivel verificar a seguir:



69

Artigo 179 - A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidaddos
Brazileiros, que tem por base a liberdade, a seguranca individual, e a propriedade, é
garantida pela Constitui¢do do Imperio, pela maneira seguinte.

(--.)

XXVI. Os inventores terdo a propriedade das suas descobertas, ou das suas
produccdes. A Lei lhes assegurara um privilégio exclusivo temporario, ou lhes
remunerara em resarcimento da perda, que hajam de soffrer pela vulgarisacao.
(IMPERIO DO BRAZIL, 1824).

Somente em 1875, através do Decreto n°® 2.682, considerada a primeira Lei de
Marcas do Brasil, que se regulou no pais “o direito que tém o fabricante e o negociante, de
marcar os productos de sua manufactura e de seu commercio” (IMPERIO DO BRAZIL,
1875). Interessante que, de todo o texto legal, somente o artigo 15 tratava de irregistrabilidade
de marca. Regia o0 artigo 15 do Decreto n° 2.682 de 1875: “Nao se admittem com0 marcas as
gue se compbdem exclusivamente de cifras ou letras, nem tambem imagens ou representacdes
de objectos que podem suscitar escandalo” (IMPERIO DO BRAZIL, 1875).

Nota-se que a referéncia de irregistrabilidade disposta no artigo 15 do Decreto n°
2.682 de 1875 ndo tratava exclusivamente de marca da administracdo publica, pois englobava
todas as possiveis marcas. Além disso, ndo permitia marcas compostas exclusivamente por
letras, 0 que resultaria (ao se comparar com a protecao dos dias atuais) a auséncia de protecéao
as siglas, que sdo compostas somente por letras. Outro ponto que se destaca é a subjetividade
do artigo no que tange a suscitagdo de escandalo: o que poderia se enquadrar como
escandaloso? O uso de simbolos do Império seria escandaloso para a época?

Apbds a Proclamacdo da Republica, somente em 1905 passou a viger o Decreto n°
5.424 que tratava de marcas de fabrica e de comércio. Por este decreto tinha-se, através do
artigo 21, as proibicdes de registro de marca, sendo elas:

Artigo 21 - Ndo podem ser admittidas a registro as marcas que contiverem ou
consistirem em:

1°, armas, braz6es ou distinctivos publicos ou officiaes, nacionaes ou estrangeiros,
quando para seu uso ndo tenha havido autorizacio competente;
2° nome commercial ou firma social de que legitimamente ndo possa usar o
requerente;

()
(BRASIL, 1905)

Nota-se a introducdo dos termos “distinctivos publicos ou officiaes” (BRASIL,
1905), podendo se perceber uma embrionaria protecdo marcaria para os simbolos pertencentes
a administracdo publica. Vale ressaltar sua proximidade ao que atualmente se encontra
disposto no inciso | do artigo 124 da Lei n® 9.279 de 1996, que rege nado ser registravel como
marca: “(...) | - brasdo, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais,
publicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designacao, figura
ou imita¢ao;(...)” (BRASIL, 1996).
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Também se percebe através da leitura do item 2° que, ao afirmar da inadmissibilidade
de registro de nome comercial ou firma social que o interessado pelo registro ndo poderia
utilizar, ndo deixa claro se abrange também as marcas da administracdo publica, pois as
empresas estatais também se utilizam de nomes comerciais para serem identificadas pelos
seus respectivos publicos.

Posteriormente, com o Decreto-Lei n® 7.903 de 27 de agosto de 1945, primeiro
Codigo de Propriedade Industrial Brasileiro, que as marcas da administracdo publica
passaram efetivamente a contar com protecéo contra registro de terceiros. Foram incorporados
ao texto legal o artigo 95, item 4° e o artigo 111 para dispor da protecdo da concessdao de
registro como marca de designacgdes de reparticdes ou estabelecimentos oficiais, bem como
denominacdes adotadas por servigos ou reparti¢cGes publicas (BRASIL, 1945). Regia o artigo

95, item 4° do Decreto-Lei n° 7.903 de 1945:

Artigo 95 - N&o podem ser registradas como marca de indUstria ou de comércio;

49 as designacgdes de reparticOes ou estabelecimentos oficiais, 0 nome comercial, o
titulo de estabelecimento e a insignia de que legitimamente ndo possa usar o
registrante;

(BRASIL, 1945)
J& o artigo 111, item 4°, do mesmo Decreto-Lei n® 7.903 de 1945 dispunha que:

Art. 111. N&o sdo registraveis:

()
4% as denominacdes capazes de criar confusdo com aquelas adotadas por servigos
ou reparticdes publicas, ou por institui¢des autarquicas;

()
(BRASIL, 1945)

Nota-se uma interessante implementacdo de interesse publico em uma legislacdo
tipicamente privatista. Por conta do interesse estatal em conceder protecdo as suas reparticdes
e estabelecimentos publicos oficiais, faz incorporar na legislacdo a época tutela marcéria as
designacdes, primeiramente concedendo a mesma protecdo dada ao nome comercial, titulo de
estabelecimento e insignia de terceiros. Além disso, como forma de ratificar seu interesse
publico, ainda fez constar no artigo 111 do mesmo Decreto-Lei n°® 7.903 de 1945 que era
irregistravel as denominacGes capazes de criar confusdo com aquelas adotadas por servigos ou
reparticdes puablicas, ou por instituicdes autarquicas (BRASIL, 1945). E possivel perceber, ja
naquela época, o interesse em englobar 0 maximo de entidades da administragdo publica,
bracos das politicas publicas estatais.

Vale sinalizar que eram consideradas reparticdo publica aqueles 6rgdos e entidades
da administracdo publica direta e, por estabelecimento oficial, as entidades da administragdo

publica indireta. Inclusive, o Estado de S&o Paulo, através do Projeto de Lei n° 1.455 de 1957,
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tratava a sociedade de economia mista federal Banco do Brasil S.A. como relevante
estabelecimento oficial financiador da produgéo agricola do pais.*?
Ainda com base no Decreto-Lei n° 7.903 de 1945, tem-se, a partir da leitura do artigo

114, o significado de titulo de estabelecimento e insignia. Regia o dispositivo:

Artigo 114 - Constituem titulo de estabelecimento e insignia, respectivamente, as
denominac@es, 0s emblemas ou quaisquer outros sinais que sirvam para distinguir o
estabelecimento comercial, industrial ou agricola, ou relativo a qualquer atividade
licita. (BRASIL, 1945)

Nota-se, portanto, a partir da leitura conjugada dos trés artigos supramencionados do
Decreto-Lei n° 7.903 de 1945 que tanto as designacbes como as insignias das reparti¢cdes ou
estabelecimentos oficiais contavam com a protecdo marcaria. Comparativamente, a Lei n°
9.279 de 1996 (atualmente vigente) ndo contempla protecdo as insignias dos 6rgdos e
entidades publicas pelo inciso IV do artigo 124.

Posteriormente, o Codigo de Propriedade Industrial que adveio com o Decreto-Lei n°
254, de 28 de fevereiro de 1967, alterou os artigos, ampliando suas protecdes, conforme é
possivel perceber pela leitura conjunta dos dispositivos do item 5° do artigo 80 e do item 4° do
artigo 94:

Artigo 80 - N&o podem ser registrados como marca de indUstria e comércio ou de
Servigo:

5° - as designacOes de reparticGes ou estabelecimentos oficiais, 0 nome de emprésa o
titulo de estabelecimento e a insignia de que legitimamente ndo possa usar o
registrante;

()
Artigo 94 - Ndo sdo registraveis:

()

4° - as denominacBes capazes de gerar confusdo com as de 6rgdos da administracdo
publica, suas autarquias ou sociedades;

()
(BRASIL, 1967a)

Nota-se a (i) inclusdo de marca de servico, (ii) a alteracdo de nome de comércio para
nome de empresa no artigo 80 (substituto do artigo 95 do Decreto-Lei n° 7.903 de 1945) e (iii)
a inclusdo das marcas de sociedades no rol de protecdo marcéria, além de melhoramentos nos
termos no artigo 94 (substituto do artigo 111 do Decreto-Lei n® 7.903 de 1945). A incluséo do
termo “sociedades” além dos 0Orgdos e autarquias permite perceber o interesse da
administracdo publica em clarificar a prote¢do as marcas de suas empresas estatais, seu brago

de administracao indireta.

42 Inclusive, para fins de exemplificacéo, o Projeto de Lei n° 1.455/1957 do Estado de S&o Paulo tratava o Banco
do Brasil, sociedade de economia mista federal, como estabelecimento oficial, como é possivel perceber na
ementa legislativa “Considera relevante o servico prestado no setor agricola a estabelecimento oficial do Banco
do Brasil, para  finas  (sic) de  financiamento  da  producdo”. Disponivel em:
https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=996039. Acesso em 18 set. 2022.
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No mesmo ano de 1967, foi publicado o Decreto n°® 200 para dispor sobre a
organizacdo da administracdo publica federal. Além do artigo 4° apresentar como a
Administracdo Federal se dividia em administracdo direta e indireta, também trouxe em seu
artigo 189 quais entidades sdo estabelecimentos oficiais de crédito. Regem os artigos 4° e 189
do Decreto n° 200 de 1967:

Artigo 4° - A Administracdo Federal compreende:

I - A Administracdo Direta, que se constitui dos servicos integrados na estrutura
administrativa da Presidéncia da Republica e dos Ministérios.

Il - A Administracdo Indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades,
dotadas de personalidade juridica propria:

a) Autarquias;

b) Emprésas Publicas;

c) Sociedades de Economia Mista.

()

Artigo 189 - Sem prejuizo de sua subordinacdo técnica a autoridade monetéria
nacional, os estabelecimentos oficiais de crédito manterdo a seguinte vinculacéo:

| - Ministério da Fazenda

- Banco Central da Republica

- Banco do Brasil

- Caixas Econbmicas Federais

Il - Ministério da Agricultura

- Banco Nacional do Crédito Cooperativo

I11 - Ministério do Interior

- Banco de Crédito da Amaz6nia

- Banco do Nordeste do Brasil

- Banco Nacional da Habitacéo

IV - Ministério do Planejamento e Coordenacédo Geral

- Banco Nacional do Desenvolvimento Econdmico.

(BRASIL, 1967b)

Dois anos depois, através do Decreto-Lei n° 1.005, de 21 de outubro de 1969, o novo
Codigo de Propriedade Industrial manteve a protecdo tratada anteriormente no artigo 94 do
Decreto-Lei n°® 254 de 1967 (agora artigo 76 do Decreto-Lei n° 1.005), expandindo o texto
legal para proteger também as siglas das reparticdes e dos estabelecimentos oficiais. Assim
passou a estabelecer o artigo 76 que “Nao podem ser registrados como marca de inddstria, de
comércio e de servico: (...) 4) designacdes e siglas de reparticdes ou estabelecimentos oficiais,
nomes comerciais, titulos de estabelecimento e insignias, ja existentes, que legitimamente nao
possa usar o registrante;” (BRASIL, 1969).

Nota-se a modificacdo do texto legal para incluir protecdo as siglas, além de
estabelecer um limite de protecdo as marcas da administracdo publica “ja existentes”.
Ressalta-se que a alteracdo de nome de empresa para nome comercial ndo alterava o tipo de
elemento protegido. Entretanto, o novo decreto deixou de abordar a protecdo que se
encontrava estampada no antigo artigo 94, item 4°, do Decreto-Lei n° 254 de 1967 que proibia
o registro de denominacdes capazes de gerarem confusdo com as de o0rgaos da administragdo

publica, suas autarquias ou sociedades.



73

J& a Lei n°® 5.772, de 21 de dezembro de 1971, que instituiu um novo Codigo de
Propriedade Industrial, manteve o contexto legal do decreto antecessor. Assim, passou a reger
0 artigo 65 que: “Nao ¢ registravel como marca: (...) 4) designacdo e sigla de reparticdo ou
estabelecimento oficial, que legitimamente ndo possa usar o registrante” (BRASIL, 1971).
Percebe-se a retirada dos termos “marca de induastria, de comércio e de servigo” e “nomes
comerciais, titulos de estabelecimento e insignias, ja existentes” que compunham o texto do
artigo do decreto anterior.

Alguns anos depois, em 1991, objetivando nova alteracdo legislativa por conta do
momento historico de abertura de mercado que o Brasil passava, o Poder Executivo
encaminhou o Projeto de Lei n°® 824 de 1991 ao Congresso objetivando a alteracdo do Cadigo
de Propriedade Industrial. Entretanto, considerando que para alteracdo de codigo fazia-se
necessario que a motivacao partisse do proprio Congresso objetivando atualizar o codigo
vigente, o Poder Executivo necessitou alterar o projeto encaminhado para que ele fosse
analisado como proposta de uma nova lei de propriedade industrial, e ndo mais um cédigo.
Assim, apds a tramitacdo legal, em 1996, o Codigo de Propriedade Industrial foi revogado e
substituido pela Lei n° 9.279 de 1996, que passou a ser conhecida como a Lei da Propriedade
Industrial ou LPI.

A Lei n® 9.279 de 1996, conhecida como a Lei da Propriedade Industrial - LPI,
disciplina em seu artigo 122 que séo registraveis como marca os sinais distintivos visualmente
perceptiveis que ndo estejam compreendidos nas proibicdes legais (BRASIL, 1996). Ja o
artigo 124 da LPI enumera algumas proibi¢6es no tocante ao pedido de registro, entre elas se
destaca, para fins desta pesquisa, a disposta no inciso IV que afirma ser irregistravel como
marca sigla ou designacdo de 6rgdo ou entidade publica quando requerida por terceiro que
ndo seja a propria administracdo publica (BRASIL, 1996). O manual do INPI (BRASIL,
2022, p.196), em sua 32 edicdo e 52 revisdo, complementa que: “A proibigdo de que trata este
inciso ndo é absoluta, sendo possivel o registro do sinal, quando reivindicado pela propria
entidade ou o6rgdo publico.” E ainda: “A proibi¢ao de que trata 0 supracitado inciso independe
do produto ou do servi¢o a que o sinal se aplica” (BRASIL, 2022, p.196), o que corrobora
com a visdo ampla da tutela do referido inciso.

Vale salientar que o INPI identifica como “Orgaos Publicos cada uma das unidades da
Administracdo Direta em que esta dividida a administragdo pablica, seja Federal, Estadual ou
Municipal” (BRASIL, 2022, p.195) e como “Entidades Publicas todas as (...) instituigdes (...)
pertencentes a esfera da Administragdo Indireta (ou Descentralizada), sejam de natureza
juridica de direito publico ou privado” (BRASIL, 2022, pp.195-196).
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Nota-se, portanto, tratar-se de um aprimoramento do que ja dispunha as leis e codigos
anteriores, protegendo-se todas as marcas e siglas dos 6rgéos e entidades publicas sem limitar
a protecdo a reparticdo publica ou estabelecimento oficial como era no texto anterior. O novo
texto legal, quando comparado a evolugdo normativa anterior, traz limitacdo na protecéo, pois
mantém a exclusdo da protecdo das insignias que, conforme visto, tinha relevancia por
proporcionava protecdo também aos simbolos figurativos dos 6rgéos e das entidades publicas.

Conforme ensina Paulo Marcos Rodrigues Brancher (2019, p.47) “Dentro das
escolhas do legislador, deve ele optar para o aspecto mais proximo do que deseja em termos
finalisticos. (...) uma vez feita essa escolha pelo legislador, deve o intérprete procurar
compreender o objetivo finalistico da constru¢do normativa.” Neste sentido, atualmente tem-
se que somente as designaces e as siglas dos 6rgdos e entidades publicas sdo tuteladas pela

irregistrabilidade quando requeridas por terceiros que ndo a prépria administracdo publica.
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3 METODOLOGIA

Este terceiro capitulo serd dedicado a apresentacdo da metodologia. Na secéo 3.1
sera tratada a tipologia da pesquisa a partir dos ensinamentos de Marcio Morena Pinto (2015),
Beatriz Coelho (2019), Gustavo Justino de Oliveira (2019).

Na secdo 3.2 e subsecdes seguintes serdo apresentadas as fontes primarias.

A secdo 3.3. e subsecdes seguintes tratard das fontes secundarias.

Na secdo 3.4 serd detalhada a amostragem e na secdo 3.5 sera apresentado o
mapeamento e como se deu o tratamento da coleta de dados.

3.1 TIPOLOGIA DA PESQUISA

Considerando o objetivo do estudo, Beatriz Coelho (2019) ensina que o caminho
metodolégico adotado para uma pesquisa cientifica deve considerar a sua abordagem,
natureza, objetivos e procedimentos. Em relacéo a abordagem, a pesquisa pode ser qualitativa,
quantitativa ou abranger as duas modalidades. No caso da presente pesquisa, tem-se que as
duas modalidades foram utilizadas, haja vista que foi necessario realizar o levantamento
qualitativo em material bibliografico, como livros, artigos e trabalhos académicos a respeito
dos temas tratados nos capitulos 1 e 2 e, também, quantitativo, para se identificar como se da
a efetiva atuacdo do INPI nos casos de pedido de registro de marcas idénticas as siglas e
designacdes de 6rgdos e entidades publicas requeridos por terceiros, especialmente os do
ramo financeiro.

No que se refere a natureza da pesquisa, tem-se como basica aquela que trata
exclusivamente de natureza tedrica e aplicada quando se busca a solucéo de algum problema
existente (OLIVEIRA, 2019). Entende-se, pois, que esta pesquisa se enquadra na natureza
aplicada, considerando-se a identificagdo da existéncia de um problema (deferimento de
registros a terceiros em contrariedade a legislacdo vigente) e a necessidade de se aplicar o
estudado na solucdo do problema encontrado através da proposta de melhorias, tanto para o
INPI, quanto na esfera legislativa.

No que tange aos objetivos, a pesquisa pode ser exploratdria, descritiva ou

explicativa. Conforme ensina Marcio Morena Pinto (2015), tem-se uma pesquisa exploratdria
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quando o campo de pesquisa ainda nédo foi explorado ou foi pouco estudado, sendo realizado
um novo estudo ndo exauriente; uma pesquisa descritiva ocorre quando a finalidade é
descrever os fendmenos estudados sem uma analise subjetiva do pesquisador; e explicativa é
aquela pesquisa pela qual se busca estabelecer correlacfes entre a causa e o efeito sobre o
objetivo analisado, ndo se limitando a introduzir o assunto e somente observé-lo. Entende-se
que o presente trabalho é exploratdrio, pois adentra um campo de pesquisa ainda ndo
explorado, buscando propor solucdo ao problema identificado, mas sem exauri-lo, haja vista
que a pesquisa ndo tratara das designacdes e siglas de todas os 6rgdos e entidades publicas
brasileiras.

No que tange aos procedimentos, a pesquisa se divide em coleta de dados diretamente
no sitio eletrénico do Banco Central do Brasil — BACEN, nas Revistas da Propriedade
Industrial — RPI e nos processos administrativos do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI, além de levantamento bibliografico que abrange artigos, livros, periddicos e
toda a bibliografia disponivel ao pesquisador. A coleta de dados teve como objetivo levantar
0s registros de todos os 6rgdos e entidades publicas que atuam no ramo financeiro e, também,
de todos os pedidos de registros de marcas requeridos perante o INPI que foram indeferidos
pela autarquia com base no disposto no inciso IV do artigo 124 da LPI, tudo objetivando
testar as hipoteses apresentadas.

3.2 FONTES PRIMARIAS

Toda a documentacdo priméaria capturada diretamente no sitio eletrdnico do INPI que

pode ser acessada por qualquer interessado, sendo considerados documentos publicos.

3.2.1 Decisbes em Processos Administrativos de Marca na Autarguia

Trata-se de documentacdo primaria disponivel no sitio do INPI que representa o
resultado dos processos de pedido de registro de marca, sendo o seu acesso publico e

disponivel a qualquer interessado.
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3.2.2 Publicagdes na Revista da Propriedade Industrial

Apesar de considerar que o resultado de cada processo pode ser capturado
individualmente ao acessé-lo pelo nimero do pedido de registro, também se utilizou da
captura do contetdo da decisdo vinculada ao processo atraves das publicacGes na RPI. Trata-
se do canal oficial do INPI de comunicacdo sobre os tramites dos mais diversos processos que
tramitam na autarquia. No caso da presente pesquisa, 0 contetdo de relevancia abrange os

processos de registro de marca.

3.2.3 Portarias da Autarquia

Além da legislacdo de propriedade industrial como guia para a busca das respostas a
pesquisa, as portarias e 0os normativos do INPI tém o objetivo de servir como orientadores
para a tomada de decisdo dos examinadores de marca que atuam nos processos de pedidos de
registro dentro da autarquia. Neste sentido, foram de importante pesquisa de forma
concomitante com a legislacdo de propriedade industrial.

3.2.4 Legislacdes sobre Propriedade Industrial e Marcas

A apreciacdo da legislacdo que trata de propriedade industrial é a base tanto para a
atuacdo do INPI na concessdo ou no indeferimento dos pedidos de registro de marca de
terceiros quanto para o presente debate. Assim, considerou-se analisar historicamente toda a

legislagdo marcéria desde o primeiro Decreto até a Lei de Propriedade Industrial - LPI atual.
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3.2.5 Legislacgdes sobre Direito Constitucional, Administrativo e Civil

Considerando tratar-se de um tema interdisciplinar, era perceptivel que este trabalho
ultrapassaria a fronteira da disciplina de Direito da Propriedade Industrial, abrangendo o
Direito Constitucional, Administrativo e Civil. Neste sentido, foi necessario analisar a
influéncia do interesse publico na criacdo ou instituicdo das empresas estatais, a importancia
delas para a prestacdo do servico publico, a repercussdo que um ato viciado causa para a
sociedade e a necessidade de sua corregdo, entre outros pontos que serdo abordados no
trabalho para a comprovacdo da hip6tese apresentada.

3.3 FONTES SECUNDARIAS

A documentacdo secundaria abrange aquela capturada em fontes que ja foram de
alguma forma analisadas por terceiros, devendo ser estudada com cautela para que nédo haja
influéncia de visdo que distorca o trabalho de forma significativa.

3.3.1 Fontes Impressas

O conjunto bibliogréafico especifico utilizado tinha como tema o funcionamento do
aparelho institucional estatal. Em especial foi estudada a literatura que permitia discutir a
criacdo e a existéncia de empresas estatais atuando na economia e a sua importancia para a
prestacdo eficiente do servico publico. O acervo de trabalhos que tratam do tema dentro da

sua interdisciplinaridade foi de grande importancia para o presente estudo.

34 AMOSTRAGEM
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Para fins da presente pesquisa, foram levantados os pedidos de registros de marcas
idénticas as siglas e designacdes de 6rgdos e entidades publicas tratados no periodo de 1996 a
2020 das instituicdes financeiras publicas que, em dezembro de 2020, encontravam-se
autorizadas a operar pelo BACEN. Também foram levantados todos os registros de marcas
indeferidos com base no inciso 1V do artigo 124 da LPI naquele mesmo periodo. Vale
esclarecer que o intervalo temporal escolhido se deu pelo interesse do pesquisador em buscar
0s resultados dos processos que tiveram como parametro o disposto no inciso IV do artigo

124 da LPI, lei publicada em 1996, com vigéncia até os dias atuais.

3.5 MAPEAMENTO E COLETA DE DADOS

Para fins do levantamento dos registros de marcas idénticas as siglas e designacoes de
Orgdos e entidades publicas do ramo financeiro foram estabelecidos critérios de corte
objetivando tornar a pesquisa atual e, ao mesmo tempo, exequivel. Primeiramente buscou-se
identificar o nome do 6rgéo publico e quais instituicGes financeiras estavam autorizadas pelo
BACEN a operar em dezembro de 2020, para que se pudesse capturar a listagem mais atual e
completa possivel para se iniciar a pesquisa. Neste primeiro momento foram identificadas 1
Orgdo publico e 1.632 instituicdes financeiras ativas e autorizadas a operar pelo BACEN,
compreendendo sociedades an6nimas fechadas e abertas, sociedades de economia mista,
cooperativas, associacdes privadas, empresas publicas, além de sociedades empresarias
limitadas. Também foram identificadas instituicdes em regime especial, que ndo mais
operavam no sistema financeiro nacional, sendo estas desconsideradas por ja ndo estarem
mais operando no mercado financeiro (encontram-se em liquidacdo ou encerramento).

No que tange ao 6rgdo publico, importante sinalizar que em 1° de janeiro de 2019,
através da Medida Provisoria n° 870 de 2019, os Ministérios da Fazenda, do Planejamento, o
da Industria e Comércio Exterior e do Trabalho foram unificados e transformados no
Ministério da Economia (ME). Assim, considerando que a presente pesquisa tem como data
base 0 més de dezembro de 2020, serd considerado para fins de levantamento de marcas
idénticas a designacdo Ministério da Economia e a sigla ME.

Com todas as instituicbes financeiras identificadas, passou-se ao levantamento
daquelas que cumpriam o requisito de serem vinculadas a administracdo publica. Assim,

catalogou-se 1 6rgédo publico e 30 entidades publicas dentre autarquias, empresas publicas,
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sociedades de economia mista e fundagcfes publicas de direito privado federal, conforme
segue:

Tabela 1: Orgdo e entidades publicas autorizadas a operar no Brasil em dezembro de 2020

Nome

AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A

AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S.A.

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE RORAIMA S/A
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.
AGENCIA DE FOMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S.A.
AGENCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS S.A.

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S A.

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A.
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S.A.
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.

FUNDO HABITACIONAL DO EXERCITO

BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A.

BANCO CENTRAL DO BRASIL

BANCO DA AMAZONIA S.A.

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S.A.
BANCO DO BRASIL S.A.

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.

BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
BANRISUL S.A. - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESENBAHIA - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S.A.

FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE
MINISTERIO DA ECONOMIA

Fonte: Elaborado pelo autor.

CNPJ

03.918.382/0001-25
02.929.977/0001-13
03.058.464/0001-47
05.940.203/0001-81
03.848.103/0001-02
10.769.660/0001-95
06.284.531/0001-30
13.178.690/0001-15
82.937.293/0001-00
03.183.937/0001-38
05.474.540/0001-20
03.584.906/0001-99
00.643.742/0001-35
02.885.855/0001-72
00.038.166/0001-05
04.902.979/0001-44
38.486.817/0001-94
28.145.829/0001-00
00.000.000/0001-91
13.009.717/0001-46
04.913.711/0001-08
07.237.373/0001-20
33.657.248/0001-89
92.816.560/0001-37
28.127.603/0001-78
92.692.979/0001-24
00.000.208/0001-00
00.360.305/0001-04
15.163.587/0001-27
00.643.742/0022-60
00.394.460/0001-41
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Com o 6rgéo e as entidades identificados, utilizou-se do programa Excel licenciado
pela Microsoft para planilhar os dados encontrados, como designacdo; nome pelo qual é
conhecido o 6rgdo ou as entidades; sigla; se possui sua designacao, sigla ou qualquer outra
marca registrada junto ao INPI; e se h& deferimento de sua designacdo ou sigla deferida a
terceiro. O levantamento dessas informagdes foi realizado diretamente no sitio do INPI, em
sua pagina de busca sobre registros de marcas. Apos clicar em “busca”, preencheu-se 0 login
e senha, acessou-se através do item “Marcas”, e, na sequéncia, buscou-se por “Marca”,
selecionou-se “Exata” ¢, em “Marca” escreveu-se as designacdes e as siglas de cada 6rgédo ou
entidade. A cada preenchimento foi utilizado o botao “Pesquisar” para que 0 sistema pudesse
ser acessado. Nesta fase também foi adotada a data de dezembro de 2020 como demarcagao
dos pedidos de registros, para que pudessem ser capturados os pedidos com mesma
periodicidade. Optou-se neste procedimento por busca identificar as marcas “Exatas” e ndo as
que se utilizavam do “Radical”, pois o objetivo da pesquisa era identificar o uso exato da
designacgéo e da sigla por terceiros. Os resultados da pesquisa serdo tratados oportunamente
em capitulo especifico.

Objetivando investigar o efetivo uso da tutela do inciso 1V do artigo 124 da LPI,
também se realizou o levantamento de dados a partir das publicacGes da RPI. Para tanto, o
objetivo era identificar o uso do referido inciso nas decisdes de indeferimento e, a partir dos
resultados, analisar como o INPI tem atuado com base na referida tutela. Assim, utilizando-se
da ferramenta Microsoft Excel, foram planilhados todos os enderecos de acesso as RPI que
possuiam a extensdo *.xIm e, para aquelas que somente possuiam a extensdo *.pdf, foi-se
necessario atuar manualmente em cada uma, abrindo-as e realizando a busca a partir do uso
dos botdes Ctrl+F seguido do termo “IV”. A partir do uso do termo “IV”, era realizada a
leitura do resultado e filtrado para que somente os resultados sobre o indeferimento com base
no inciso 1V do artigo 124 da LPI fosse capturado. Para que a busca apresentasse resultados
que repercutissem a aplicabilidade do inciso IV da LPI, procurou-se levantar somente as
revistas publicadas apos o vacatio legis da LPI*, conforme esclarecido anteriormente.
Importante sinalizar que o sitio do INPI ndo possui todas as revistas publicadas, por motivo
desconhecido do pesquisador, tendo a primeira revista disponivel (relevante para a pesquisa)
publicada no dia 10 de setembro de 2001 sob o n°® 1592. Além disso, ha falhas nas publicacdes
seguintes, ndo tendo sido localizadas as revistas 1593-7, 1599, 1622-32, 1634-43, 1645, 1648-
50, 1652-53, 1655-62, 1664-65 e 1667 no sitio do INPI. Tais ocorréncias foram consideradas

43 A Lei de Propriedade Industrial foi publicada no Diario Oficial da Unido em 15 de maio de 1996 e conforme
seu artigo 243 passou a vigorar 1 (um) ano apés a publicacéo.
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como limitadores da pesquisa, mas foram irrelevantes para as conclusdes apresentadas, haja
vista que foi possivel comprovar a hipdtese com base nos resultados obtidos a partir das
demais publicac6es disponibilizadas.

Ambos o0s levantamentos foram planilhados utilizando do mesmo programa
anteriormente informado, sistema no qual foram realizados os filtros e a producdo dos
resultados apresentados neste trabalho. Tendo em maos os resultados trazidos pelas buscas
efetuadas no sitio do INPI, partiu-se para a andlise e discussdo dos dados, que serdo

apresentados no capitulo 5.
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4 DISCUSSOES E ANALISE DOS DADOS

Concluidas as apresentacfes dos referenciais teoricos; definidos 6rgéo e entidades;
esclarecidos os termos sigla e designagdo; demonstrada a relevancia histérica da tutela dada as
marcas para administragdo publica no Brasil e; evidenciada a racionalidade do interesse
estatal na expansdo da protecdo inicialmente concedida as marcas das reparticbes publicas
para, agora, atingir todas as siglas e designacdes de qualquer 6rgéo ou entidade publicas, ja é
possivel identificar a marca como um relevante ativo intangivel tanto para as sociedades
empresarias como, também, para a administracdo publica e, assim, discutir e analisar os dados

levantados.

41 PEDIDOS DE REGISTRO DE MARCAS IDENTICAS AS DESIGNAGOES E
SIGLAS DO ORGAO E DAS ENTIDADES PUBLICAS DO RAMO FINANCEIRO

Conforme escopo delineado, a presente pesquisa buscou analisar a aplicabilidade pelo
INPI da irregistrabilidade do inciso 1V do artigo 124 da Lei n® 9.279 de 1996, em especial no
gue tange as siglas e designacdes de Orgdos e entidades publicas federais, estaduais e
municipais brasileiras do ramo financeiro. Foi possivel identificar através dos primeiros
capitulos deste trabalho a relevancia dessas estatais para a industrializacdo e desenvolvimento
econdmico do pais, ainda atualmente. Sua relevancia para 0s mais remotos cantos do pais
permite compreender a motivacdo que fez com que os legisladores buscassem tutelar os
investimentos realizados pelo pais através de diversas politicas publicas para a criacdo dessas
estatais, utilizando-se do principio da primazia do interesse publico sobre o privado para
expandir a simples protecdo marcéaria anteriormente concedida as reparticdes publicas para
todos os 6rgaos e entidades publicos.

Considerando 0s objetivos da pesquisa anteriormente apresentados, foram
identificados e catalogados o 6rgdo e todas as entidades publicas do sistema financeiro
nacional, tendo, para tanto, sido considerado como referencial o 6rgdo e as instituicbes
financeiras autorizadas pelo BACEN a operar no Brasil no més de dezembro de 2020, Gltimo
més do ano em que esta pesquisa foi iniciada. Foram identificados 1 6érgdo e 1.632

instituigdes financeiras ativas compreendidas entre sociedades anénimas fechadas e abertas,
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sociedades de economia mista, cooperativas, associacdes privadas, empresas publicas e
limitadas. Como mencionado anteriormente, também foram identificadas instituicbes em
regime especial que se encontravam em liquidacdo ou encerramento e, portanto, ndo mais
operavam no sistema financeiro nacional. Apos catalogar todas as 1.632 instituicdes ativas,
passou-se a catalogacdo daquelas que cumpriam o requisito de serem 6rgdo ou entidade
publicos.

Assim, identificou-se 1 6rgdo publico (Ministério da Economia) e 30 entidades
publicas dentre autarquias, empresas publicas, sociedades de economia mista e fundacdes

publicas de direito privado federal, conforme ora se apresenta:

Tabela 2 — Classificacdo do 6rgdo e das entidades publicas autorizadas a operar no Brasil em dezembro de 2020

Nome

AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A

AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S.A.

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE
RORAIMA S/A

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO

DE JANEIRO S.A.

AGENCIA DE FOMENTO DO RIO GRANDE DO

NORTE S.A.

AGENCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS S.A.

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO S/A

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO S.A.

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE
SANTA CATARINA S.A.

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO
AMAZONAS S.A.

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO
TOCANTINS S.A.

AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.

FUNDO HABITACIONAL DO EXERCITO

CNPJ
03.918.382/0001-25

02.929.977/0001-13
03.058.464/0001-47

05.940.203/0001-81

03.848.103/0001-02

10.769.660/0001-95

06.284.531/0001-30

13.178.690/0001-15

82.937.293/0001-00

03.183.937/0001-38

05.474.540/0001-20

03.584.906/0001-99

00.643.742/0001-35

Classificacao
Sociedade de Economia
Mista

Empresa Publica

Sociedade de Economia
Mista

Sociedade de Economia
Mista

Sociedade de Economia
Mista

Sociedade de Economia
Mista

Sociedade de Economia
Mista

Sociedade de Economia
Mista

Sociedade de Economia
Mista

Empresa Publica

Sociedade de Economia
Mista

Sociedade de Economia
Mista
Fundacdo Publica de

Direito Privado Federal



BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
BANCO DA AMAZONIA S.A.

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS
GERAIS S.A.

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESPIRITO SANTO S.A.

BANCO DO BRASIL S.A.

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.

BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E SOCIAL

BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DO EXTREMO SUL

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO

BANRISUL S.A. - ADMINISTRADORA DE
CONSORCIOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESENBAHIA - AGENCIA DE FOMENTO DO
ESTADO DA BAHIA S.A.

FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO —
FHE

MINISTERIO DA ECONOMIA

02.885.855/0001-72

00.038.166/0001-05
04.902.979/0001-44

38.486.817/0001-94

28.145.829/0001-00

00.000.000/0001-91

13.009.717/0001-46

04.913.711/0001-08

07.237.373/0001-20

33.657.248/0001-89

92.816.560/0001-37

28.127.603/0001-78

92.692.979/0001-24

00.000.208/0001-00

00.360.305/0001-04
15.163.587/0001-27

00.643.742/0022-60

00.394.460/0001-41

Fonte: Elaborado pelo autor.

Sociedade de Economia
Mista

Autarquia

Sociedade de Economia
Mista

Empresa Publica

Sociedade de Economia
Mista

Sociedade de Economia
Mista

Sociedade de Economia
Mista

Sociedade de Economia
Mista

Sociedade de Economia
Mista

Empresa Publica

Empresa Publica

Sociedade de Economia
Mista

Sociedade de Economia
Mista

Sociedade de Economia
Mista

Empresa Publica

Sociedade de Economia
Mista

Fundacéo Publica de

Direito Privado Federal

Orgéo Publico
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Com a identificacdo e catalogacao do 6rgéo e das entidades, buscou-se identificar suas

respectivas designacdes que, conforme esclarecido em capitulo anterior, obtém-se a partir da

exclusdo das expressdes sociedade andnima (S.A.) ou companhia (Cia) do nome empresarial,
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haja vista que sdo integradas apds a denominagdo designativa do objeto social. Assim, foram

encontradas as seguintes designacgdes, conforme Tabela 3 a seguir:

Tabela 3 — Designagdes do drgdo e das entidades pablicas do ramo financeiro brasileiro

Nome
AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A
AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S.A.

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE
RORAIMA S/A

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO S.A.

AGENCIA DE FOMENTO DO RIO GRANDE
DO NORTE S.A.

AGENCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS S.A.

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO S/A

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO S.A.

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE
SANTA CATARINA S.A.

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO
AMAZONAS S.A.

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO
TOCANTINS S.A.

AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.
FUNDO HABITACIONAL DO EXERCITO
BADESUL DESENVOLVIMENTO S. A
BANCO CENTRAL DO BRASIL

BANCO DA AMAZONIA S.A.

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS
GERAIS S.A.

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESPIRITO SANTO S.A.

BANCO DO BRASIL S.A.

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
BANCO DO ESTADO DO PARA S A.

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

Designacao
AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS
AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE
RORAIMA

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO

AGENCIA DE FOMENTO DO RIO GRANDE DO
NORTE

AGENCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO
AMAZONAS

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO
TOCANTINS

AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA
FUNDO HABITACIONAL DO EXERCITO
BADESUL DESENVOLVIMENTO
BANCO CENTRAL DO BRASIL

BANCO DA AMAZONIA

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS
GERAIS

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESPIRITO SANTO

BANCO DO BRASIL

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE

BANCO DO ESTADO DO PARA

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO



ECONOMICO E SOCIAL

BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DO EXTREMO SUL

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO

BANRISUL S.A. - ADMINISTRADORA DE
CONSORCIOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESENBAHIA - AGENCIA DE FOMENTO DO
ESTADO DA BAHIA S.A.

FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO
- FHE

MINISTERIO DA ECONOMIA
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ECONOMICO E SOCIAL

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DO EXTREMO SUL

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO

BANRISUL ADMINISTRADORA DE
CONSORCIOS

BANCO DE BRASILIA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESENBAHIA - AGENCIA DE FOMENTO DO
ESTADO DA BAHIA

FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO -
FHE

MINISTERIO DA ECONOMIA

Fonte: Elaborado pelo autor.

A partir dos resultados obtidos quanto a designacao, buscou-se levantar junto ao INPI

se 0 Orgdo e as entidades publicas possuem suas designacdes registradas e se houve algum

pedido de registro idéntico a elas requerido por terceiros. O resultado demonstrou que parte

dessas estatais ndo possuem suas designagdes registradas no INPI, mas que também néo

houve qualquer tentativa de registro de suas designagOes requerido por terceiros, conforme se

pode verificar na Tabela 4 a seguir:

Tabela 4 — Registros proprios e idénticos requeridos por terceiros das designacdes do 6rgdo e das entidades

publicas do ramo financeiro brasileiro até dezembro de 2020

Nome Registros Registros
proprios de

Terceiros
AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS nédo néo
AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA nédo nédo
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE RORAIMA nédo nédo
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO nédo nédo
AGENCIA DE FOMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE nédo nédo
AGENCIA DE FOMENTO DE ALAGOA nédo nédo
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO ndo ndo
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO nédo nédo
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA nédo nédo

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS nao nao



AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA

FUNDO HABITACIONAL DO EXERCITO

BADESUL DESENVOLVIMENTO

BANCO CENTRAL DO BRASIL

BANCO DA AMAZONIA

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO
BANCO DO BRASIL

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE

BANCO DO ESTADO DO PARA

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E
SOCIAL

BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
BANRISUL - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

BRB - BANCO DE BRASILIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESENBAHIA - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA
FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE

MINISTERIO DA ECONOMIA

Fonte: Elaborado pelo autor.

néo
sim
sim
sim
sim
sim
sim
ndo
sim
nédo
ndo
nédo

nao

sim
nao
nédo
sim
sim

sim
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A Tabela 5 apresenta os registros préprios identificados, sendo que somente 11 das 30

entidades possuem algum registro, totalizando 20 marcas representativas de suas designacoes:

Tabela 5 — Registros proprios das designacgdes de entidades publicas do ramo financeiro em dezembro de 2020

AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA
FUNDO HABITACIONAL DO EXERCITO
BADESUL DESENVOLVIMENTO
BANCO CENTRAL DO BRASIL

BANCO DA AMAZONIA
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAI

BANCO DO BRASIL

901042960
827800860
903537532

814316069
814316050
814316077

825076080

905689615
905689879

816669350
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827509456

BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL 816282145
906659485

BRB - BANCO DE BRASILIA 820315737
820315745

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 819959529
819959499
819959480
819959510

DESENBAHIA - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA 824265360

Fonte: Elaborado pelo autor.

A quantidade de registros maior do que a de entidades que os possui se justifica pela
propriedade de mais de 1 registro em alguns casos, como o do Banco Central do Brasil que
possui 3 registros de apresentacdo nominativa para a sua designacdo, sendo que todos estao
acompanhados ou por sua sigla ou por outras possibilidades de abreviacdo: BCB-BANCO
CENTRAL DO BRASIL*, BC-BANCO CENTRAL DO BRASIL % ¢ BACEN-BANCO
CENTRAL DO BRASIL “. Tal fato demonstra preocupacéo da entidade em proteger todas as
suas formas de identificacdo, entretanto ndo foi localizado registro para a designacao exata
BANCO CENTRAL DO BRASIL.

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. possui 2 registros, sendo BDMG
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAISY e BANCO DE
DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS®. Interessante que, apesar de deferidos os
requerimentos, ambos foram arquivados por falta de pagamento da concessdo. O Banco do
Brasil S.A. também possui 2 registros, sendo 1 na apresentagdo nominativa®® e 1 na mista®,
pelo qual busca proteger seu grafema. O mesmo ocorre com o0 Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul que apresenta 2 registros, ambos BRDE BANCO
REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL, sendo 1 na apresentacao
nominativa® e 1 na mista®. Ressalta-se que, caso a tutela do inciso 1V do artigo 124 da LPI

somente fosse concedido aquele possuidor de marca registrada, aqueles que possuem o

4 BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processo n® 814316069.
4 BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processo n°® 814316050.
4 BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processo n° 814316077.
47 BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processo n® 905689615.
48 BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processo n® 905689879.
49 BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processo n® 816669350.
50 BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processo n® 827509456.
51 BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processo n° 816282145.
52 BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processo n° 906659485.
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grafema da apresentagdo mista ndo estariam protegidos. Ja o Banco de Brasilia S.A. também
possui 2 registros, ambos sdo na apresentacdo nominativa, sendo 1 BRB BANCO DE
BRASILIA® e 1 BANCO DE BRASILIA BRB%.

A Caixa Econdmica Federal possui 4 registros, todos na apresentacdo mista, sendo 2
CAIXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL e 2 X CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Se
fosse considerada a necessidade de registro de marca para se conceder a protecédo do inciso IV
do artigo 124 da LPI, a Caixa nao teria direito pela falta de inclusdo de protecdo ao grafema
no dispositivo legal e a auséncia de registro na forma nominativa.

Vale ressaltar que algumas das entidades identificadas ndo utilizam suas designacoes
para serem percebidas pelos seu publico, como, por exemplo, a Agéncia de Fomento do
Estado do Rio de Janeiro, que é conhecida como AGERIO, e a Caixa Econémica Federal, que

é identificada como Caixa, conforme pode ser percebido na Tabela 6 a seguir:

Tabela 6 — Como sdo conhecidos o 6rgdo e entidades e 0s respectivos registros marcarios

Nome Como é conhecido? Registros  Registro
proprios de

terceiros
AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A GOIASFOMENTO sim ndo
AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S.A. AGENCIA DE nédo néo

FOMENTO POPULAR

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE DESENVOLVE RR néo néo
RORAIMA S/A
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO AGERIO néo néo

DE JANEIRO S.A.
AGENCIA DE FOMENTO DO RIO GRANDE DO AGENCIA DE néo néo

NORTE S.A. FOMENTO DO RIO
GRANDE DO NORTE

AGENCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS S.A. AFAL néo tentativa
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO DESENVOLVE MT nao ndo
GROSSO S/A

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE AGEFEPE nao néo
PERNAMBUCO S.A.

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE BADESC sim n&o

SANTA CATARINA S.A.
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AFEAM sim nédo

53 BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processo n° 820315737.
% BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processo n° 820315745.



AMAZONAS S.A.

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO
TOCANTINS S.A.

AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.
FUNDO HABITACIONAL DO EXERCITO

BADESUL DESENVOLVIMENTO S. A

BANCO CENTRAL DO BRASIL
BANCO DA AMAZONIA S.A.

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS
GERAIS S.A.

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO
SANTO S.A.

BANCO DO BRASIL S.A.

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E SOCIAL

BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DO EXTREMO SUL

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO

BANRISUL S.A. - ADMINISTRADORA DE
CONSORCIOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESENBAHIA - AGENCIA DE FOMENTO DO
ESTADO DA BAHIA S.A.

FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO —
FHE

AGENCIA DE
FOMENTO
TOCANTINS

FOMENTO PARANA
FUNDACAO
HABITACIONAL DO
EXERCITO

BADESUL
DESENVOLVIMENTO

BACEN
BASA
BDMG

BANDES

BANCO DO BRASIL /
BB

BANESE
BANPARA

BANCO DO
NORDESTE / BNB

BNDES

BRDE

BANESTES

CONSORCIO
BANRISUL

BANCO DE BRASILIA
/ BRB

CAIXA
DESENBAHIA

POUPEX

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

indeferido

sim

alto renome

sim

sim
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nao

nao

nao

nao

Nnao

sim

nao

nao

nao

nao
nao

sim

tentativa

nao

nao

sim

nao

nao

nao
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MINISTERIO DA ECONOMIA MINISTERIO DA néo néo
ECONOMIA

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nos casos em que a estatal € conhecida pelo publico consumidor por nome diverso da
sua designacdo ou da sua sigla, entende este pesquisador que se tem auséncia de amparo do
inciso 1V do artigo 124 da LPI, o que acarreta risco de confusdo de suas marcas com a de
terceiros caso seja deferida ao Gltimo, como ocorre, por exemplo, com a marca BASA, nome
pelo qual o Banco da Amazonia se apresenta aos seus consumidores. Além de ser utilizada e
estar registrada pelo Banco da Amazonia, a marca BASA também foi concedida as sociedades
empresarias IndUstria Farmacéutica Basa Ltda>®, ABM IndUstria e Comércio de Café Ltda®,
R&B Aquicultura Comércio Exportacdo e Importacdo Ltda® e Shenzhen Times Innovation
Tehnology Co, Ltd%8.

Pela auséncia de protecdo a esses “novos termos” que ultrapassam a tutela do inciso
IV do artigo 124 da LPI, faz-se importante que o 6rgéo ou a entidade busque outros meios de
protecdo para essas marcas como, por exemplo, o efetivo registro da marca (caso ndo a
possua) ou, caso ja tenha o registro da marca e a estatal também tenha interesse e consiga
comprovar seu reconhecimento em todo o territorio nacional, busque pelo seu alto renome,
como fez a Caixa Econdmica Federal que, considerando o interesse da empresa publica de ser
reconhecida pelo termo CAIXA e a auséncia de protecdo por ndo se enquadrar nem como
sigla, tampouco como designacdo, buscou a tutela de alto renome para esta marca através do
processo administrativo INPI n°® 820135593, tendo sido deferida em 2017. Por conta do alto
renome, a empresa publica conta com protecdo tanto para suas sigla e designacdo (pelo
disposto no artigo 124, inciso IV da LPI), quanto para o termo que escolheu como
denominacdo. Vale ressaltar que o simples registro da marca sem a chancela do alto renome
somente proporciona tutela em relagdo aos concorrentes do mesmo segmento, nao
englobando, no caso da marca BASA, as marcas deferidas para as sociedades empresarias
anteriormente mencionadas.

Ja quando se trata da tutela as siglas de entidades e 6rgdos publicos, tem-se uma maior
sinalizacdo de tentativas de registro e deferimentos de marcas idénticas a terceiros, com
somente 2 indeferimentos com base no inciso IV do artigo 124 da LPI, conforme Tabela 7 a

sequir:

55 BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processo n° 790364166 e n° 810709376.
% BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processo n® 815061200.
5 BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processo n® 902375024.
8 BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processo n® 909044929.
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Tabela 7 — Registros prdprios e idénticos requeridos por terceiros as siglas de 6rgédos e entidades publicas do

Nome Sigla

AGENCIA DE
FOMENTO DE GOIAS
SIA

AFG

AGENCIA DE
FOMENTO DO AMAPA
S.A.

AFA

AGENCIA DE
FOMENTO DO
ESTADO DE
RORAIMA S/A

AGER

AGENCIA DE
FOMENTO DO
ESTADO DO RIO DE
JANEIRO S.A.

AFERJ

AGENCIA DE
FOMENTO DO RIO
GRANDE DO NORTE
S.A.

AFRGN

AGENCIA DE
FOMENTO DE
ALAGOAS S.A.

AFA

AGENCIA DE
FOMENTO DO
ESTADO DE MATO
GROSSO S/A

AFEMG

AGENCIA DE
FOMENTO DO
ESTADO DE

AFEP

ramo financeiro brasileiro

Registros Registros  Registros
proprios de de
Sigla Terceiros  Terceiros
Sigla Sigla
(idéntica)  (idéntica)
Vigentes Indeferidas/
extintas
néo 1 2
nao 7 36
néo 7 2
nédo nédo nédo
nédo nédo nédo
nédo nédo 2
ndo néo néo
néo nédo nédo

Registros
de
Terceiros
Sigla
(idéntica)
Indeferidas/
extintas
pelo artigo
124 IV

nao

Registros
de
Terceiros
Sigla
(idéntica)
Indeferidas/
extintas
pelo artigo
124 IV

nao

916576060

nao

nao

nao

nao

nao

nao



PERNAMBUCO S.A.

AGENCIA DE
FOMENTO DO
ESTADO DE SANTA
CATARINA S.A.

AGENCIA DE
FOMENTO DO
ESTADO DO
AMAZONAS S.A.

AGENCIA DE
FOMENTO DO
ESTADO DO
TOCANTINS S.A.

AGENCIA DE
FOMENTO DO
PARANA S.A.

FUNDO
HABITACIONAL DO
EXERCITO

BADESUL
DESENVOLVIMENTO
S.A

BANCO CENTRAL DO
BRASIL

BANCO DA
AMAZONIA S.A.

BANCO DE
DESENVOLVIMENTO
DE MINAS GERAIS
SA.

BANCO DE
DESENVOLVIMENTO
DO ESPIRITO SANTO
SA.

BANCO DO BRASIL
SA

BANCO DO ESTADO
DE SERGIPE S.A.

AFESC

AFEA

AFET

AFP

FHE

BD

BCB

BA

BDMG

BDES

BB

BES

nao

sim

sim

sim

sim

17

10

21

12

27

nao

nao

nao

nao

nao

nao

nao

nao

nao

nao

nao

nao
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BANCO DO ESTADO BEP sim 1 nao nao nao
DO PARA S.A.

BANCO DO BNB sim 1 4 1 822057654
NORDESTE DO
BRASIL S.A.

BANCO NACIONAL BNDES sim nao 1 néo néo
DE

DESENVOLVIMENTO

ECONOMICO E

SOCIAL

BANCO REGIONAL BRDES nao nao nao nédo ndo
DE

DESENVOLVIMENTO

DO EXTREMO SUL

BANESTES S.A. BEES nédo 2 1 ndo nédo
BANCO DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO
BANRISUL S.A. - BAC ndo 4 11 nao ndo
ADMINISTRADORA
DE CONSORCIOS
BRB - BANCO DE BRB sim 4 7 nao ndo
BRASILIA S.A.
CAIXA ECONOMICA CEF sim 2 2 néo ndo
FEDERAL
DESENBAHIA - AFEB ndo 1 1 nao nao
AGENCIA DE
FOMENTO DO
ESTADO DA BAHIA
S.A.
FUNDACAO FHE ndo ndo nédo nao ndo
HABITACIONAL DO
EXERCITO - FHE
MINISTERIO DA ME nao 2 4 nao ndo
ECONOMIA

Fonte: Elaborada pelo autor

Além disso, € possivel identificar a partir dos dados expostos na tabela 7, maior risco
de uso parasitario das marcas da administragdo publica quando se trata das siglas do 6rgéo e

das entidades. Primeiramente, é possivel perceber que do 1 6rgdo e das 30 entidades
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catalogadas, somente 9 possuem suas siglas registradas no INPI, fato que corrobora com um
aumento da dificuldade da autarquia em conhecer todas as siglas de 6érgdos e entidades
publicas das trés esferas governamentais. A auséncia de registro pela propria administracao
publica, acompanhado do possivel desconhecimento de sua existéncia pelo agente publico
(examinador de marcas), pode ser um motivo pelo qual algumas siglas tenham sido deferidas
a terceiros, como os casos da AFG, AFA, AGER, AFP, BD, BA, BEES, BES, BEP, BNB,
BRB, BAC e AFEB. Entretanto, essa mesma percepcdo nao se confirma quando se tem o
deferimento de registros a terceiros de marcas idénticas as siglas de 6rgédos e entidades de
entidades reconhecidas em todo o territorio nacional, como sdo os casos BB e CEF.

O grafico 1 a seguir apresenta o quantitativo de registros idénticos as siglas da
administracdo publica do ramo financeiro deferidos a terceiros (atualmente vigentes) e

indeferidos:

Gréfico 1 — Quantidade de deferimentos e indeferimentos de marcas idénticas as do érgdo e das entidades da

administracéo publica do ramo financeiro

Siglas idénticas as marcas da
Administragdo Publica do ramo financeiro

Indeferidos pelo artigo 124, IV, LPI I 2

Indeferidos/Extintos outros artigos | -/
vigentes | o

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Vigentes Indeferidos/Extintos Indeferidos pelo artigo
g outros artigos 124, IV, LPI
M Sériel 91 134 2

Fonte: Elaborado pelo autor.

Constata-se que foram 91 deferimentos (ou seja, terceiros utilizando marca idéntica as
siglas de entidades publicas brasileiras do ramo financeiro) e 136 indeferimentos, sendo que
somente 2 foram fundamentados no inciso IV do artigo 124 da LPI, quais sejam, das
entidades AFA® e do BNB®,

Tabela 8 — Quantitativo de registros idénticos requeridos por terceiros as siglas do 6rgéo e das entidades publicas

do ramo financeiro brasileiro

Sigla Vigentes Indeferidas Total
BB 21 27 48
AFA 7 36 43
BD 17 9 26

59 BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processo n° 916576060.
80 BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processo n° 822057654,
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AFP 9 12 21
BA 10 6 16
BAC 4 11 15
BRB 4 7 11
AGER 7 2 9
BNB 1 4 5
BES 2 2 4
CEF 2 2 4
AFG 1 2 3
BEES 2 1 3
AFAL 0 2 2
AFEB 1 1 2
BEP 1 0 1
BERGS/BERS 0 1 1
BNDES 0 1 1
ME 2 4 6

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ja pela tabela 8 é possivel comprovar a percepcdo preliminar deste pesquisador que
justificou o inicio da presente pesquisa. Nota-se que a sigla BB pertencente ao Banco do
Brasil S.A. é a que mais teve registros de marcas idénticas deferidas a terceiros (21
concessdes vigentes em dezembro de 2020), com o total de 48 processos administrativos de
terceiros buscando o mesmo registro da marca BB (quando somados os casos de
indeferimentos). Entretanto, percebe-se que outras 19 estatais, incluindo o 6rgdo publico
Ministério da Economia, também ja tiveram suas siglas requeridas por outras sociedades
empresarias, sendo que 16 delas podem estar sofrendo 0 uso parasitario de suas infraestruturas

pela vigéncia de marcas idénticas as suas siglas em territorio nacional.

4.2  EFETIVA APLICACAO DO DISPOSTO NO INCISO IV DO ARTIGO 124 DA LPI
PELO INPI

Objetivando investigar o efetivo uso da tutela do inciso IV do artigo 124 da LPI pelo
INPI, realizou-se o levantamento dos indeferimentos publicados na RPI que tiveram o inciso

como fundamentacdo, conforme procedimento detalhado no capitulo 4 de metodologia. A
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partir desse levantamento, foi possivel observar que o inciso IV do artigo 124 da LPI tem sido
utilizado das mais variadas formas, tanto para proteger siglas e designacfes de entidades e
Orgdos publicos brasileiros como, também, de estrangeiros. Além disso, identificou-se o
indeferimento dos mais variados nomes que poderiam acarretar uso parasitario da estrutura
governamental nacional e internacional, alguns em conformidade ao disposto no artigo 6 ter
item b da CUP, mas utilizando-se do fundamento do inciso IV do artigo 124 da LPI para o
indeferimento. Também foram identificados termos que fogem do estipulado na tutela do
inciso, que serdo detalhados nesta secéo.

Assim, foram capturados 792 indeferimentos de pedidos de registros de marca
justificados com o uso do inciso 1V do artigo 124 da LPI desde 1996 até 2020, conforme
tabela 9:

Tabela 9 — Indeferimentos de pedidos de registros de marca com base no inciso 1V do artigo 124 da LPI

TERMOS QUE JUSTIFICARAM O INDEFERIMENTO INDEFERIMENTOS
MERCOSUL - MERCADO COMUM DO SUL 159
NASA - NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION 37
OSWALDO CRUZ - FUNDAGCAO OSWALDO CRUZ 35
MEC - MINISTERIO DA EDUCAGAO 27
FBI - FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION 16
TRF - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 13
ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO 12
(NAO FOI POSSIVEL IDENTIFICAR A ESTATAL CONSIDERADA PARA O 12

INDEFERIMENTO)

UFMG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 11
CEASA - CENTRAL ESTADUAL DE ABASTECIMENTO 10
POLICIA CIVIL 10

BOPE - BATALHAO DE OPERACOES ESPECIAIS

FATEC - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SAO PAULO
BB - BANCO DO BRASIL

INCA - INSTITUTO NACIONAL DO CANCER

OMC - ORGANIZACAO MUNDIAL DO COMERCIO

ONU - ORGANIZACAO DAS NACOES UNIDAS

SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE

CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FAB - FORCA AEREA BRASILEIRA

~N N N 00O O 00O o0 oo ©o ©

OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL



ABIN - AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA

ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAGOES
APEX - AGENCIA DE PROMOGAO DE EXPORTAGOES DO BRASIL
FURNAS - FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.

MINHA CASA MINHA VIDA

UESC - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

11ISU - INERTIAL SYSTEMS UNIT (INDIAN SPACE RESEARCH
ORGANISATION)

SEMASA - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE
SANTO ANDRE

ALCA - AREA DE LIVRE COMERCIO DAS AMERICAS

CARLOS CHAGAS - INSTITUTO CARLOS CHAGAS

CIA - CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

CRUZ VERMELHA

DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICACAO

FDA - FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

FEDERACAO BAHIANA DE FUTEBOL - ENTIDADE ESPORTIVA

RIO TUR - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
SA

SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA
SFI - SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIARIO

STM - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

UNESCO - UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND
CULTURAL ORGANIZATION

BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

CNU - CAMERRON NATIONAL UNION CENTRAL COMMITTEE

COHAB - COMPANHIA DE HABITAGCAO POPULAR

COLEGIO PEDRO Il

CONEF - COMITE NACIONAL DE EDUCAGAO FINANCEIRA
COPPEAD - INSTITUTO DE POS-GRADUAGCAO EM ADMINISTRACAO
ELETROBRAS - CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A.

ENA - ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAGCAO

INT - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA

o o1 O O O O O O
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MIZZOU - UNIVERSIDADE DO MISSOURI

PROCON - PROGRAMA DE PROTEGAO AO CONSUMIDOR
PROUNI - PROGRAMA UNICO DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR
SWAT - SPECIAL WEAPONS AND TACTICS

TSE - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TST - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

UFPR - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

UNB - UNIVERSIDADE NACIONAL DE BRASILIA

AGU - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO

BACEN — BANCO CENTRAL DO BRASIL

BIBLIOTECA NACIONAL

BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
BR — PETROBRAS

BRICS

CADE - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA
CAMEX - CAMARA DE COMERCIO EXTERIOR

CGTI - CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVACAO
CONGRESSO NACIONAL

CORTE / ESTADO DE MINAS GERAIS

CRM - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA

CVM - COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA

ESFCEX - ESCOLA DE SAUDE E FORMACAO COMPLEMENTAR DO
EXERCITO

FAPESP - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO
PAULO

FIOCRUZ
FORGAS ARMADAS BRASILEIRA

FUNAI - FUNDAGAO NACIONAL DO INDIO

GRUPAMENTO DE BOMBEIRO

IPEA - INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA

JOVEM APRENDIZ

NACIONAL

OMPI - ORGANIZACAO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

N NN DN D NN NN NN NN DN DD DD DD DD DD WOw o w ww w w w
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OMS - ORGANIZACAO MUNDIAL DA SAUDE

POLICIA FEDERAL

RIO

SENADO FEDERAL

SERPRO - SERVIGCO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
SINE - SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO

SUDAM - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA
AMAZONIA

TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

TRIBUNAL / ESTADO DE MINAS GERAIS

U.S. FORCE

UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

UFG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS

UFRJ - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

UFV - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA

UNICAMP - UNIVERSIDADE DE CAMPINAS

UNICENTRO - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE
USP - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

AEROPORTO DA PAMPULHA

AEROPORTO DE SAO PAULO/CONGONHAS

ALESE - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE
AMAN - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS

ANAC - AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL

ANS - AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

BNB - BANCO DO NORDESTE

BR DISTRIBUIDORA / GRUPO PETROBRAS

CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

CAPES - COORDENAGAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE
NIVEL SUPERIOR

CASA DA MOEDA
CIEP - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAGAO PUBLICA
COMEX - COMERCIO EXTERIOR

CONATRAN - CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO
CONAYV - CONSELHO NACIONAL DE AVIACAO

CONSEA - CONSELHO NACIONAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL
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CONSELHO NACIONAL E SEGURANCA ALIMENTAR

CONTRAN - CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO

CONTRANSP

CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CPTM - COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS

CRECISP - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DE
SAO PAULO

CRO - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA

CRT - CONTROLADORIA REGIONAL DE TRANSITO

CSN - COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL

DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A

EFTA - EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION

ELETRONORTE - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL
EMBRAPA - EMPRESA BRASIEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

EMBRATUR - AGENCIA BRASILEIRA DE PROMOGAO
INTERNACIONAL DE TURISMO

EME - ESTADO MAIOR DO EXERCITO

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GAS
NATURAL S.A. - PRE-SAL PETROLEO S.A. - PPSA

EMTU - EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS
ENAP - ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA
ENEM - EXAME NACIONAL DO ENSINO MEDIO

FAFICA - FACULDADE DE FILOSOFIA CIENCIAS E LETRAS DE
CATANDUVA

FAO - FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION
FEDERAL

FUNDACAO LEAO XIII

GARRA - GRUPO ARMADO DE REPRESSAO A ROUBOS
GOVBR

GREEN CROSS INTERNATIONAL

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA
IFAM - INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

IFRS - INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
ILA - INSTITUTO DE LOGISTICA DA AERONAUTICA
IME - INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA
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IML - INSTITUTO MEDICO LEGAL

INEP - INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS
EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA

INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA
AEROPORTUARIA

INN - INSTITUTO NACIONAL DE NUTRIGCAO

INPA - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZONIA

INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
INSTITUICAO FEDERAL DE ENSINO

INTERPOL - THE INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION
INTO - INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMAORTOPEDIA

IPHAN - INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO
NACIONAL

IPP - INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS
IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS

ISAS - INSTITUTO DE SAUDE E ACAO SOCIAL

ITA - INSTITUTO TECNOLOGICO DE AERONAUTICA

ITAMARATY

JARI - JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES
LAIS - LABORATORIO DE INOVAGCAO TECNOLOGICA EM SAUDE

MAPA - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E
ABASTECIMENTO

MDA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
METRO DE LONDRES
MOSSAD (SERVICO SECRETO ISRAELENSE)

MPDFT - MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITORIOS

MPE - MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

MT — MINISTERIO DOS TRANSPORTES

MTUR - MINISTERIO DO TURISMO

MUNICIPAL

NAFTA - NORTH AMERICAN FREE TRADE AGREEMENT

NEW YORK POLICE DEPARTMENT

OIT - ORGANIZACAO INTERNACIONAL DO TRABALHO

OTAN - ORGANIZACAO DO TRATADO DO ATLANTICO NORTE
PDT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
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PEDRO II

PERNAMBUCO

PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PGR - PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA

PM - POLICIA MILITAR

PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAGCAO ESCOLAR
PREFEITURA DE MESQUITA

PRF - POLICIA RODOVIARIA FEDERAL

PRODENGE - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGCAO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO

DE SAO PAULO
PROINFO - PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL

RECOF - REGIME ADUANEIRO DE ENTREPOSTO INDUSTRIAL SOB
CONTROLE INFORMATIZADO (SECRETARIA RECEITA FEDERAL)

RI10 2020

SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

SANTUR - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE SANTA
CATARINA

SEFAZ - SECRETARIA DE FAZENDA
SELO BIOCOMBUSTIVEL SOCIAL

SENATRAN - SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO

SGPI - SISTEMA DE GESTAO DE PERIMETROS DE IRRIGAGCAO
SHABAK - SHERUT HABITACHON HAKLALI

SIF - SERVICO DE INSPECAO FEDERAL

SINTEGRA - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAGOES SOBRE
OPERACOES INTERESTADUAIS COM MERCADORIAS E SERVICOS

SISTEMA S
SNHIS - SISTEMA NACIONAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
SNT - SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO

SUAPE - PORTO DE PERNAMBUCO

SWISS AIRFORCE - FORCA AEREA SUICA

TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO

TEXAS

TIRADENTES
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TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

TV BRASIL

U.S. AIR FORCE

U.S. ARMY

UEPA - UNIVERSIADE DO ESTADO DO PARA

UFPA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

UNASUL - UNIAO DE NAGOES SUL-AMERICANAS

UNE - UNIAO NACIONAL DOS ESTUDANTES

UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

UNIRIO - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
UNISUL - UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

[ R N N e e N = S S =

-

UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
VALE CULTURA

[ SR S =

ZONA FRANCA DE MANAUS
192 1
TOTAL el

Fonte: Elaborado pelo autor

O termo que mais teve tentativas de registro por terceiros foi
MERCOSUL/MERCOSUR, com 159 indeferimentos com base no inciso 1V do artigo 124 da
LPI, sendo que, além de ndo ser nem a sigla, tampouco a designacao da organizacao, trata-se
da organizacdo intergovernamental regional conhecida Mercado Comum do Sul. Nota-se que
a fundamentacdo para os indeferimentos deveria ser o artigo 6° ter item b da CUP e ndo o
inciso IV do artigo 124 da LPI. O segundo termo mais indeferido € NASA, sigla da National
Aeronautics and Space Administration, com 37 requerimentos de terceiros indeferidos, sendo
que se trata de uma agéncia do governo estadunidense.

No que se refere aos orgaos e entidades publicas brasileiras do ramo financeiro, objeto
deste estudo, foi possivel identificar que o INPI ja utilizou da tutela do inciso IV do artigo 124
da LPI para indeferir requerimentos de registro de marcas de terceiros que tentavam utilizar
do radical idéntico as siglas e designacfes dessas instituices, sendo 8 requerimentos da
sigla/designacdo do Banco do Brasil S.A., 7 da Caixa Econémica Federal, 2 do Banco Central
do Brasil e 1 do Banco do Nordeste S.A., totalizando 18 indeferimentos. Ressalta-se que
foram tentativas de registros que ndo eram totalmente idénticos as siglas ou designac¢fes, mas

que em alguns casos, ou de alguma forma, poderiam ensejar no uso parasitario da
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infraestrutura estatal pelo relevante risco de confusdo para o publico consumidor, conforme

detalhado na tabela 10:

Tabela 10 — Indeferimentos de pedidos de registros de marca de terceiro com base no inciso 1V do artigo 124 da

LPI que se utilizavam do radical das siglas e/ou designacdes de drgdos ou entidades publicas do ramo financeiro

NOME DO(A)
ORGAO/ENTIDADE

BB - BANCO DO
BRASIL

BB - BANCO DO
BRASIL

BB - BANCO DO
BRASIL

BB - BANCO DO
BRASIL

BB - BANCO DO
BRASIL

BB - BANCO DO
BRASIL

BB - BANCO DO
BRASIL

BB - BANCO DO
BRASIL

CEF - CAIXA

PROCESSO

903111438

901682179

830792830

902261223

914629310

913258369

911081569

840218257

829424393

MARCA QUE SE BUSCOU
REGISTRO

AFABB ASSOCIACAO DOS
FUNCIONARIOS
APOSENTADOS E EX
FUNCIONARIOS DO
BANCO DO BRASIL
REGIONAL DORES DO
INDAIA - MG

AFAGO ASSOCIACAO DOS
FUNCIONARIOS
APOSENTADOQOS E
PENSIONISTAS DO
BANCO DO BRASIL

ANABB-ASSOC. NACIO.
DOS FUNCIONARIOS DO
BANCO DO BRASIL

BANCO BRASILIS

BB SERVICE

BBCASE

BBLOG

PSA BANCO BRASIL

BRINDECEF

NOME DO
DEPOSITANTE DO
REGISTRO COM
TERMO IDENTICO AO
DO(A)
ORGAO/ENTIDADE
AFABB - ASSOCIACAO
DOS FUNCIONARIOS
APOSENTADOS E EX-
FUNCIONARIOS DO
BANCO DO BRASIL -
REGIONAL DORES DO
INDAIA - MG

ASSOCIACAO DOS
FUNCIONARIOS
APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO
BANCO DO BRASIL NO
ESTADO DE GOIAS

ASSOCIACAO
NACIONAL DOS
FUNCIONARIOS DO
BANCO DO BRASIL
BANCO BONSUCESSO
SA.

BB MINERALS DO
BRASIL LTDA ME
BBINFO COMERCIO E
MANUTENCAO DE
INFORMATICA LTDA

BRIL COSMETICOS S.A.

PEUGEOT S.A.

EDNA APARECIDA
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ECONOMICA MONTEIRO GARCIA ME
FEDERAL

CEF - CAIXA 822193035 UNI-CEF UNIAO QUIMICA

ECONOMICA FARMACEUTICA
FEDERAL NACIONAL S/A.

CEF - CAIXA 823287220 UNICEFE FUNDAGAO DE ENSINO

ECONOMICA EURIPIDES SOARES DA
FEDERAL ROCHA

CEF - CAIXA 823287238 UNICEFE FUNDAGAO DE ENSINO

ECONOMICA EURIPIDES SOARES DA
FEDERAL ROCHA

CEF - CAIXA 917680839 CAIXA DE INOVACAO SOCIEDADE RADIO

ECONOMICA EMISSORA
FEDERAL PARANAENSE S/A.

CEF - CAIXA 916514447  MEIA MARATONA CAIXA  FLAVIA PATRICIA DA

ECONOMICA DA REPUBLICA SILVA JANUARIO
FEDERAL

CEF - CAIXA 916514498  MEIA MARATONA CAIXA  FLAVIA PATRICIA DA

ECONOMICA DA REPUBLICA SILVA JANUARIO
FEDERAL

BACEN — BANCO 908951434 ANUARIO BNDES CERBRAE - CADASTRO
CENTRAL DO BRASIL BRASILEIRO DE
EMPRESAS E

CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA

BACEN — BANCO 826912435 FAPES FUND DE FUNDACAO DE
CENTRAL DO BRASIL ASSISTENCIAE ASSISTENCIA E
PREVIDENCIA SOCIAL DO  PREVIDENCIA SOCIAL
BNDES DO BNDES
BNB - BANCO DO 822057654 BNB MARIA JOSE NOGUEIRA
NORDESTE DUARTE

Fonte: Elaborado pelo autor

Dentre os indeferimentos, podem ser considerados relevantes, pelo alto risco de uso
parasitario da infraestrutura estatal, as tentativas de registro das marcas BB SERVICE, BB
CASE e BB LOG que, considerando o publico consumidor para qual a institui¢do financeira
Banco do Brasil S.A. se apresenta, poderia ensejar em confuséo.

Situacdo idéntica se poderia considerar para a marca BRINDECEF, que poderia

ensejar no fornecimento de dados por um cliente caso a sociedade empresaria com este nome
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0 contatasse em nome da empresa publica Caixa Econdmica Federal para fornecer-lhe um
brinde. Outra informacdo que se pode apurar pelo apresentado na tabela 10 € a tentativa de
registro da marca BNB por uma pessoa fisica, Maria José Nogueira Duarte, sendo que BNB é
a sigla do Banco do Nordeste S.A.

Voltando a analisar a tabela 9, é possivel extrair um indeferimento com o uso do
radical BNDES pertencente ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social que, apesar de
utilizar do termo Banco, ndo foi contemplado na pesquisa por ndo ser uma instituicdo que
necessita da autorizacdo do Banco Central do Brasil para operar. Além disso, a
fundamentacdo dada pelo inciso IV do artigo 124 da LPI para indeferir o uso do radical
idéntico a sigla ou designacdo de 6rgao ou entidade publica também abarcou outras empresas

publicas e sociedades de economia mista, conforme pode ser verificado na tabela 11:
Tabela 11 — Requerimentos de marcas idénticas as de empresas publicas e de sociedade de economia mista
indeferidas com base no inciso 1V do artigo 124 da LPI
PROCESSO MARCA REQUERIDA ORGAO OU ENTIDADE NATUREZA
CONSIDERADA COMO JURIDICA
PARADIGMA PARA
INDEFERIMENTO

910488053 AEROPORTODECONGONHAS AEROPORTO DE SAO EMPRESA
PAULO/CONGONHAS PUBLICA
826387381 ITIBR BR - PETROBRAS EMPRESA
PUBLICA
907242928 BR DISTRIBUIDORA BR DISTRIBUIDORA / GRUPO SOCIEDADE
SUPLEMENTOS PETROBRAS ANONIMA
NUTRICIONAIS ABERTA

821255592 CEASA RESTAURANTE E CEASA - CENTRAL ESTADUAL  SOCIEDADE

CHOPERIA DE ABASTECIMENTO DE
ECONOMIA
MISTA
822866536 CEASACARD CEASA - CENTRAL ESTADUAL  SOCIEDADE
DE ABASTECIMENTO DE
ECONOMIA
MISTA
917267702 CEASATECH CEASA - CENTRAL ESTADUAL  SOCIEDADE
DE ABASTECIMENTO DE
ECONOMIA
MISTA

901528030 CIMENTO CEASA CEASA - CENTRAL ESTADUAL  SOCIEDADE
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DE ABASTECIMENTO DE
ECONOMIA
MISTA
901528102 CIMENTO CEASA CEASA - CENTRAL ESTADUAL  SOCIEDADE
DE ABASTECIMENTO DE
ECONOMIA
MISTA
909582033 CIRCUITO CEASA CEASA - CENTRAL ESTADUAL  SOCIEDADE
DE ABASTECIMENTO DE
ECONOMIA
MISTA
909582092 CIRCUITO CEASA CEASA - CENTRAL ESTADUAL  SOCIEDADE
DE ABASTECIMENTO DE
ECONOMIA
MISTA
904185524 GUIA DO CEASA CEASA - CENTRAL ESTADUAL  SOCIEDADE
DE ABASTECIMENTO DE
ECONOMIA
MISTA
815612354 SACOLAOQ CEASA CEASA - CENTRAL ESTADUAL  SOCIEDADE
DE ABASTECIMENTO DE
ECONOMIA
MISTA
900100419 XILO CEASA CEASA - CENTRAL ESTADUAL  SOCIEDADE
DE ABASTECIMENTO DE
ECONOMIA
MISTA
918146283 CORREIOS CORREIOS - EMPRESA EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E PUBLICA
TELEGRAFOS
910663947 CORSAN CORSAN - COMPANHIA SOCIEDADE
RIOGRANDENSE DE DE
SANEAMENTO ECONOMIA
MISTA
828728879 DERSA DERSA - DESENVOLVIMENTO EMPRESA
RODOVIARIO S/A PUBLICA
903381974 AEEL ASSOCIACAO DOS ELETROBRAS - CENTRAIS SOCIEDADE
EMPREGADOS DA ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. DE
ELETROBRAS ECONOMIA



900345284

823442420

822292947

826752101

826752110

829947922

830265503

904877183

800243528

816729808

902669524

ELETROBRAZ

ELETROBRAZ

CLORADOR EMBRAPA

ARMAZEM DIGITAL

EMBRATEL

ARMAZEM DIGITAL
EMBRATEL

PRE-SAL ENGENHARIA
LTDA

EMTU

CIRCUITO DE FURNAS

FIC - FURNAS IATE CLUBE

FURNAS

FURNAS

ELETROBRAS - CENTRAIS

ELETRICAS BRASILEIRAS S.A.

ELETROBRAS - CENTRAIS

ELETRICAS BRASILEIRAS S.A.

EMBRAPA - EMPRESA
BRASIEIRA DE PESQUISA
AGROPECUARIA

EMBRATEL - EMPRESA
BRASILEIRA DE
TELECOMUNICAGCOES
EMBRATEL - EMPRESA
BRASILEIRA DE
TELECOMUNICACOES
EMPRESA BRASILEIRA DE
ADMINISTRACAO DE

PETROLEO E GAS NATURAL
S.A. - PRE-SAL PETROLEO S.A. -

PPSA

EMTU - EMPRESA
METROPOLITANA DE
TRANSPORTES URBANOS

FURNAS - FURNAS CENTRAIS

ELETRICAS S.A.

FURNAS - FURNAS CENTRAIS

ELETRICAS S.A.

FURNAS - FURNAS CENTRAIS

ELETRICAS S.A.

FURNAS - FURNAS CENTRAIS
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MISTA

SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA

SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA

EMPRESA
PUBLICA

SOCIEDADE
ANONIMA
FECHADA

SOCIEDADE
ANONIMA
FECHADA

EMPRESA
PUBLICA

EMPRESA
PUBLICA

SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA

SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA
SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA

SOCIEDADE
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ELETRICAS S.A. DE
ECONOMIA
MISTA
902669656 FURNAS FURNAS - FURNAS CENTRAIS  SOCIEDADE
ELETRICAS S.A. DE
ECONOMIA
MISTA
840053479 ITEC INSTITUTO FURNAS - FURNAS CENTRAIS  SOCIEDADE
TECNOLOGICO ELETRICAS S.A. DE
COOPFURNAS ECONOMIA
MISTA
912052546  PAINEL MUSICAL INFRAERO INFRAERO - EMPRESA EMPRESA
BRASILEIRA DE PUBLICA
INFRAESTRUTURA
AEROPORTUARIA
904722406 PRODENGE PRODENGE - COMPANHIADE  SOCIEDADE
TECNOLOGIA DA DE
INFORMAGAO DO ESTADODE ~ ECONOMIA
MINAS GERAIS MISTA
900276568 PRODESP PROGRAMA DE PRODESP - COMPANHIA DE SOCIEDADE
DESENVOLVIMENTO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DE
ESPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO ECONOMIA
MISTA
909675457  CERTIMIDIA CERTIFICADO  SERPRO - SERVIGCO FEDERAL EMPRESA
DIGITAL RECEITA FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE PUBLICA
SERPRO DADOS
919518354 SERPRO CURSOS SERPRO - SERVIGCO FEDERAL EMPRESA
PROFISSIONALIZANTES DE PROCESSAMENTO DE PUBLICA

DADOS

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota-se, portanto, que apesar do INPI se utilizar da tutela disposta no inciso IV do
artigo 124 da LPI para o indeferimento de requerimentos contrarios a legislacdo vigente para
as mais diversas entidades publicas e que, caso ndo o fizesse, tais sociedades empresarias
parasitas poderiam se utilizar da infraestrutura estatal para cometer fraudes, faz-se importante
algumas melhorias institucionais de forma a dar a correta efetividade esperada pelo legislador

quando da promulgacéo da Lei da Propriedade Industrial.
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4.3 PROPOSTAS DE APRIMORAMENTO

Considerando a contextualizacao apresentada nos capitulos 1 e 2 e os dados levantados
no capitulo 4 com o uso da metodologia apontada no capitulo 3, foi possivel identificar e
apresentar no capitulo 5 uma falta de uniformizacdo na aplicabilidade da tutela disposta no
inciso IV do artigo 124 da Lei n°® 9.279 de 1996 pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial. Os problemas verificados ultrapassam a auséncia de uma lista unificada com todas
as siglas e designacdes de 6rgaos e entidades publicas para servir de consulta para os agentes
publicos examinadores de marca da autarquia, pois foi possivel identificar a mesma sigla
(AFA e BNB) sendo indeferidas pelo inciso 1V do artigo 124 da LPI, mas também deferida e
concedida a terceiros na quantidade de 7 e 1 marcas, respectivamente.

Identificou-se, também, conforme demonstrado na tabela 7 e gréfico 1, o
indeferimento de somente 2 requerimentos de registro de marca idéntica as siglas de érgdos e
entidades publicas do ramo financeiro com a fundamentacdo do inciso IV do artigo 124 da
LPI, do total de 136 indeferimentos, o que aponta pela falta de uniformizacdo da
aplicabilidade do disposto na legislacdo. Além disso, conforme demonstrado, 91
requerimentos foram deferidos, o que resulta em 91 empresarios, dos mais variados ramos,
pessoas fisicas e juridicas, podendo utilizar da infraestrutura do estado para cometer fraudes
com 0 nome das estatais.

Outro ponto observado foi a utilizacdo do dispositivo legal para inibir o uso de marcas
que ndo sdo 6rgdos ou entidades publicas, inclusive requerimento de registro de marcas que
deveriam ser indeferidos com base no artigo 6, ter, item b, da CUP, conforme exemplos
apresentados na tabela 9 como MERCOSUL, ALCA, entre outros.

Além disso, identificou-se, conforme exposto na tabela 10, que algumas marcas
requeridas por terceiros que se utilizavam das siglas BACEN, BB, BNB e CEF como radicais
foram indeferidas com base no inciso 1V do artigo 124 da LPI, apesar deste pesquisador
entender que essa interpretacdo ultrapassaria a tutela do dispositivo. Vale salientar que
ultrapassar a tutela ndo deve ser interpretado como contréario a legislacdo, pois aumenta a
protecdo marcaria estabelecida pelo legislador.

Neste sentido, constata-se a necessidade de se sugerir aprimoramentos de melhores
praticas, objetivando dar correto cumprimento e aplicabilidade ao disposto no inciso IV do
artigo 124 da LPI. Vale salientar que as sugestdes apresentadas devem ser, a critério do INPI,

analisadas quanto a sua possivel aplicabilidade pratica.
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4.3.1 Disposicao de Procedimentos em Portaria Especifica

A primeira sugestdo de melhoria que se apresenta é a publicacdo de uma portaria pelo
INPI para dispor sobre a aplicabilidade do inciso IV do artigo 124 da LPI, através da qual o
Presidente e o Diretor de Marcas, Desenhos Industriais e Indicagdes Geograficas do INPI, no
uso das suas atribuicBes legais previstas no inciso XIlI do artigo 1525 e no inciso XIII do
artigo 156°2 do Regimento Interno do INPI aprovado pela Portaria n° 11, de 27 de janeiro de
2017, do Ministério da Industria, Comércio Exterior e Servicos, poderiam expor sobre os
limites e abrangéncia da aplicacéo do dispositivo legal.

Entendendo que a portaria ndo poderia dispor de forma contraria a legislacéo,
sinalizaria 0 que a autarquia entende como irregistravel para o cumprimento do inciso 1V do
artigo 124 da LPI, inclusive no que tange as marcas que se utilizam do radical idéntico as
siglas e designacdes de 6rgaos e entidades publicas. Entende este pesquisador que, apesar de
ndo protegidos pelo dispositivo legal, estas poderiam ser contempladas quando o examinador
de marcas identificar a possibilidade de confusdo com os 6rgdos e entidades publicos. A
portaria também poderia estabelecer se as marcas de 6rgdos e entidades estrangeiras poderiam
ser contempladas, haja vista que ndo se tem estudo sobre eventual reciprocidade em outros
paises para as marcas de empresas estatais brasileiras.

4.3.2 Convocacdo Institucional para que a Administracédo Publica Registre suas Siglas

e Designac0es

Foi possivel perceber pelo levantamento realizado na amostra de estatais do ramo
financeiro que nem todas possuem os registros de suas siglas e designacdes no INPI. Entende
este pesquisador ser relevante que o INPI, como autarquia federal que atribui validade erga

omnes as marcas ali registradas, e em cumprimento as diretrizes n® 7 e 9 da Estratégia

61 BRASIL. Portaria n® 11 de 2017. Regimento Interno do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Artigo
152. Ao Presidente do INPI incumbe: (...) XII - praticar os demais atos administrativos necessérios ao
funcionamento do INPI.

62 BRASIL. Portaria n® 11 de 2017. Regimento Interno do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Artigo
156. Ao Diretor de Marcas, Desenhos Industriais e IndicacBes Geogréficas incumbe: (...) XIII - propor ao
Presidente do INPI os atos administrativos necessarios a normatizacdo dos procedimentos em matéria de
competéncia da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicagcdes Geogréficas; (...).
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Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI)®, sugira ao Ministério da Economia que se
convoque e oportunize que todos os 6rgdos e entidades publicas federais, estaduais e
municipais se registrem junto ao INPI e publicizem suas siglas e designac6es, objetivando dar
conhecimento puablico e, ao mesmo tempo, subsidiando o INPI de informacdo que permita
indeferir futuras tentativas de requerimento de registro de marcas idénticas por terceiros.

Pela relevancia, tanto para o INPI quanto para a sociedade, e considerando o disposto
no eixo 3 da ENPI que propbe “conectar e estabelecer uma relagdo duradoura entre as
diferentes institui¢cbes publicas, incluindo governos federal, estadual e municipal (...) visando
a continuidade e perenidade das acOes estratégicas implementadas, sejam estas de longo,
médio ou curto prazo” (BRASIL, 2021), sugere-se que este primeiro registro seja realizado de
forma ndo onerosa para a administracdo publica e com a orientacdo da autarquia, para que
proporcione uma aproximacdo do INPI a estes 6rgdos e entidades. Vale ressaltar que a
sugestdo de isencdo de cobranca para o primeiro registro dos 6rgéaos e entidades publicas tem
como base o interesse publico de protecdo estabelecida no préprio inciso 1V do artigo 124 da

LPI. Conforme esclarece Alexandre de Moraes (1999, p.75):

Dessa forma, o que se veda sdo as diferencia¢bes arbitrarias, as discriminacdes
absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se
desigualam, é exigéncia tradicional do proprio conceito de justica, pois o que
realmente protege sdo certas finalidades, somente se tendo por lesado o principio
constitucional quando o elemento discriminador ndo se encontra a servi¢o de uma
finalidade acolhida pelo direito, sem que se esqueca, porém, como ressalvado por
Fabio Konder Comparato, que as chamadas liberdades materiais tém por objetivo a
desigualdade de condug@es sociais, meta a ser alcangada, ndo s6 por meio de leis,
mas também pela aplicacdo de politicas ou programas de acdo estatal.

Também corrobora com a possibilidade de tratamento diferenciado Misabel de Abreu

Derzi (1982, p.61), que apresenta a seguinte contribuicao:

Interessa, pois, muitas vezes, saber em que casos o principio da igualdade prescreve
uma atuacdo positiva do legislador, sendo-lhe vedado deixar de considerar as
disparidades advindas dos fatos (a que se ligam necessariamente as pessoas) para
conferir-lhes diferenciacio de tratamento. E necessario saber quais as desigualdades
existenciais que sdo também desigualdades juridicas, na medida em que ndo se
sujeitam a uma ignorancia legislativa.

()

A questdo torna-se tanto mais importante quanto se sabe que, na ordem dos fatos, a
desigualdade econémica é dado inegavel, com ela convive e dela se alimenta o
sistema capitalista, suporte e estrutura do atual regime juridico.

Vale salientar, também, que estes possiveis registros permitirdo ao INPI conhecer

siglas e designacgdes de 6rgdos e entidades que atualmente ndo possuem qualquer cadastro na

83 A diretriz n° 7 da Estratégia Nacional da Propriedade Intelectual (ENPI) orienta a implementacéo de agdes que
permitam a “articulacéo e integracdo de iniciativas entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario e nas
diferentes esferas da federacdo com participagdo ativa dos atores do ecossistema de inovacdo e da economia
criativa” (BRASIL, 2021). Ja& a diretriz n® 9 da ENPI orienta a “busca continua de solugdes pragmaticas, de
curto, médio e longo prazo, pela administracdo plblica em alinhamento com uma visdo estratégica de futuro”
(BRASIL, 2021).



115

autarquia. Além disso, eventual convocacao de uma forga tarefa para se criar unilateralmente
uma lista unificada com todas as siglas e designaces dos 6rgdos e entidades publicas de
todos os entes federativos poderia ser mais dispendioso do que permitir os registros da sigla e

da designacéo de forma ndo onerosa.

4.3.3 Criacdo de uma Lista Unificada com Todas as Siglas e Designagdes dos Orgaos e
Entidades Publicas.

Apesar de se ter identificado que a auséncia de uma lista unificada com todas as siglas
e designacOes de todos os Orgdos e entidades publicas ndo seria a justificativa para os
deferimentos de marcas em contrariedade a legislacdo vigente (ja que siglas conhecidas
nacionalmente foram deferidas a terceiros), entende este pesquisador que a criacdo de uma
listagem para uso dos examinadores € relevante para que o conhecimento sempre seja
compartilhado entre os novos e antigos agentes publicos. O levantamento das estatais que ja
possuem registro de suas siglas e designacdes na autarquia pode ser realizado através do
cadastro ja existente no préprio INPI, haja vista que para se requerer um registro faz-se
necessario informar os dados do 6rgdo publico ou da entidade publica e assim ficam
cadastradas na autarquia.

Entretanto, eventual criacdo de lista ndo devera ser a Unica base de pesquisa quando do
exame dos pedidos de registro de marca, mas serviria como orientagdo para 0s examinadores.
Vale salientar que, sendo acatada e implementada a proposta anterior de convocacdo da
administracdo publica para realizar o registro de suas siglas e designac@es, a criacdo de uma

listagem unificada seria facilitada a partir do levantamento dos respectivos cadastros.

4.3.4 Duplo Grau de Andlise de Requerimentos Deferidos de Registro de Marcas

Idénticas as Siglas e Designagdes de Orgaos e Entidades Publicas

Considerando que todos os atos praticados pelos examinadores de marca sdo atos
publicos que devem ser realizados com base nos principios apresentados neste trabalho e

entendendo pela possibilidade de requerimentos de dificil identificagdo de eventual
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ilegalidade, sugere-se a determinacdo de um duplo grau obrigatério de analise para 0s casos
em que eventuais marcas tenham andlise duvidosa. Como exemplo, pode-se citar as marcas
que se utilizam do radical de um érgédo ou entidade publica que, para o examinador de marcas,
ndo seria o caso de indeferimento, mas que pode ser reexaminado por seu superior
hierarquico. O duplo grau seria uma espécie de rerratificacdo da decis&o.

A proposta de duplo grau proposta ndo contemplaria requerimento de registro de
marcas exatamente iguais as siglas e designacdes de oOrgdos e entidades pois, conforme
verificado, devem ser indeferidas de imediato pela ilegalidade disposta no inciso IV do artigo
124 da LPI.

4.3.5 Instauracdo de Processo Administrativo de Nulidade Ex-officio em Todos os

Registros Deferidos Contrarios ao Disposto na Legislacao

Considerando que todos os registros que eventualmente foram deferidos em
contrariedade ao disposto na legislacdo séo considerados nulos de pleno direito; que o INPI
tem em suas atribuicdes o fiel cumprimento da lei entre os principios que norteiam a sua
atuacdo, tanto como autarquia, quanto a dos seus agentes publicos examinadores de marcas;
gue ndo sdo todos os 6rgdos e entidades publicas que possuem registro no INPI para permitir
a autarquia conhecer das irregularidades nos deferimentos de marcas a terceiros e; eventual
criagdo de forca tarefa para tratar de todos os indeferimento ilegais seria humanamente
impossivel por conta do tempo que necessitaria dispender para identificar todos os registros,
sugere-se gue, para os Orgdos e entidades publicas que possuem registro na autarquia, seja
realizado o levantamento de todas as marcas de terceiros que sejam idénticas as suas siglas e
designacbes e, portanto, de concessdo ilegal. Apds o levantamento, sejam instaurados
Processos Administrativos de Nulidade (PAN) ex-officio para que seus proprietarios sejam
sinalizados da ilegalidade e possam, assim, suspender o eventual uso irregular das marcas.
Além disso, sejam as respectivas marcas consideradas nulas.

Ja para as marcas que o INPI desconhece serem idénticas as siglas e designacdes de
Orgdos e entidades publicas, sugere-se que a autarquia instaure os PAN a medida que haja a
resposta da convocacdo dos Orgdos e entidades para realizarem seus registros de siglas e
designacgdes no INPI (sugestdo do item n° 4.3.2.), analisando se o deferimento das marcas a

terceiros ocorreram ap0s a vigéncia da legislacdo que dispunha da protecdo as siglas e



117

designacOes de 6rgdos e entidades publicas. Se comprovado que a tutela ndo foi concedida
conforme disposta na legislagdo vigente, a instalacdo do PAN deve ser realizada para se dar

cumprimento a lei pelo agente publico do INPI.
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CONCLUSAO

O presente trabalho teve por objetivo discutir a efetividade da tutela esculpida no
inciso IV do artigo 124 da LPI, que afirma ser irregistravel como marca termo idéntico a sigla
ou a designacgdo de 6rgao ou entidade publica quando requerida por terceiros que nao seja a
prépria administracdo publica (BRASIL, 1996).

A problematica principal se dedicou ao estudo sobre como o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial vem dando cumprimento ao disposto na legislagéo, especialmente pelo
fato da autarquia dispor expressamente em seu manual de marcas publicado pela Diretoria de
Marcas que “a proibi¢do de que trata o supracitado inciso independe do produto ou do servigo
a que o sinal se aplica” (BRASIL, 2022, p.196) e, ainda, o fato de entender como “Orgdos
Publicos cada uma das unidades da administracdo publica em que esta dividida a
administracdo publica, seja Federal, Estadual ou Municipal” ( BRASIL, 2022, p.195) e como
“Entidades Publicas todas as (...) instituigdes (...) pertencentes a esfera da Administracao
Indireta (ou Descentralizada), sejam de natureza juridica de direito publico ou privado”
(BRASIL, 2022, pp.195-196).

No campo das contribuicbes teoricas, esta pesquisa reforca a importancia dos
conceitos de propriedade intelectual e a tutela dada as marcas, especialmente as da
administracdo publica. Também buscou-se apresentar conceitualmente 0s principios
norteadores da administracdo publica, 6rgdos, entidades e, de maneira especial, seus
processos/procedimentos, sobretudo pelo fato de o processo de registro de marcas ser regido
pelos principios de um processo administrativo proprio, sob pena de nulidade. Considerando a
relevancia da excepcionalidade aos interesses privados da LPI apresentada no inciso IV do
artigo 124 da LPI, paginas foram dedicadas para apresentar a evolucdo da tutela dada as
marcas da administragdo publica no Brasil, motivada, historicamente, pela relevancia das
estatais para o desenvolvimento econémico do pais.

Os resultados do estudo demonstraram que o INPI tem concedido a terceiros marcas
idénticas as siglas de entidades e érgdos publicos que atuam no setor financeiro do Brasil em
contrariedade ao disposto no inciso 1V do artigo 124 da LPI e que, por conta dos principios do
processo/procedimento administrativo que norteiam os atos praticados pelos agentes publicos
examinadores de marcas, todos o0s registros concedidos em contrariedade ao disposto na
legislagdo sdo nulos, devendo a autarquia providenciar, ex-officio, a instauragéo dos processos

administrativos de nulidade para a regularizacdo das concessdes. No que tange as marcas
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idénticas as designacbes de entidades e oOrgdos publicos que atuam no setor financeiro
brasileiro, ndo foram identificados quaisquer deferimentos contrarios ao dispositivo legal.

O estudo também destacou o0 uso do inciso 1V do artigo 124 da LPI para marcas que
extrapolam a tutela de irregistrabilidade do dispositivo, como aquelas idénticas as siglas de
partidos politicos, a nomes empresariais que nao sdo siglas ou designagdes dos 6rgdos e
entidades publicas, além de iguais as de organismos internacionais intergovernamentais que,
neste ultimo caso, deveriam ser indeferidas pelo disposto no artigo 6°, ter, 1 b da CUP, haja
vista que o Brasil ¢ signatario da CUP e, portanto, ndo haveria irregularidade em se utilizar do
referido dispositivo para o indeferimento dos pedidos contrarios aquela legislagdo. Constata-
se, portanto, falta de uniformidade no uso da tutela dada as marcas da administracdo publica.

Em se tratando do quantitativo de indeferimentos de registros administrativos de
marca idéntica as siglas de 6rgdos e entidades publicas do ramo financeiro requeridos por
terceiros, surpreendeu o baixo uso do dispositivo (2) ante os demais indeferimentos (134),
além da quantidade de marcas que foram deferidas (91) em contrariedade a legislacdo vigente.
Ja no que tange ao levantamento do uso do dispositivo pela autarquia, a surpresa ficou na
elevada quantidade de indeferimentos de tentativas de apropriacdo do termo
MERCOSUL/MERCOSUR (159) por terceiros, além da aplicacdo do dispositivo legal para
proteger 0s mais variados ramos de atuacdo da administragdo, incluindo as siglas de
universidades, secretarias e departamentos estaduais, institutos dos mais variados, inclusive a
do INPI.

Neste sentido, foram apresentadas propostas de melhoria, como a publicacdo de
portaria pelo INPI para regulamentar a abrangéncia da aplicabilidade do dispositivo legal, a
convocacao institucional para que a administracdo publica registre suas siglas e designacGes
de forma a permitir uma melhor efetividade na aplicacdo da lei e, consequentemente, a
criacdo de uma lista unificada com todas as siglas e designacGes dos 6rgdos e entidades
publicas como forma de aprimorar o exame conduzido pelos agentes publicos da autarquia.
Além disso, propfe-se a implementacdo de um duplo grau de andlise de requerimentos
deferidos pelos agentes publicos, especialmente para os casos que a sigla ou designacGes
possam ser utilizadas como radical e ndo idénticas, oportunizando & administracdo publica
maior fidelidade a aplicabilidade legal.

Salientando-se que os atos praticados pelos agentes publicos do INPI pautam-se pela
legalidade, faz-se importante que a autarquia instaure processo administrativo de nulidade ex-
officio em todos os registros deferidos em contrariedade ao disposto na legislacdo marcéria,

para que 0s processos/procedimentos sejam regularizados e as marcas eventualmente
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usurpadas voltem a contar com a protecdo concedida pelo legislador. Neste quesito faz-se
relevante ressaltar que o INPI é o guardido da Propriedade Industrial no Brasil e, portanto,
deve primar pela adequada aplicacao da legislagdo em seus processos/procedimentos.

Para trabalhos futuros, sugere-se a ampliacdo do estudo para investigar se a legislacéo
necessita ser alterada para incluir outras marcas da administracéo publica, como, por exemplo,
grafemas, ou se estaria em contrariedade a outros dispositivos legais e, portanto, necessitaria

ser revogada.
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