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RESUMO

MASKE, André. Afinidade mercadoldgica no registro de marcas brasileiro. 2024.
Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovacdo) — Instituto Nacional da
Propriedade Industrial. Rio de Janeiro, 2024.

A presente tese visa contribuir para um melhor entendimento da andlise da afinidade
mercadoldgica no registro de marcas brasileiro. O primeiro capitulo deste trabalho
trata dos conceitos legais e tedricos do registro de marcas, passando pelas
concepcOes da perspectiva do consumidor, pelas definicdes de confuséo e sobre os
critérios aplicados para a determinacdo de afinidade mercadoldgica. O segundo
capitulo aborda a figura da classificacdo, os impactos do seu uso, o0 histérico das
classificagdes utilizadas no Brasil e os procedimentos de exame adotados no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial — INPI. JA4 o terceiro se debruca sobre as
experiéncias dos escritorios de propriedade intelectual de outros paises,
nomeadamente Estados Unidos, Canada, Japédo e China. Por fim, o Ultimo capitulo
apresenta uma matriz resultante de um cruzamento de dados de todas as marcas
indeferidas pelo inciso XIX do art. 124 da Lei de Propriedade Industrial — LPI que
sofreram oposicéo, de 2017 a 2020, de modo a revelar as tendéncias e o historico do
INPI na andlise da afinidade mercadoldgica. Assim, foi elaborada uma matriz que
apresenta as maiores incidéncias de indeferimento de pedidos de marcas com base
em registros prévios em classes distintas.

Palavras-chave: Marca. Exame substantivo. Afinidade mercadolégica. Especialidade.
Especificidade.



ABSTRACT

MASKE, André. Goods and services analysis on Brazilian trademark registration.
2024. Thesis (PhD in Intellectual Property and Innovation) — Brazilian National Institute
of Industrial Property. Rio de Janeiro, 2024.

This thesis aims to contribute to a better understanding of the analysis of goods and
services affinity in Brazilian trademark registration. The first chapter of this work deals
with the legal and theoretical notions of trademark registration, including concepts from
the consumer's perspective, the definitions of confusion and the criteria applied to
determine goods and services affinity. The second chapter addresses the classification
theory, the impacts of its use, the history of classifications used in Brazil and the
examination procedures adopted at the Brazilian National Institute of Industrial
Property — INPI. The third chapter focuses on the experiences of intelectual property
offices in other countries, namely the United States, Canada, Japan and China. Finally,
the last chapter presents a matrix resulting from a cross-referencing of data from all
trademarks rejected by section XIX of the article 124 of the Industrial Property Law —
LPI that were opposed, from 2017 to 2020, in order to reveal the INPI's trends and
history in analyzing goods and services affinity. Therefore, a matrix was created, which
presents the highest incidences of trademark applications refusal based on prior
trademark registrations that have designated different classes.

Keywords: Trademark. Substantive examination. Likelihood of confusion. Goods and
Services.
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INTRODUCAO

Em um mercado cada vez mais competitivo e globalizado, as empresas
precisam ser criativas para se destacarem e garantirem suas fatias de mercado.
Assim, a concorréncia, atualmente, se da no campo do branding. Essa palavra é
adotada para nomear as estratégias de gestdo de marcas, voltadas para torna-las
mais conhecidas e desejadas, e agregar valor aos produtos e servicos oferecidos
(SEBRAE, 2023).

Nesse cenario, ha cada vez mais investimento em acdes de marketing por
parte das empresas, para aumentar o valor de suas marcas. Todavia, é de interesse
dos empreendimentos que haja protecdo legal da reputacdo construida com seus
esforcos, de modo a proporcionar certa seguranca, tendo em vista, em especial, a
instabilidade do valor agregado por meio de recursos como discurso, persuasao e
desempenho (Katya, 2004, apud Beebe, 2005, p. 2022).

Dado o exposto, o registro de marcas se mostra como a principal ferramenta
atualmente empregada para protecdo legal da imagem e da reputagcdo dos negécios.
Considerada um direito de propriedade (Mossoff, 2018), a marca é um ativo
puramente intangivel e intelectual, cujo registro garante o uso exclusivo de
determinado simbolo para assinalar certo ramo mercadolégico.

As marcas séo, em esséncia, simbolos e palavras e, por isso, sdo ubiquas
(podem estar em varios lugares ao mesmo tempo), ndo sao rivais (podem ser
utilizadas simultaneamente por varias pessoas), e ndo sao dotadas de escassez (0
seu uso ndo faz com que elas eventualmente se extingam) — caracteristicas que
tendem a ser comuns as variadas formas de propriedade intelectual — Pl (Grau-Kuntz,
2016). A propriedade “tradicional”, por assim dizer, é diversa da intelectual nessas
caracteristicas — é delimitada no plano fisico, é rival e € escassa.

Portanto, ndo sdo incomuns 0s questionamentos quanto a adequagédo do
reconhecimento da propriedade intelectual pela sociedade. Enquanto o principal
argumento para a positivacao das patentes e do direito autoral € o estimulo a inovacgao
e a criatividade, para as marcas esse raciocinio ndo encontra 0 mesmo Sucesso
(Strasser, 2016).

Aléem de utilizar o argumento supracitado, os estudiosos explicam a
racionalidade por tras da concesséao de registros de marca também por meio do direito

concorrencial, alegando que as marcas promovem a eficiéncia de mercado, ao



reduzirem os custos (e tempo) de busca causados pela assimetria de informacéao entre
o fabricante e o possivel comprador (Landes; Posner, 1987). Nessa toada, também
afirmam que as marcas sdo benéficas para o consumidor, pois promovem a
manutencdo da qualidade dos produtos, além de protegé-lo de ser enganado quanto
a origem dos bens adquiridos (Ramello, 2006).

Partindo da situacdo em que a sociedade reconhece o direito de propriedade
sobre bens intangiveis, surge a dificuldade de determinar os limites dos direitos de
cada individuo. Enquanto a fronteira de um terreno, por exemplo, determina onde
termina o proprio pedaco de terra e comeca o do vizinho, a propriedade intangivel ndo
possui bordas firmes e claras.

Assim, o escopo do direito é determinado com base em convengfes (no
sentido amplo), que estipulam critérios a serem seguidos. A Convencao da Unido de
Paris para Protecéo da Propriedade Industrial (CUP) — tratado internacional do qual o
Brasil € signatario original, desde 1883 — e a Lei Federal n° 9.279, de 14 de maio de
1996 — mais conhecida como Lei de Propriedade Industrial (LPI) —, ambas em seus
textos atualizados, possuem dispositivos que coibem o registro de marcas que
reproduzam ou imitem 0s sinais de terceiros, para assinalar produtos ou servicos
idénticos ou similares, quando é possivel que a confusdo seja causada.

Todavia, esses parametros sdo dotados de certa subjetividade, inclusive
tendo em vista que a prépria propriedade intelectual circula no campo das ideias. Em
termos legais, pode-se dizer que esses critérios sdo conceitos juridicos
indeterminados, que sdo aqueles que ndo sdo precisos e objetivos, em que ha uma
grande zona de incerteza quanto a sua aplicacdo (Rozas, 2019). Dado esse cenario,
h& uma fértil area de estudo para analisar as condi¢cdes em que héa infracdo do direito
de outrem, ou, em termos ludicos, quando uma marca esta pisando no terreno do
vizinho. Ou, ainda, no jargdo de mercado, quando um player esta sendo desleal com
seus concorrentes e se, de fato, os envolvidos sdo concorrentes.

Além dos estudos a serem realizados pelos académicos, o Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (INPIl) — autarquia federal encarregada de realizar os
registros de marcas validos no territorio brasileiro — editou o Manual de Marcas (INPI,
2021a), normativo infralegal que direciona o0 exame dos pedidos de registro de
marcas. O texto, que pode ser utilizado tanto pelos examinadores do instituto, quanto

por requerentes e seus procuradores, explica os passos desde a formulagcdo do



pedido, passando pela analise pelos seus servidores, até a concessao do registro e
sua manutencao.

Nesse ponto, é importante destacar que, no Brasil, diferentemente de alguns
outros paises, o escritério de Pl examina de oficio se o pedido em tela ndo fere o
direito prévio concedido a uma marca anterior. Assim, o INPI busca em sua base de
dados registros de marcas semelhantes ou idénticas que assinalem produtos ou
servigos idénticos ou afins. Em termos técnicos, a autarquia analisa por conta propria
0 quesito da disponibilidade. Caso seja encontrada marca anterior colidente, o pedido
é indeferido.

Desse modo, constam no Manual de Marcas os parametros a serem seguidos
pelos examinadores do INPI. Para poder ser registrado como marca, um sinal precisa
atender os quesitos constantes na LPI, em especial ndo incidir em uma das proibigbes
dispostas nos vinte e trés incisos do art. 124 da referida lei. Conforme apresentado no
Manual de Marcas, a doutrina divide esses quesitos em liceidade, distintividade,
veracidade e disponibilidade.

O critério da disponibilidade constitui grande parte do trabalho do examinador,
sendo o motivo de 79,39% dos indeferimentos de marcas no ano de 2017 (Maske,
2018). Destaca-se que, nesse ano, o inciso XIX do art. 124 da LPI foi apontado como

motivo de 76,52% dos indeferimentos de pedido de registro de marca.

Art. 124. Nao séo registraveis como marca:

[...]

XIX - reproducao ou imitagao, 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 associagao
com marca alheia; (BRASIL, 1996)

A andlise do critério da disponibilidade pode ser dividida em dois exames: a
colidéncia entre sinais (referente ao trecho “reprodugéo ou imitagdo, no todo ou em
parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada [...] suscetivel de causar
confusdo ou associacdo com marca alheia” do art. 124, XIX, da LPI); e a afinidade
mercadoldgica (referente ao trecho “para distinguir ou certificar produto ou servigo
idéntico, semelhante ou afim” do art. 124, XIX, da LPI). Acerca desse assunto, o
Manual de Marcas explica:

O exame da colidéncia entre 0s sinais marcarios esta restrito ao principio da
especialidade, pelo qual sera verificada a existéncia ou ndo de identidade,

semelhanca ou afinidade de produtos ou servicos. As marcas podem até ser
idénticas, desde que ndo assinalem produtos ou servicos de segmento



mercadolégico passivel de causar confusdo ou associacdo na mente do
consumidor, salvo as marcas de alto renome que possuem protecdo em todos
os ramos de atividade. (INPI, 2021a)

Em outras palavras, a possibilidade de confusdo € um produto da semelhanca
entre 0s sinais e entre 0s segmentos mercadolégicos que assinalam. Logo, séo
componentes igualmente importantes a serem considerados durante o exame de
marcas. O Manual de Marcas possui uma breve secdo dedicada a andlise da afinidade
mercadoldgica, instruindo a observar as seguintes caracteristicas dos produtos e
servigos: natureza, finalidade e modo de utilizacdo, complementaridade, concorréncia
ou permutabilidade, canais de distribuicdo, publico-alvo, grau de atengcdo e origem
habitual. Apesar de ndo se poder negar que existem instru¢cées acerca da afinidade
mercadoldgica no normativo, a atencdo dada a esse assunto parece ser menor do que
a devida. A titulo de comparacédo, sdo quatro paginas dedicadas a esse tema no
Manual, ao passo que sao vinte e cinco esmiugando a andlise da semelhanca entre
sinais.

Tal lacuna acerca do exame do principio da especialidade de marcas nos
normativos brasileiros acaba por promover a falta de harmonia entre as decisées dos
servidores do instituto, o que traz problemas para os usuarios externos e motiva
criticas dos estudiosos da area, ja que casos semelhantes acabam obtendo decisbes
discrepantes (Barbosa, 2002; Copetti, 2008; Alegria, 2023).

Parte dos problemas relativos ao exame da especialidade de marcas no Brasil
se da pelo modo como o INPI processa administrativamente os pedidos. Desde janeiro
de 2000, o Instituto se vale da Classificacao Internacional de Produtos e Servicos de
Nice para categorizar os pedidos de registro de marcas (Barbosa, 2002). Tal
classificacdo é fruto do Acordo de Nice, tratado internacional administrado pela
Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). A categorizacdo dos
produtos e servicos esta em constante revisdo pelos paises signatarios, em foruns de
discusséo celebrados em Genebra, Suica. Todavia, o Brasil ndo é signatario do
Acordo, apesar de utilizar a classificacdo dele oriunda, o que acaba por diminuir a
autonomia brasileira, ja que ndo é possivel votar durante as discussdes acerca das
atualizacdes da classificacdo quando ndo se é pais membro do tratado.

A Classificacao de Nice possui 45 classes, sendo 34 dedicadas a produtos e
11 a servigos. Os critérios de agrupamento perpassam fungédo, complementariedade,

matéria-prima, entre outros, no caso de produtos, e ramos de atividades e negdécios



complementares, no caso de servicos (OMPI, 2021). Todavia, é valido lembrar que a
classificacdo consiste em uma ferramenta administrativa, que nem sempre reflete a
realidade do mercado: € possivel que haja produtos sem similaridade na mesma
classe — tanto 6culos de sol quanto extintores de incéndio estdo na classe 9 —, como
também podem existir segmentos conflitantes em classes diferentes — 6culos estédo
na classe 9 enquanto o comércio de Oculos esta na classe 35.

Tendo isso em vista, os examinadores de marcas do INPI, ao verificar o
quesito de disponibilidade, teriam que realizar busca por registros anteriores
conflitantes em mudltiplas classes de Nice relacionadas com o0 segmento
mercadoldgico assinalado pelo pedido em exame, para ter completa seguranca da
disponibilidade do sinal em cotejo. Porém, a fim de acelerar o exame de marcas e
combater o passivo de processos pendentes de deciséo, a partir da publicacdo da
Resolucao n° 88/2013 a busca por anterioridades passou a ser feita exclusivamente
na classe reivindicada (INPI, 2013).

Apesar de, de fato, isso ter contribuido para a celeridade administrativa, isso
acabou causando distor¢c6es no registro do INPI, j& que é possivel, por exemplo, que
seja registrada uma marca de vestidos na classe 25 mesmo ja havendo sinal idéntico
registrado por terceiro assinalando comércio de vestuario na classe 35, ja que o
examinador ndo busca anterioridades impeditivas em classe distinta. Nesses casos,
a Unica maneira de o examinador ser avisado da existéncia de registro anterior em
classe diferente é por meio de oposicao apresentada por terceiros, em até 60 dias da
publicacdo do depdsito do pedido, nos termos do art. 158 da LPIl. Embora esse seja
um remédio para a situacao apresentada, € importante ressaltar que nao sdo todos
os detentores de marcas que acompanham semanalmente as publica¢gdes oficiais de
novos pedidos e apresentam oposicoes tempestivas dentro da janela de 60 dias.

Mesmo havendo acordos internacionais e esforcos para harmonizar
entendimentos, cada pais lida com a analise do principio da especialidade de modo
diferente. Tal nocdo é inclusive corroborada pelos administradores dos tratados,
conforme a seguinte nota, falando sobre a aplicacédo do art. 10 bis da Convencéo de
Paris:

O que é entendido como “competicao” sera determinado em cada pais de
acordo com seus proprios conceitos: 0s paises podem estender a nogao de
atos de competic@o desleal para atos que ndo sdo competitivos em sentido

estrito, isto é, dentro do mesmo ramo de inddstria ou comércio, mas que
indevidamente lucram de uma reputacdo estabelecida em outro ramo da



indastria ou comércio e deste modo enfraquecem tal reputacédo.! (OMPI,
1969)

O United States Patent and Trademark Office (USPTO), por exemplo,
determina em suas diretrizes que a busca por anterioridades deve ser feita em todas
as classes (USPTO, 2018). O Japan Patent Office (JPO), por sua vez, desenvolveu
uma matriz propria de afinidade de produtos e servicos, se valendo dessa
classificacdo além da de Nice (JPO, 2021). JA os escritdrios coreano (Korean
Intellectual Property Office — KIPO) e chinés (China National Intellectual Property
Administration — CNIPA) se valem de estratégias similares a japonesa, o que acabou
por originar memorandos de entendimento entre esses paises, objetivando
harmonizar suas respectivas matrizes de afinidade mercadoldgica (JPO, 2020).

As nocbes que permeiam a analise do principio da especialidade variam
conforme o tempo e a localizacdo, e estao intrinsecamente ligadas a cultura local, a
dindmica do mercado e aos habitos de consumo. Parte da doutrina postula que a
afinidade mercadologica deve ter os titulares das marcas em mente, protegendo seus
negocios e investimentos, ao passo que outra parcela afirma que o consumidor deve
ser o foco, primando-se pela defesa de seus interesses (Copetti, 2008).

Dada a lacuna, tanto na literatura brasileira quanto nos normativos do INPI
acerca da analise da afinidade mercadolégica, assim como a existéncia de mdultiplas
perspectivas e principios por tras de sua avaliacdo, além das diferentes formas de
processamento de pedidos entre os escritorios de propriedade intelectual (PI), surge
a oportunidade da realizacdo de uma pesquisa exploratdria acerca da racionalidade
orientadora da concesséo de marcas, dos conceitos concorrenciais e de confuséo, do
cenario brasileiro, dos procedimentos e costumes do INPI, e compara-los com os
praticados em outros paises, a fim de identificar as caracteristicas da andlise da
especialidade de marcas no Brasil.

O primeiro capitulo deste trabalho trata dos conceitos legais e teéricos do
registro de marcas, passando pelas concepc¢des da perspectiva do consumidor, pelas

definicbes de confusdo e sobre os critérios aplicados para a determinacdo de

! Traducéo livre de “What is to be understood by “competition” will be determined in each country
according to its own concepts: countries may extend the notion of acts of unfair competition to acts
which are not competitive in a narrow sense, that is, within the same branch of industry or trade, but
which unduly profit from a reputation established in another branch of industry or trade and thereby
weaken such reputation”,



afinidade mercadologica. O segundo capitulo aborda a figura da classificacdo, os
impactos do seu uso e o historico das classificacdes utilizadas no Brasil. Ja o terceiro
se debruca sobre as experiéncias dos escritérios de Pl de outros paises,
nomeadamente Estados Unidos, Canada, Japao e China, que foram escolhidos por
razdes que serdo elucidadas na secao prépria. Por fim, o ultimo capitulo apresenta
uma matriz resultante de um cruzamento de dados de todas as marcas indeferidas
pelo inciso XIX do art. 124 da LPI que sofreram oposi¢cao, de 2017 a 2020, de modo a
revelar as tendéncias e o historico do INPI na andlise da afinidade mercadoldgica.



OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

Identificar as caracteristicas, racionalidades e praticas da analise da afinidade

mercadoldgica de marcas no Brasil.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

o Levantar o entendimento doutrinério acerca de afinidade mercadoldgica,
classificagéo e concorréncia no ambito das marcas.

o Estudar a figura da classificacdo, os impactos do seu uso e o histérico
das classificacbes utilizadas no Brasil.

o Estudar os procedimentos de classificacdo e analise de afinidade
mercadologica pelos escritorios de Pl dos EUA, do Canadé, da China e do Japéo.

. Identificar o historico do INPI ao determinar a afinidade mercadoldgica
de produtos e servicos em casos distintos, em caso de pedidos que sofreram

oposicao.



JUSTIFICATIVA

No Brasil, ha extensa literatura acerca da colidéncia de marcas baseada na
similaridade fonética, visual e ideoldgica dos sinais em analise. Todavia, 0 exame da
disponibilidade de marcas deve considerar dois fatores principais: a similaridade dos
sinais e a afinidade mercadologica. Nesse contexto, ha uma lacuna na ciéncia, pois
0s maiores estudos feitos acerca do tema foram feitos com base na perspectiva de
outros paises, sem considerar as peculiaridades do cenério brasileiro. Portanto, o
presente estudo visa suprir essa falta.

Ademais, a realizacdo de exames com baixo nivel de uniformidade, que
culminam eventualmente em decisdes randémicas, trazem prejuizos para 0S USUarios
do sistema de PI, j& que ndo héa previsibilidade da registrabilidade de suas marcas.
Nesse contexto, a falta de critérios bem definidos e a auséncia de controle de
qualidade de tais padrdes pode acarretar maior vulnerabilidade do sistema marcario
como um todo. Entende-se que, no campo do direito, decisdes reiteradas no mesmo
sentido tendem a proporcionar solidez aos atos praticados, dificultando invalidagdes
futuras e promovendo seguranca juridica. Todavia, para tanto, é necessario que
critérios padronizados sejam aplicados para situacfes similares. Um estudo como o
presente, portanto, visa contribuir para atenuar essa lacuna, identificando as
caracteristicas, racionalidades e praticas da andlise do principio da especialidade de

marcas no Brasil.



1. CONCEITOS DE MARCAS

Nesta secdo, serdo explorados o0s principais conceitos académicos,
doutrinérios e legais que versam sobre a concessao de registros de marcas para

particulares, em especial em territorio brasileiro.

1.1. OS TRES PRINCIPIOS MARCARIOS

No Brasil, conforme determinado pelo Art. 2° da Lei 5.648, de 11 de dezembro
de 1970, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) € a autarquia
responsavel por “executar, no ambito nacional, as normas que regulam a propriedade
industrial, tendo em vista a sua fungédo social, econémica, juridica e técnica”.
Consequentemente, segundo prescricdo da Lei de Propriedade Industrial (LPI), o
instituto é encarregado de receber, processar e analisar os pedidos de registro de
marcas em territério brasileiro.

Logo, a maneira de obter o direito de usar exclusivamente um determinado
signo para identificar produtos e servicos no Brasil € por meio do registro concedido
pelo INPI. A autarquia federal, por sua vez, verifica se o pedido depositado pelo
requerente cumpre os requisitos legais, constantes em sua maioria na LPI, e defere
agueles que nao infringirem as normativas. Apesar das determinacdes legais, 0
exame de marcas ainda é um processo dotado de relativa subjetividade; entdo, de
modo a conferir mais uniformidade nas decisGes, o INPI desenvolveu diretrizes de
exame que sdo tornadas publicas no Manual de Marcas (INPI, 2021a).

O Manual de Marcas do INPI, em seu item 2.1, define marca como “sinal
distintivo cujas func¢des principais sédo identificar a origem e distinguir produtos ou
servigos de outros idénticos, semelhantes ou afins de origem diversa”. Também afirma
que sao registraveis como marca “todos os sinais distintivos visualmente perceptiveis,
nao compreendidos nas proibi¢gées legais”. Outra postulagdo constante no Manual é
que ha trés principios principais que regem o direito de marcas: territorialidade,
especialidade e sistema atributivo.

O principio da territorialidade é determinado no art. 129 da LPI, que afirma
que, a partir do registro, o titular tem direito a uso exclusivo em todo o territério
nacional. Portanto, os registros de marca possuem validade em todo o Brasil,

independentemente da area de atuag&o do seu titular. Porém, isso também significa



que o registro de marcas em territério nacional ndo possui efeitos no exterior, assim
como marcas estrangeiras ndo possuem exclusividade em solo brasileiro.

A excegdo a regra sdo as marcas notoriamente conhecidas, que gozam de
protecdo em territérios de todos os membros da Convencgéo da Unido de Paris (CUP),
prescindindo de registro, a principio. Essas ressalvas sdo estipuladas pelo art. 126 da
LPI e pelo art. 6bis da CUP, que expressam que tais marcas notoriamente conhecidas
em seu ramo mercadoldgico gozam de protecdo especial, impedindo o registro por
terceiros, mesmo que nao haja registro junto ao INPI. Todavia, para impedir o registro
de terceiros em territorio brasileiro, o titular da marca deve, em até 60 dias da sua
manifestacao inicial, depositar o pedido de registro de marca também no Brasil.

O segundo principio fundamental do sistema de marcas é o da especialidade,
ou especificidade. Segundo ele, o registro assegura a protecdo do sinal para os
produtos e servicos especificados no pedido de registro de marcas depositado pelo
titular junto ao INPI. Dessa maneira, é possivel, a principio, a coexisténcia de registros
de sinais idénticos, de titulares diferentes, desde que assinalem produtos ou servigos
de segmentos mercadolégicos distintos. Isso se d& porque dificilmente o consumidor
seria confundido, ou a clientela seria desviada, caso, por exemplo, houvesse uma
empresa que utilizasse a marca “ABC” em cosméticos, enquanto outra a usa para
assinalar tratores.

Esse principio consta na LPI no art. 124, inciso XIX, crucial para a presente
pesquisa, que veda o registro posterior de sinal semelhante a outro ja registrado,
contanto que haja afinidade mercadoldgica. A excecao a essa regra, constante na lei,
em seu art. 125, é a marca de alto renome, que possui tanta presenca no dia a dia da
sociedade, obteve tanto investimento em publicidade e possui tal poder de atracao,
gue goza de protecdo em todos os segmentos de mercado, impedindo o registro de
terceiros. E o caso de nomes como Coca-Cola, Natura, Skol e Ferrari (INPI, 2018a).
Logo, mesmo que ndo haja relagdo entre os ramos de atividade, atualmente nédo é
possivel registrar o sinal Coca-Cola para assinalar guindastes, por exemplo.

Parte do raciocinio por tras do conceito da especificidade esta nos distintos
meios de procura dos produtos e servigos e nos diferentes canais de distribuicdo. Nao
se espera encontrar biscoitos e latas de tintas na mesma loja, e, caso ambos sejam
vendidos no mesmo estabelecimento, dificilmente estariam na mesma goéndola.

O terceiro principio do sistema de marcas € o sistema atributivo do direito.

Diferentemente dos dois conceitos anteriores, que sao aplicados em praticamente



todos os paises signatarios da CUP, o sistema atributivo ndo é um preceito aplicado
em todos os Estados. Isso depende, essencialmente, de qual é o sistema de direito
marcario vigente no pais. No Brasil, o sistema é chamado atributivo de direito, pois a
exclusividade de uso do sinal no segmento mercadolégico é concedida por meio da
outorga de um titulo, apos exame do INPI. O primeiro a depositar o pedido, a principio,
teria o direito ao registro, como postula o art. 129 da LPI.

Em outros paises, vigora o chamado sistema declarativo de direito. Nele, o
direito atende aquele que primeiro utiliza o sinal, sendo o registro apenas uma forma
de reconhecimento do direito que o titular ja possuia. Segundo Gama Cerqueira
(2010), essa estrutura possui suas vantagens, por proteger agueles que desconhecem
o sistema de propriedade intelectual, mas peca por nédo oferecer estabilidade juridica.

Assim colocada a questéo, podemos dizer que a diferenca essencial entre as
leis que adotam o sistema declarativo ou atributivo, segundo a terminologia
usual, esta em que as que seguem 0 primeiro sistema reconhecem ao
possuidor da marca néo registrada o direito de anular o registro de sua marca
feito por terceiro, ao passo que as leis que adotam o segundo sistema nao
reconhecem esse direito, protegendo exclusivamente as marcas registradas.
De acordo com o primeiro sistema, o uso prevalece contra o registro; no
segundo, o registro prevalece contra o uso. Todas as questdes que envolvam
a propriedade da marca devem, pois, ser resolvidas de acordo com 0s

principios que regem o sistema adotado em cada pais. (Cerqueira, 2010, pp.
63 e 64)

A ressalva ao principio do sistema atributivo de direito no Brasil encontra-se
no paragrafo primeiro do art. 129 da LPI, que expressa que as pessoas que ja usavam
a marca ha pelo menos seis meses para assinalar segmento mercadolégico afim
podem se opor ao registro de terceiros.

Esse dispositivo permite que pessoas de boa fé, que desconhecem o sistema
de marcas, tenham uma janela de atuag&o para se opor contra o registro do sinal que
utiliza por terceiros. Desse modo, é possivel impedir a obtencdo de direitos de
terceiros da marca que o usuario original ja vinha utilizando. Devido ao limite de tempo
para apresentar essa oposicdo, a seguranca juridica do sistema € mantida, pois, apos
o registro efetivado, ndo é mais possivel que um terceiro venha tentar extinguir o

registro alegando que usava a marca antes.



1.2. CONDICOES DE REGISTRABILIDADE

Dados os trés principios acima expostos, cabe ao INPI conceder registros de
marcas (sistema atributivo) com vigéncia nacional (territorialidade) para sinais que
sejam distintos daqueles ja registrados para assinalar determinado segmento
mercadoldgico (especialidade). Os pedidos depositados junto a autarquia federal
passam por uma etapa de exame formal e outra de exame substantivo. Para poder
ser registrado como marca, um sinal precisa atender os quesitos constantes na LPI,
em especial ndo incidir em uma das proibi¢cdes dispostas nos vinte e trés incisos do
art. 124 da referida lei. Conforme apresentado no Manual de Marcas (INPI, 2021a), a
doutrina divide esses quesitos em liceidade, distintividade, veracidade e
disponibilidade.

Quanto a liceidade, observa-se se ndo ha interdicédo legal ao registro do sinal,
seja por motivo de ordem publica ou por ofensa a moral e aos bons costumes. Nesse
aspecto, séo tidos como critérios os incisos |, lll, XI e XIV do art. 124 da LPI. Ja& em
relacdo a distintividade, € avaliado se o sinal é capaz de identificar e distinguir o
produto ou servico em meio ao seu segmento mercadologico, sem simplesmente
descrever aquilo que produto € ou aquilo que se destina (por exemplo, € vedado o
registro da palavra “picolé” para assinalar sorvetes). Nesse fator, os critérios sao
encontrados nos incisos I, VI, VII, VIII, XVIII e XXI do art. 124 da LPI. Em seguida, ao
se averiguar a veracidade, é observado que o sinal ndo possui carater enganoso, que
acabe por levar o consumidor a tomar decisées erradas com base em informacdes
falsas. Esse critério é identificado no inciso X do art. 124 da LPI. Esses trés critérios
sdo chamados de absolutos, pois independem da relacdo com direitos de terceiros.

Por fim, é avaliado o requisito mais importante para a presente pesquisa, que
€ a disponibilidade. Segundo ele, para uma marca ser concedida, é preciso que ela
nao infrinja direitos prévios de terceiros, que podem envolver direito de imagem, direito
autoral, desenho industrial, indicacdo geografica, nome de entidade publica, de evento
oficialmente reconhecido, nome empresarial e, principalmente, marcas de terceiros.
Os critérios aplicados nesse quesito estdo contidos nos arts. 124, incisos IV, V, IX, XII,
X1, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXIl e XXIIl, 125 e 126 da LPI.

1.3. ESCOPO DE PROTECAO



Nota-se que o principio da especialidade esta intrinsecamente ligado ao
quesito da disponibilidade. Isso porque, para determinar se 0 espaco a ser ocupado
pela marca entrante estd disponivel, é primeiro preciso identificar os limites dos
direitos pré-existentes. E, no caso das marcas, esse escopo de protecdo tem como
fator estruturante os produtos e servigos assinalados. Em outras palavras, € preciso
avaliar em que medida ha entre os envolvidos “competi¢gao”, no termo utilizado na nota
Bodenhausen da OMPI (1969).

Seguindo a doutrina majoritaria, o Manual de Marcas do INPI (2021a) explica
gue a analise da colidéncia de marcas é um produto da semelhanca dos sinais e da
afinidade mercadologica. Quanto mais parecidos 0s sinais, menor precisa ser a
semelhanca dos produtos e servigos assinalados para que se considere que o direito
da marca anterior esta sendo violado, assim como quando 0s segmentos
mercadoldgicos sdo muito préximos, menos similes precisam ser 0s sinais para ser
identificada a colidéncia. Nesse sentido, esse raciocinio pode ser concretizado na

seguinte tabela:

Tabela 1 - Semelhanca marcaria e afinidade mercadoldgica

Produtos e Servigcos
Idénticos Relacionados Nao relacionados
Idénticas | Colidentes Analisar Analisar
Marcas
Similares Analisar Analisar Nao colidentes

Fonte: adaptado de Beebe & Hemphill (2017).

De acordo com Beebe e Hemphill (2017), quando tanto as marcas quanto 0s
produtos e servicos sdo idénticos, ha pouco espaco para argumentacao: ha colidéncia
e o0 registro deve ser indeferido. No outro extremo, quando 0s ramos mercadologicos
nao sao relacionados e as marcas ndo sdo idénticas, ndo ha o que se falar em
impedimento ao registro, em respeito ao principio da especialidade.

Assim, nas demais coordenadas da tabela estaria a area cinzenta que carece
de maior analise quanto a colidéncia de registros de marca. Para alguns autores, outro
fator a ser considerado nessa analise é a distintividade intrinseca dos sinais cotejados.

Quanto mais distintiva a marca, maior seria seu escopo de protegcéo e,



consequentemente, menor a afinidade entre os produtos e servicos necessaria para
ocasionar a colidéncia.

Schmidt (2013) classifica os sinais conforme a sua distintividade. H& os sinais
que ndo possuem capacidade distintiva, cujo registro é vedado, por serem genéricos.
Em contraponto, as marcas com maior grau de distintividade s&o aquelas chamadas
fantasiosas. Sao sinais e palavras que nada tém a ver com o produto ou servigo que
assinalam. Podem tanto ser palavras inventadas (como “Ektrop” para assinalar
tesouras), quanto termos retirados completamente de seu contexto (como “Trovao”
para assinalar 6culos). Dentro desse nivel maior de poder diferenciador, ha correntes,
representadas por autores como Gama Cerqueira (2010), que consideram mais uma
subdivisdo, composta por marcas arbitrarias, que teriam menos capacidade de
individualizag&do do que as marcas fantasiosas.

Em um nivel abaixo na escala de distintividade estdo as marcas evocativas,
gue lembram ou sugerem, mas ndo descrevem, o que assinalam. Apesar de conterem
termos e sinais genéricos e descritivos, alcangcam certo grau de distintividade que
permite o registro como marca. Ha alguns recursos utilizados corriqueiramente na
composicao de sinais evocativos, como a aglutinacao ou justaposicdo de radicais ou
palavras (“Maqtec” para assinalar o servico técnico de maquinas) e a justaposicao de
prefixos ou sufixos comuns com palavras distintivas (“Infodelta” para produtos de
informéatica).

O empresariado tem uma certa predilec@o por adotar marcas evocativas, pois
elas economizam gastos publicitarios para divulgar as caracteristicas ou

utilidades do produto, ja descortinadas na prépria marca. (Schmidt, 2013, p.
108)

Porém, também ha desvantagens na escolha de um sinal evocativo. A marca
acaba convivendo com seus concorrentes no mercado, que podem se valer dos
mesmos elementos capazes de compor marcas sugestivas para assinalar seus

produtos ou servicos. Logo, a capacidade de diferenciagédo do sinal € reduzida.

A protecdo da marca evocativa é estreita, pois recai apenas sobre a
combinacéo original dada aos elementos comuns que a formam, sem conferir
direito exclusivo sobre eles, em si considerados. Nada impede que os
concorrentes igualmente se valham das mesmas palavras, prefixos ou sufixos
comuns para formarem outras marcas evocativas, como ocorre por exemplo
com as marcas GLOBO-NEWS® e BANDNEWS®. A opg¢ao por uma marca
evocativa faz com que seu titular tenha de aceitar a convivéncia com outras
marcas evocativas, compostas a partir das mesmas particulas genéricas ou
descritivas. (Schmidt, 2013, p. 109)



Dada essa logica, as marcas menos distintivas teriam menos capacidade de
permear segmentos relacionados, mas nao idénticos, aos assinalados pelo registro.
Do mesmo modo, as marcas fantasiosas, por serem palavras inventadas, teriam maior
capacidade de ser objeto de confusdo ou associagao indevida, por iSSO seu escopo
de protecéo deveria ser maior em relacédo aos ramos mercadolégicos.

Outro fator a ser levado em consideracgao seria o prestigio e a fama da marca,
acumulados durante anos de investimento publicitario. Quanto mais famosa a marca,
mais o publico estaria propenso a aceitar sua expansao para mercados inicialmente
n&o relacionados. E o caso da Coca-Cola, marca inicialmente de refrigerantes que

possui sua linha propria de roupas.

@ Ofertas Promogdes v Daoplay Retornaveis v Loja Natal 2, Entrar ®
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Figura 1 - Site da linha de roupas da Coca-Cola.
Fonte: https://www.coca-cola.com.br/loja Acesso em 19 dez 2023.

De certa maneira, essa protecao a fama ja se encontra constante na LPI, por
meio do art. 125, que assegura protecdo especial em todos os ramos de atividade
para as marcas consideradas de alto renome. Todavia, esse dispositivo comporta
apenas os raros casos de extrema fama, em uma identificacdo praticamente de légica
booleana: ou a marca é de alto renome ou nédo €, ndo havendo nuances para 0s
diferentes niveis de fama que as marcas podem alcancgar. Assim, enquanto as marcas

de alto renome fariam jus a protecdo em todos os segmentos, as marcas nao tao



famosas ainda poderiam permear ramos que se mostrassem de certa forma afins aos
assinalados (Schmidt, 2013).

Quanto maior a consciéncia de marca, que € o quanto ela é reconhecida pelos
consumidores, indicando se as empresas sao associadas com seus produtos, mais a
marca é imediatamente acessivel na memoéria (Aaker, 1991; Keler, 1998). Além disso,
uma vez que o0s consumidores estabeleceram uma preferéncia firme por uma
determinada marca, eles acabam usando-a para causar um “curto-circuito” no
processo de busca, o que pode torna-los mais facilmente enganados por imitagées, ja
gque menos tempo e atencdo sdo dedicados a compra (Khoeler, 1994).
Alternativamente, mesmo que o consumidor tenha diferenciado as marcas, ele pode
ainda assim inferir incorretamente que elas tenham a mesma origem, devido as
similaridades (Miaoulis; D’amato, 1978). Assim, é a propria for¢ca da marca que induz
confusé@o ao consumidor.

A doutrina estadunidense, além de se basear na confusdo do consumidor para
a protecdo de sinais em segmentos ndo idénticos, também fundamenta esse
fendmeno na maculacdo da reputacdo da marca (tarnishment), bem como na perda
do poder distintivo, um acontecimento denominado diluicdo (blurring) (Rierson, 2012).
Tal ocorréncia se daria quando um sinal inerentemente distintivo comecasse a ser
usado por um terceiro em segmento mercadologico ndo concorrente. Apesar de, a
principio, isso aparentemente ndo causar prejuizo ao titular da marca anterior, o sinal
estaria perdendo sua distintividade, pois anteriormente aquele sinal possuia apenas
um referente, e depois o publico passou a ter que fazer um esforco para identificar a
qual dos dois referentes o sinal se refere desta vez (Beebe, 2004). Um exemplo
nacional em que esse fendbmeno poderia ser identificado seria a marca “Veja’,
conhecida tanto por ser uma revista quanto um produto de limpeza, de empresas nao
relacionadas. Apesar desse exemplo aqui citado, a diluicdo, majoritariamente, néo é
reconhecida no Brasil atualmente, e enfrenta criticas nos Estados Unidos (Rierson,
2012).



Edtees RERL
066892822 - 20 55 w1 52
4 da aneirs o 2023

e8]
* 23/10/1940 + 29/12/2022

Figura 2 - Revista e produto de limpeza Veja
Fonte: reproducao.

Uma caracteristica interessante de se notar sobre o escopo de protecéo € a
sua interacdo com o grau de atencdo empregado pelos consumidores na hora da
compra, conceito a ser explorado na secdo 1.4. Ambos formam um ciclo, que se
retroalimenta. O escopo da protecdo da marca registrada se baseia em grande parte
na avaliacdo sobre o real grau de atencdo dos consumidores no ramo, mas a
meticulosidade da pesquisa que os consumidores aplicam no mercado depende
também do escopo de protecdo da marca que esperam encontrar (McCarthy, 2005).

Em outras palavras, quanto maior o escopo de protecdo marcaria que o0s
consumidores esperam encontrar em um segmento, menor o grau de atencdo que 0s
clientes aplicardo em suas buscas. Do mesmo modo, quanto menos atentos se espera
gue os consumidores estejam no momento da compra, maior o escopo de protecao

gue se concede as marcas.
1.4. CRITERIOS DE AFINIDADE MERCADOLOGICA
Na literatura brasileira, praticamente nado ha escritos dedicados a

determinacao da afinidade mercadologica de marcas. O Manual de Marcas do INPI

(2021a) € o principal texto sobre o assunto, apresentando 0s critérios a serem



analisados. No campo internacional, os manuais dos escritdrios dos respectivos
paises também exercem esse papel, como sera abordado no capitulo 3.

O primeiro critério listado pela autarquia brasileira € a natureza, que € o
conjunto de caracteristicas que definem um produto ou servi¢co. No caso de produtos,
essas caracteristicas podem incluir a composicao (ingredientes, componentes ou
matérias-primas), o principio de funcionamento (motorizado, mecanico, elétrico,
biolégico, quimico etc.) ou o estado fisico (liquido/sdlido/gasoso, flexivel/rigido etc.).
Nos servi¢os, a natureza € normalmente a categoria em que estes se enquadram
(servicos financeiros, servigos de saude, servicos de transporte etc.). Exemplos desse
tipo de afinidade seriam produtos feitos de madeira, como méveis e enfeites de
madeira, que possuem a natureza em comum.

O proximo parametro € finalidade e modo de utilizacdo, que é o objetivo para
qual o produto é usado, bem como o método aplicado. Por exemplo, tanto tesouras
guanto estiletes possuem a funcéo de cortar, logo possuem esse tipo de afinidade.

O terceiro fundamento é a complementaridade, que é quando produtos ou
servigos sao necessarios ou usualmente utilizados para viabilizar o uso do outro. Um
exemplo disso séo os cartuchos de tinta e as impressoras: apesar da natureza e do
modo de utilizac&o distintos, os produtos sdo afins por serem complementares.

O préximo critério € a concorréncia ou a permutabilidade, que sdo aqueles
produtos ou servigcos que podem ser substituidos uns pelos outros e, geralmente,
possuem a mesma finalidade e o mesmo publico-alvo. Em muitos casos, pode-se dizer
gue os servicos de fisioterapia e de quiropraxia sdo concorrentes nesse sentido.

O quinto parametro sdo os canais de distribuicdo. Produtos ou servicos que
sao vendidos nos mesmos lugares ou pelas mesmas pessoas Sao mais propensos a
serem percebidos como semelhantes pelos consumidores. No entanto, isso ndo é
sempre 0 caso, pois existem grandes lojas que vendem produtos de todos os tipos.
Nesse sentido, produtos de padaria, ou de farmacia, podem ser considerados
concorrentes.

Mais um fator a ser levado em consideragcéao é o publico-alvo, pois produtos
ou servicos que almejam o mesmo consumidor, seja geral ou especializado, tendem
a ser enxergados como competidores. Porém, esse nem sempre é 0 caso, ja que
produtos sem semelhanca podem vir a atender & mesma pessoa.

O pendltimo critério é o grau de atencdo. Consumidores que nao prestam

muita atencdo sdo mais propensos a confundir marcas semelhantes, especialmente



em compras cotidianas ou que nao exigem muito planejamento. Por outro lado,
consumidores que prestam mais atencdo, como aqueles que estdo fazendo uma
compra cara, rara ou que envolve riscos, sG0 menos propensos a se confundir.
Consumidores especializados também costumam prestar mais atengéo, pois tém mais
experiéncia e conhecimento do mercado.

Por fim, ha a origem habitual, que se refere ao tipo de empresa que
geralmente é responséavel pelo fornecimento de produtos e servi¢os, e ndo tanto ao
local de compra. Isso é influenciado por fatores como métodos e instalacbes de
fabricacao/fornecimento, conhecimento técnico relevante, além das praticas habituais
de expansdo mercadolégica dos agentes que atuam no segmento mercadoldgico
especifico.

Percebe-se que os critérios de afinidade mercadoldgica sdo subjetivos e
dependem do julgamento e do discernimento de quem esta analisando. Assim, sua
aplicacdo consiste em um balanceamento de todos os fatores envolvidos, sendo

influenciados pelas experiéncias pessoais, pela época e pela cultura local.

1.5. CONFUSAO

A soma da similaridade dos sinais e da afinidade mercadoldgica das marcas
aparentemente conflitantes ainda depende de ser suscetivel de causar confuséo ou
associacao indevida para que haja colidéncia entre sinais, invadindo o escopo de
protecdo de terceiros. Todavia, além de consistir em um conceito juridico
indeterminado (Rozas, 2019), a confusao é um estado mental que, derradeiramente,
€ presumido.

Beebe (2020) afirma que a marca € a mais intelectual das propriedades
intelectuais, pois existe puramente nas mentes dos consumidores. Swann et al. (2001)
comentam que as marcas, literalmente, sédo “reféns” nas mentes dos consumidores e,
portanto, sdo inerentemente frageis. Kirkpatrick (1995) expressa que as marcas sao
de natureza intelectual ou psicoldgica, portanto € logico que a questdo da infracao
marcaria se resuma a psicologia cognitiva e comportamental dos consumidores, logo
ha colidéncia quando é provavel que a convivéncia dos sinais cause um estado mental
de confusdo em um numero consideravel de consumidores.

Nesse ponto, é importante considerar que Beebe (2020) concorda que é

necessario que uma parcela significativa de consumidores se confunda, para que seja



considerado que ha infracéo de direitos de terceiros. O autor também explica que ndo
basta que uma ou outra pessoa se confunda, pois é preciso admitir que ha individuos
sobre os quais ndo h&a o que se fazer para que nao figuem desorientados.

Cabral e Mazzola (2015), ao proporem um modelo brasileiro de andlise da
confusdo entre marcas, denominado Teste 360°, explicam alguns dos tipos de
confusao existentes. Os autores explicam que a confuséo direta seria a compra de um
produto por outro, e que deve ser impedida assim que possivel, tendo em vista que a
protecdo marcéria visa a proteger os consumidores de enganos e assegurar que as
empresas tenham retorno de seus investimentos.

A associacao, por outro lado, seria a conexdo mental que o consumidor faz
entre duas marcas, apesar de reconhecer que sdo distintas. Para ser indevida, essa
associacao ocasionaria 0 aproveitamento da reputacéo do terceiro para alavancar as
vendas.

Os escritores ainda listam mais trés espécies de confusdo. A primeira delas é
a confusdo por interesse inicial, que seria quando uma empresa utiliza elementos
visuais e marca parecidos com os de terceiros, para chamar a atencao do comprador.
Nesse momento, o consumidor pode até perceber que néo se trata da marca que ele
inicialmente achava que era, mas ainda assim efetiva a compra. Apesar de a confusao
ser desfeita em momento anterior a transacao, o detentor da marca imitada ainda seria
prejudicado, pois um terceiro estaria utilizando sua reputacao para auferir vantagens
indevidas.

A segunda € a confusédo reversa, que abarcaria 0s casos em que uma marca
idéntica ou semelhante a de um terceiro é criada por uma empresa de maior poder
econdmico. Por ter mais canais de distribuicdo e usar o sinal em maior escala, a nova
marca acaba sufocando a antiga e os consumidores podem acabar acreditando que
foi a marca antiga que copiou a hova. Nesse caso, o hipossuficiente sairia prejudicado
pelos poucos recursos para disputar com a concorréncia.

A terceira é a confusdo pods-venda, em que ndo € o consumidor que é
enganado, mas sim as pessoas de seu convivio social. Muitas marcas, devido ao seu
prestigio e sua fama, acabam por conceder parte da sua reputacdo aos seus clientes.
Utilizadas como simbolos de status, especialmente entre os produtos de luxo, essas
marcas sao capazes de indicar diferenciacdo e sofisticacdo de seus usuarios. Assim,
nesse caso de confusdo, o consumidor néo estaria sendo enganado ao adquirir 0

produto contrafeito, mas estaria ludibriando terceiros, fazendo-os acreditar que possui



poder aquisitivo para ter um artefato original. Nesse caso, apesar de provavelmente o
comprador ndo ter a intencao de obter uma cépia genuina, o titular da marca imitada
ainda estaria sendo prejudicado, pela perda da aura da marca, ocasionada pela sua
reproducdo e popularizagcdo acentuadas — tomando emprestados os conceitos de
Benjamin (1994).

Beebe (2020) também introduz outro tipo de confusdo, que é a confuséo
inferencial. Ela poderia ser considerada um tipo de associacao indevida, pois se trata
do evento que ocorre quando o0 consumidor presume que o produto ou servigo com o
qgual se deparou se trata de algum tipo de expansdo mercadoldgica de outra marca
gue ja conhecia previamente. Isso poderia acontecer tanto com marcas semelhantes
para produtos e servigos proximos, quanto com marcas idénticas em segmentos
distintos.

Como exemplo da primeira variante, pode-se imaginar o lancamento de uma
companhia aérea chamada Bleu. Devido ao valor semantico da palavra (‘azul”’, em
francés), o publico poderia ser levado a acreditar que se trataria de uma linha mais
sofisticada de voos da companhia Azul, jA reconhecida em territério brasileiro. Ja
como exemplo da segunda espécie, seria o lancamento de uma marca de barcos
chamada Chevrolet. Por ja ser famosa no ramo de carros, o publico poderia inferir que
se trataria de uma expanséo da marca para os veiculos maritimos.

Em contrapartida, ha aqueles que acreditam que o escopo de protecao
deveria se limitar exclusivamente aos produtos e servigos expressamente constantes
no registro e, caso o investidor objetivasse expandir seus negdécios, deveria procurar

a protecdo marcaria para os novos segmentos (Beebe, 2005; Schechter, 1927).

1.6. CONSUMIDORES VERSUS INVESTIDORES

Conforme exposto na introducédo deste trabalho, ha certa polémica acerca do
fato de o Estado e a sociedade reconhecerem direitos de propriedade intelectual,
inclusive de marcas. Quanto aos sinais distintivos, as vertentes que encontram maior
forca sdo aquelas que se utilizam de conceitos econdmicos para justificar a
racionalidade da protecdo legal das marcas, metodologia popularizada por Posner
(1973). Todavia, ainda assim, ha ramificacbes entre essas opinides, em especial
guanto ao real beneficiario da legislacdo marcaria: o consumidor ou o titular da marca.

Desse modo, esta se¢céo explora os argumentos dessas linhas de pensamento.



No campo da economia, tomar decisbes, seja escolher um produto de
confianca ou fazer investimentos financeiros, ndo € uma tarefa simples. Angariar
informacdes suficientes para decidir com convicgdo € uma atividade custosa e que
consome tempo. Os consumidores podem recorrer a diversas fontes de informacao:
experiéncia prévia propria, da familia, de amigos, publicacfes especializadas, redes
sociais, resenhas na internet, publicidade nos meios de comunicacao. Dificultando a
missdo, além de fatores como preco e métricas objetivas, sdo muitas as
caracteristicas invisiveis do produto que podem influenciar na escolha da compra,
como a qualidade, o suporte ap0s a compra e a responsabilidade social. Nesse
cenario, o consumidor continuara a busca pelo melhor produto ou servico enquanto
as vantagens obtidas pela procura superarem o0s custos.

As informacdes sobre a qualidade séo algo que os produtores detém, mas
gue os consumidores nao possuem nocao prévia. Assim, ha um esforco das empresas
em transmitir esses dados aos clientes, ao passo em que 0s compradores buscam o
produto que melhor lhes atenda. Akerlof (1970) e Nelson (1970) explicam que ai esta
inserida uma falha de mercado, que € a assimetria de informacdes. Esse fendmeno é
ilustrado pelo mercado de carros usados. Nesse caso, 0 comprador ndo tem ciéncia
de todas as avarias pelas quais o automoével possa ter passado, enquanto o vendedor
sabe dos pontos fracos de seu produto. Assim, um vendedor de um bom carro
disputara espaco com o vendedor do carro ruim, em condi¢des iguais. Desse modo,
devido a desconfianca dos consumidores, o preco dos bons carros acaba ficando
reduzido, em compensacao a presenca de produtos ruins. Isso acaba desincentivando
gue bons produtos sejam inseridos no mercado, restando apenas os de ma qualidade.
Logo, o resultado geral final é negativo para os consumidores e para os vendedores
de bons automoveis.

Todavia, boa parcela dos mercados ndo segue a logica dos carros usados, e
essa assimetria de informacoes pode ser mitigada por esfor¢cos de busca dos clientes
e de comunicacdo das empresas. Nelson (1970) e, posteriormente, Darby e Karni
(1973) classificaram os produtos em trés categorias. A primeira delas seriam o0s
produtos de busca, que sdo aqueles que os consumidores conseguem ter uma
significativa nogcao da qualidade por meio de busca e/ou inspecdo. A segunda delas
sao os produtos de experiéncia, cuja qualidade é descoberta pelo uso, e as decisdes

futuras séo influenciadas pelas experiéncias anteriores. A ultima dessas categorias



comporta os produtos de credibilidade, em que nem a busca, nem a experiéncia prévia
sao capazes de passar uma boa nocéo da qualidade.

Os autores destacam que dificilmente um produto ou servico se encaixa
exclusivamente em uma categoria. Além disso, a classificacdo depende, também, das
prioridades que um consumidor tem. Por exemplo, um pacote de café pode ser
considerado um produto de busca quando a preocupacao principal de um individuo
esta no preco. Simultaneamente, caso o0 sabor e o aroma estejam ao centro, sera um
produto de experiéncia. Por fim, se caracteristicas como o (ndo) uso de agrotoxicos,
condicBes de trabalho e sustentabilidade estdo em foco, 0 mesmo pacote de café é
considerado um bem de credibilidade?.

Economides (1988) foi além e dividiu a categoria de produtos de experiéncia
em produtos de experiéncia comprados frequentemente e comprados
infrequentemente. No primeiro caso, por causa do curto tempo entre uma compra e
outra, os clientes se lembraréo das caracteristicas positivas e negativas, para guiar
sua compra. Na segunda secao, estdo os bens comprados com pouca frequéncia,
como eletrodomésticos. Nessa situacao, o consumidor recorre a diferentes fontes de
informacé&o, como familia, amigos, propaganda, para formar uma imagem (mesmo que

incompleta) do produto.

1.6.1. As vantagens para o consumidor

Nesse cenario, de acordo com Economides (1997), os sinais distintivos
ajudam o consumidor a reduzir seus custos de busca. Por meio das marcas, €
possivel, rapidamente, passar informacgfes acerca da qualidade esperada do produto
a ser adquirido. Ou, melhor, € possivel transmitir a qualidade minima esperada do que
sera comprado. Apos consumir determinado produto assinalado por uma marca, 0
individuo espera que, em uma transacao futura, obtenha qualidade parecida com a da
experiéncia prévia.

Isso acaba por incentivar os produtores a investirem em um nivel minimo de
gualidade, pois, caso nao seja atendida, os clientes passardo a comprar do
concorrente. Akerlof (1970) explica que as marcas permitem que os consumidores

“revidem” em compras futuras, caso suas expectativas ndo sejam atendidas. Essa

2 Nesse caso, é possivel mitigar a assimetria de informac8es por meio de selos certificadores.



retaliacdo pode se dar, inclusive, por meio de campanhas de cancelamento, boicote,
entre outras, em redes sociais. Dessa forma, o consumidor é favorecido com a
disponibilizacao de produtos de qualidade.

Acerca de produtos de alta qualidade, Shapiro (1982) explica que o retorno
para o investimento em producéo de alta qualidade ocorre no futuro, com compras
repetidas baseadas na reputaciio da empresa. E quando os consumidores descobrem
essa reputacao, por compras passadas, experiéncia e outros canais, como o boca a
boca e a publicidade, é que se torna economicamente significativo para as empresas
investirem em produtos de alta qualidade.

Cornish (1999) afirma que as marcas estao intrinsecamente ligadas a compra
e venda de produtos, pois ajudam a mitigar a assimetria de informacédo. Além disso,
por exercerem esse papel de “canal de informacgao”, reduzem os custos de busca,
protegem os consumidores contra fraudes (como produtos falsificados) e os ajudam a
realizarem suas escolhas.

O papel econdbmico da marca protegida é justamente isso: identificar as
caracteristicas inobservaveis do produto assinalado, para que o0s
consumidores sejam diretamente ajudados em suas decisfes de compra, e

empresas sejam indiretamente compelidas a produzir o que os consumidores
realmente desejam?. (Economides, 1997, p. 5).

Autores como Landes e Posner (1987), Economides (1988), Grossman e
Shapiro (1988a, 1988b) e Cooter e Ulen (1997) explicam que essa capacidade das
marcas de denotarem qualidade estd motivada pela sua funcédo de indicacdo de
origem. Ou seja, de mostrarem de onde veio aquele produto ou servigo. Todavia,
Ramello (2006) afirma que essa ja é uma visao ultrapassada, tendo em vista que é
possivel a compra e venda de marcas, independentemente da transferéncia do
negocio, além da existéncia de franquias. A manutencdo da qualidade estaria,

portanto, motivada pelo receio de perda da clientela.

3 Traducdo livre de “The economic role of the protected trademark is just that: to identify the
unobservable features of the trademarked product, so that consumers are directly helped in their
purchase decisions, and firms are indirectly prompted to produce what consumers truly desire”.



1.6.2. A protecdo dos investimentos

Outros autores, como Cratchley (2000), afirmam que a principal funcdo do
registro de marcas é proteger o investimento feito pela empresa em publicidade,
reputacdo e prestigio. Enquanto isso, Landes e Posner (1987), Grossman e Shapiro
(1988a, 1988h) e Cooter e Ulen (1997) admitem a relevancia dessa funcéo, porém
dao a ela a mesma importancia do papel de indicacdo de origem.

Rangnekar (2004) afirma que o desenvolvimento de marcas requer
investimentos na manutencdo de um certo nivel minimo de qualidade, além de
publicidade e promocé&o de sinais distintivos, nomes e logos. Scherer e Ross (1990)
discutem que esses investimentos sao irreversiveis uma vez que o0 produto seja
lancado e que tenha entrado no mercado. Rangnekar (2004) também expde que
algumas categorias de produto possuem verba minima de investimento em divulgacao
antes que eles possam chegar ao conhecimento do publico. O objetivo desses
esforcos comunicativos € ajudar os consumidores a identificar e diferenciar o produto
da vasta gama de produtos similares na mesma categoria. O receptaculo desses
investimentos em publicidade acaba por ser a marca. Economides (1988) reconhece
gue € através das marcas que essas caracteristicas invisiveis de produtos e servicos
séo transmitidas, de modo sintético.

Para Grossmand e Shapiro (1988a), por meio de sua funcdo de assinalar
padroes de qualidade que induzem consumidores a tanto retornar quanto comprar
novos produtos que uma marca se torna um ativo da empresa, incorporando seu
goodwill acumulado. Exemplo desse fenbmeno € a venda de marcas, as franquias e
a valorizacdo das marcas como ativos, globalmente. Abaixo, estdo as vinte marcas
mais valiosas do mundo, avaliadas em bilhdes de ddlares, segundo a Interbrand
(2022):
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Segundo Grossman e Shapiro (1988b), além de confundir os consumidores,
a apropriacdo indevida de marcas por meio da contrafacao prejudica os detentores de
marcas. Quando os clientes consomem sem saber que ndo eram produtos originais,
atribuem a queda na qualidade a propria empresa, mesmo o bem nédo tendo sido
produzido por ela. Assim, podem deixar de comprar o que é fabricado por ela, o que
acaba por prejudica-la.

Os autores também explicam que, no caso de “bens de status”, também é
possivel que o consumidor compre produtos contrafeitos conscientemente. Assim, se
apropria do status conferido ao vestir uma roupa ou acessorio da marca, mas sem
pagar o preco normalmente cobrado por esse prestigio. Nesse caso, sdo as outras
pessoas que sao enganadas, ao ficarem (equivocadamente) impressionadas ao ver o
individuo usando produtos da marca. De todo modo, a empresa continua saindo

prejudicada, pois deixa de colher os frutos do investimento em reputacao e qualidade.



Os empresarios, especialmente os detentores de marcas fortes, tém-se
mostrado dispostos a assumir 0s custos de busca dos consumidores, pois, ao assumir
tais custos, as empresas também geram persuasdo. Enquanto isso, os consumidores
racionais e minimizadores de custos estao bastante dispostos a transferir tais custos,
isto €, a direcionar sua atencdo para outras atividades além da pesquisa (Alba;
Hutchinson, 1987).

Os titulares de marcas competem para assumir mais custos de pesquisa do
consumidor do que 0s seus rivais, ou seja, para serem ainda mais faceis de encontrar.
Procuram, em suma, acumular distingdo, manter-se fora da desordem do mercado ao

mesmo tempo em que contribuem para ela (Beebe, 2020).

1.6.3. O enigmado consumidor

Seguindo o espirito do art. 2° da LPI, a concessao de direitos de propriedade
de marcas no Brasil deve considerar o interesse social e o desenvolvimento
tecnologico e econébmico nacional. Parte desse sentimento pode ser observado na
tendéncia doutrinaria de colocar o consumidor como figura central da racionalidade
por trds das concessdes de marcas e como alicerce para a determina¢do do escopo
de protecdo e das colidéncias entre marcas (Beebe, 2020).

A confusdo do consumidor é fator chave nesse raciocinio, todavia esse
individuo se mostra como um enigma. Dependendo das faculdades cognitivas, dos
habitos e das acdes desse protagonista, a propriedade, muitas vezes significativa, de
players do mercado € aumentada ou reduzida. Contudo, nas discussées inerentes das
disputas de interesses dos investidores, essa figura ndo estd presente para se
pronunciar. Assim, presuncdes sdo feitas acerca do estado mental do publico-alvo,
para, derradeiramente, os investidores defenderem seus interesses.

Weber (1999) propés, para os estudos das ciéncias sociais, a utilizacdo do
chamado “tipo ideal”, que séo categorias heuristicas que servem para levantar
questdes e esclarecer conceitos. Os tipos ideais pretendem ser simplificacbes
exageradas da complexidade dos dados histéricos para que o comportamento possa
ser analisado a luz de suas aproximagdes ou desvios do modelo ou “ideal’, isto €, de
seus atributos completos. Em outras palavras, o tipo ideal € uma constru¢cdo mental
da realidade, na qual o pesquisador seleciona um certo niumero de caracteristicas do

objeto de estudo, a fim de construir um todo compreensivel. Assim, percebe-se que,



no campo de estudos e litigios marcarios, o consumidor assume a forma de um tipo
ideal weberiano. Toda a complexidade do processo de decisdo no momento da
compra, 0S processos psicolégicos de diferenciagdo entre marcas, bem como a
identificacdo das qualidades de cada um dos produtos concorrentes, tudo isso é
simplificado para poder viabilizar a discussdo quanto a existéncia ou nao da
possiblidade de confuséo. Além disso, o proprio consumidor raramente participa dos
debates e opina quanto a sua tendéncia a equivocos.

Nesse sentido, dependendo das opinides acerca do sistema marcario, das
visdes politicas e, também, dos interesses envolvidos, sdo apresentadas pelos
debatedores caracteristicas diferentes desse consumidor, que, as vezes, podem se
mostrar contraditorias.

Como aponta Beebe (2020), o consumidor tende a ser caracterizado em uma
de duas pontas de um espectro: ou ele é tolo, ou ele é soberano. Acerca do grau de
atencdo empregado durante as compras (ou sofisticacdo de busca, como o autor
prefere chamar) ha quem defenda que o consumidor é facilmente ludibriado,
constantemente cometendo erros nas suas escolhas e sendo enganado a comprar 0os
produtos que ndo queria. Para esses, o escopo de protecdo de marcas deveria ser
alargado, para defender o hipossuficiente de ser confundido (Landes; Posner, 1987).

Em oposicéo, ha quem postule que o consumidor €, na verdade, muito atento
e muito esperto. Para ele os menores detalhes ndo passariam despercebidos, e
dificilmente seriam enganados por marcas similares. Esse consumidor também esta
ciente das peculiaridades do sistema de Pl e das limitacbes impostas. Por
consequéncia, o escopo da protecdo das marcas deveria ser minimo, pois 0
consumidor néo precisa de tanta protecédo assim (Denicola, 1984).

Segundo Beebe (2020), essa caracterizagcdo do consumidor como tolo ou
soberano também é observada em outro parametro, que é a sua sofisticacdo de
persuasdo. H4 quem encare ele como um ingénuo, que € facilmente sugestionavel
pela forca das marcas e da publicidade, que o fazem comprar aquilo que originalmente
nao queria ou nao precisava. Nessa visao, essa vertente se aproxima da teoria da
agulha hipodérmica da comunicagdo, que na década de 1950 postulava que uma
mensagem transmitida pela midia é aceita e espalhada imediatamente e igualmente
entre todos o0s receptores, provocando um efeito rapido e poderoso entre eles
(Martino, 2013).



Em contraponto, ha aqueles que consideram o consumidor como racional e
cético quanto as mensagens publicitarias, estando ciente dos seus exageros e
sabendo separar suas reais necessidades daquelas sugeridas pela propaganda
(Brown, 1948). Para esses, a existéncia de marcas fortes e valiosas ndo seria tao
danoso para o publico em geral.

O que é interessante notar é a dicotomia interna existente nas vertentes
restritivas do direito marcario e nas mais liberais. Para Beebe (2020), aqueles
estudiosos com bases marxistas tendem a ser mais criticos do sistema marcario,
guerendo reduzir sua forca e abrangéncia. Todavia, entre seus argumentos, ha uma
contradicdo. Para eles, o consumidor seria um tolo quanto a persuasao, sendo
facilmente convencido de adquirir os produtos e servicos adquiridos. Porém, ao
mesmo tempo, esse individuo seria um soberano, sabendo identificar bem os detalhes
gue diferem as marcas, de modo que o escopo de protecdo da propriedade marcaria
nao precise ser amplo.

Jé os pensadores mais liberais estariam vivendo a mesma contradi¢cdo, mas
de modo inverso. O consumidor ndo seria ingénuo de acreditar em todas as
mensagens publicitarias a que é exposto, nem seria levado a consumir mais por causa
da forca das marcas. Contudo, essa mesma pessoa € desorientada no momento da
compra, constantemente cometendo erros e se confundindo ao tentar identificar os
produtos que busca, logo carecendo de um escopo de protecdo maior das marcas.

Além de serem influenciadas pelas visdes politicas, as caracteristicas
defendidas do tipo ideal do consumidor podem variar conforme os interesses dos
clientes dos debatedores. Geralmente, o detentor da marca mais antiga argumentara
que o consumidor se confundir4 com facilidade, enquanto o requerente do registro da
marca entrante alegara que o comprador possui capacidades cognitivas o suficiente
para ndo se enganar (Beebe, 2020).

O que se pode perceber € que os julgadores e examinadores deverdo se
basear em bom senso, bem como promover a seguranca juridica, ao analisar 0s
argumentos apresentados. Também se nota que, derradeiramente, o direito marcario
precisa equilibrar nogdes de direito do consumidor e de direito concorrencial.

Outro fator a se destacar € que o tipo ideal de consumidor pode variar
conforme a época e a localizacdo, em especial considerando a maturidade do sistema
de PI de cada pais. E possivel considerar que o Brasil ndo possua a mesma

maturidade que os Estados Unidos ou o Japao, paises desenvolvidos e abordados no



capitulo 3. Do mesmo jeito, encontra certo fundamento quem entende que o Brasil
ainda nao alcancou o nivel de outros paises em desenvolvimento, como a Coreia do
Sul (Masiero, 2014). Desse modo, € preciso ponderar as caracteristicas do
consumidor e do produtor brasileiros, bem como do seu conhecimento do sistema de
PI.

Para Alegria (2023), nos casos de paises em desenvolvimento ou com um
grau de maturidade da cultura de Pl considerado baixo, a lei busca ndo condicionar a
protecéo efetiva de um direito de exclusividade sobre uma marca ao poder econémico
e ao conhecimento de Pl de um pequeno grupo de privilegiados. Para o autor, o
cenario brasileiro mostra que os requerentes de registros de marcas possuem poucas
informagdes sobre propriedade intelectual, logo o sistema deveria almejar ndo os
prejudicar.

Os dados do SEBRAE (2018) tendem a corroborar essa visao, pois eles
apontam que 59% das micro e pequenas empresas brasileiras entrevistadas afirmam
utilizar marcas para produtos e servigos, mas apenas 19% dizem ter depositado um
pedido de registro de marca junto ao INPI. Assim, nota-se o relativo baixo
conhecimento do empresariado brasileiro acerca da propriedade intelectual e da

necessidade de se buscar sua protecéo.



2. A CLASSIFICACAO E O INPI

Durkheim e Mauss (2009) se debrucaram sobre os métodos de classificacédo
adotados por sociedades consideradas primitivas. Segundo os autores, 0s sistemas
de classificacdo mais simples entre os conhecidos sdo encontrados nas tribos
aborigenes australianas. Essas comunidades séo divididas em duas “metades”, que
internamente sdo compostas por um certo nimero de clds, que sdo grupos de
individuos com 0 mesmo totem. As pessoas de cada “metade” também sao divididas
em duas classes matrimoniais: os individuos de determinada classe matrimonial sé
podem se casar com pessoas de certa classe da outra “metade”. Nao apenas os
humanos séo encaixados em uma dessas classes, mas todos os elementos naturais,
como vento e chuva, bem como os animais.

Além de influenciar no casamento, essas classificagcbes também tém
influéncia nos demais aspectos das vidas dos membros das tribos. Por exemplo, so é
permitido que se coma animais pertencentes ao seu cld, devendo-se deixar a caga
dos demais seres para as outras divisbes. Do mesmo modo, em um funeral, o corpo
s6 pode entrar em contato com a madeira da arvore pertencente ao seu totem, e
apenas membros da mesma “metade” podem realizar o ritual.

J& outras tribos do sul da Australia empregam classificagdes distintas: tudo
pode ser dividido em cinco linhas de totem. Todavia, nessa cultura, é possivel se
alimentar de tudo que néo seja classificado no totem ao qual a pessoa pertenca. Para
a légica da cultura ocidental, ndo parece haver padréo facilmente reconhecivel para a
organizacdo dos itens: em um totem, se encontram fumaca, madressilva e a aguia-
pesqueira; em outro estdo pelicano, arvores com madeira negra, cées, fogo e gelo; ja
num terceiro estao corvo, raio, trovao e geada, e assim por diante.

Mais um povo estudado por Durkheim e Mauss (2009) foram os Sioux, nativos
da América do Norte. Eles apresentam uma classificagdo “mitossociolégica” dos
fendmenos, espiritos, plantas, animais e pessoas. Todas as coisas sao categorizadas
em um de sete: norte, sul, leste, oeste, zénite, nadir e centro. Para exemplificar, ao
norte sao dedicados o vento, o inverno, a cor amarela, o pelicano, a garga, o carvalho,
a destruicdo, a guerra. Ja no leste ficam a terra, o outono, as sementes, a cor branca,
o antilope, o peru, o sol, a magia e a religido. Assim, os respectivos clas deveriam
reproduzir geograficamente essas posi¢cdes em seus assentamentos, além de refletir

nas decoracdes e nos oficios de cada individuo da aldeia.



Outra populacéo objeto de estudo foram os chineses, cuja filosofia conta com
0S registros mais antigos, e perpassa pela astrologia, pela astronomia, pelo horéscopo
e pela geomancia. Ao conjunto desses conhecimentos é dado o nome de taoismo, e
esse sistema utiliza um conjunto de classificacbes que se sobrepdem. Inicialmente,
as coisas sao divididas entre aquilo pertencente a tartaruga negra do norte, ao dragao
azul do leste, ao passaro vermelho do sul e ao tigre branco do oeste. Pelas suas
aparéncias, as formacdes geograficas sdo atribuidas a cada um dos quatro animais,
independentemente de sua localizagcdo. Assim, uma montanha que remeta a uma
tartaruga, por exemplo, é designada a tartaruga negra. Desse modo, uma localizagéo
gue esteja rodeada de localidades associadas corretamente a cada animal cardinal
seria considerada auspiciosa.

A partir da categorizacao pelos animais mitoldgicos, os itens também séo
divididos em uma nova bussola com oito setores. Os itens antag6nicos séo alocados
em setores opostos do circulo, ao exemplo do céu, que fica ao topo, e a terra, que fica
na parte de baixo. Por similaridade, os demais infinitos itens do universo podem ser
alocados em uma dessas oito divisbes, compreendendo, além das duas categorias
supracitadas, as coisas semelhantes as nuvens, ao fogo, ao trovao, ao vento e a
madeira, a agua e a montanha. Os efeitos dessa classificacdo sao sentidos até hoje
na sociedade chinesa, pois a alocacdo de objetos dentro de uma residéncia deve
respeitar essa distribuicdo, para propiciar o fluxo de boas energias, na filosofia do feng
shui.

Mais uma classificacdo constante no taoismo esta na distribuicdo das coisas
entre cinco elementos: agua, terra, fogo, vento e metal. Apesar de essa nova alocacao
de itens aparentemente conflitar com a anterior de oito sec¢des, 0s praticantes do
taoismo enxergam harmonia entre essas classificacées, ndo havendo, inclusive,
hierarquia entre elas.

Com esses estudos, Durkheim e Mauss (2009) observaram que, ao contrario
da preconcepcdo equivocada vigente, os sistemas classificatorios nao sao
necessariamente naturais, simples, l0gicos e precisos. Agrupamentos de individuos
nem sempre chegardo as mesmas conclusfes ao categorizar os itens, nem aplicardo
0S mesmos procedimentos e critérios, ndo constituindo uma ciéncia exata. Além disso,
também observaram que ndo é apenas a cultura local que afeta as classificacoes,
mas que os sistemas classificatérios ajudam a moldar o pensamento, a cultura e o

estilo de vida das pessoas.



Croft e Cruse (2004) explicam que a categorizacdo € um processo cognitivo
qgue envolve diferenciacdo conceitual entre caracteristicas de objetos, eventos ou
ideias. Ela envolve a abstragéo e a diferenciagcéo de aspectos da experiéncia por meio
da classificacdo e da distingcdo entre agrupamentos, por meio de classificacdo ou
tipificacdo com base em tracos, caracteristicas, semelhancas ou outros critérios que
sejam universais para o0 grupo.

Nesse sentido, Pothos e Willls (2011) afirmam que a classificagdo é
considerada uma das habilidades cognitivas mais fundamentais e é estudada
principalmente pela psicologia e pela linguistica cognitiva. Ela se baseia nas
caracteristicas que distinguem os membros da categoria dos ndo-membros e € um
processo importante na aprendizagem, na previsdo, na inferéncia, na tomada de
deciséo, na linguagem e em muitas formas de interagdo dos organismos com seus
ambientes.

As categorias, ou classes, sdo colecdes distintas de instancias concretas ou
abstratas (membros da categoria) que sdo consideradas equivalentes pelo sistema
cognitivo. Usar o conhecimento da categoria requer acesso a representacdes mentais
gue definem as caracteristicas centrais de seus membros (Markman; Ross, 2003).

A classificacdo, o agrupamento, a listagem e o ranqueamento de itens sao
guase uma obsessdo humana desde os primérdios, como aborda Umberto Eco em
sua obra “A vertigem das listas” (Eco, 2010). Exemplo disso sdo as Sete Maravilhas
do Mundo Antigo, listadas pelo poeta Antipatro de Sidon antes mesmo do nascimento
de Cristo, formando um grupo dos principais destinos turisticos a serem conhecidos
(Clayton; Price, 1990). Aristételes, em sua obra “Categorias”, ja tentava estabelecer
um método por meio do qual todas as coisas do mundo pudessem ser classificadas:

As palavras sem combina¢do umas com as outras significam por si mesmas
uma das seguintes coisas: 0 que (substancia), o quanto (quantidade), o
como (qualidade), com o que se relaciona (relagdo), onde esta (lugar),
guando (tempo), como esta (estado), em que circunstancia (habito),
atividade (acéo) e passividade (paix&o). Dizendo de modo elementar, séo
exemplos de substancia, homem, cavalo; de quantidade, de dois cdvados de
largura, ou de trés cdvados de largura; de qualidade, branco, gramatical; de
relacdo, dobro, metade, maior; de lugar, no Liceu, no Mercado; de tempo,
ontem, o ano passado; de estado, deitado, sentado; de habito, calcado,

armado; de acdo, corta, queima; de paixdo, € cortado, € queimado
(ARISTOTELES, 1995, Cat., IV, 1 b) (grifo nosso).

Existem algumas teorias de classificacdo. A primeira delas, chamada de teoria

classica, reflete o método utilizado por Aristoteles e Platdo, sendo altamente



dominante e influente na cultura ocidental, em especial na filosofia, na linguistica e na
psicologia (Lakoff, 1987). Ela pode ser resumida em trés suposi¢cdes: uma categoria
pode ser descrita como uma lista de caracteristicas necessarias e suficientes que seus
membros devem ter; as categorias tém limites claramente definidos entre si (um
elemento pertence a uma categoria ou ndo pertence, sem possibilidades
intermediarias); e todos os membros de uma categoria tém o mesmo status (ndo ha
membros da categoria que pertengam a ela mais do que outros) (Embley; Olivé, 2006).

Na visdo classica, as categorias precisam ser claramente definidas,
mutuamente exclusivas e coletivamente exaustivas; desta forma, qualquer entidade
num determinado universo de classificacdo pertence inequivocamente a uma, e
apenas uma, das categorias propostas (Croft; Cruse, 2004). Exemplos do emprego
da visdo classica das classificagcbes podem ser encontrados nas obras filosoficas
ocidentais de Descartes, Blaise Pascal, Spinoza e John Locke, e, no século XX, em
Bertrand Russell e G.E. Moore, positivistas l6gicos (Pashler, 2012).

Outra teoria de classificacao € a de prot6tipos. Segundo explica Lakoff (1987),
a teoria do protétipo € um exemplo de abordagem de classificagdo baseada em
similaridade, na qual uma representacao de classe € usada para avaliar a similaridade
dos membros da categoria candidata. Segundo essa teoria, esta representacdo
armazenada na mente consiste em um resumo dos membros da categoria. Esse
protétipo pode assumir varias formas: pode ser uma tendéncia central que represente
o membro médio, um estimulo modal representando a ocorréncia mais frequente ou
um estimulo composto pelas caracteristicas mais comuns do grupo, ou, por altimo, o
membro "ideal" da categoria, ou uma caricatura que enfatize as caracteristicas
distintas da categoria.

Uma consideracgdo importante desta representacdo de prototipo é que ela ndo
reflete necessariamente a existéncia de uma instancia real da categoria no mundo.
Além disso, os prototipos sao altamente sensiveis ao contexto. No exemplo de Rosche
(1999), embora o prototipo para a categoria de bebidas possa ser refrigerante ou soda,
0 contexto do brunch pode leva-los a selecionar a mimosa como bebida prototipica.

Sendo outro exemplo da abordagem de classificagdo baseada na
similaridade, a teoria dos exemplares também compara a afinidade dos membros da
categoria candidata com representacdes armazenadas na memoria. Como explicam
Croft e Cruse (2004), nesta teoria, todas as instancias conhecidas de uma categoria

sdo armazenadas na memaoria como exemplares. Ao avaliar a adesdo de uma nova



entidade a uma classe, exemplares de categorias potencialmente relevantes sao
recuperados da memodria, e a semelhanca da entidade com esses exemplos € somada
para formular uma decisédo de categorizagéo.

A quarta teoria a ser abordada é o clustering conceitual, que & um paradigma
de aprendizado de maquina para classificacdo nao supervisionado (Michalski, 1980).
E uma variagdo moderna da abordagem classica de categorizacdo e deriva de
tentativas de explicar como o conhecimento é representado. Nesta abordagem, as
classes (clusters ou entidades) sdo geradas primeiro formulando suas descricbes
conceituais e depois classificando as entidades de acordo com essas descricoes.

O clustering conceitual esta intimamente relacionado a teoria dos conjuntos
difusos (fuzzy sets), na qual os objetos podem pertencer a um ou mais grupos, em
varios graus de aptiddo. Nessa abordagem cognitiva, é aceito que as categorias
naturais sdo graduadas (tendem a ser confusas nos seus limites) e inconsistentes no
estatuto dos seus membros constituintes: a ideia de condicbes necesséarias e
suficientes quase nunca € satisfeita em categorias de coisas que ocorrem
naturalmente (Dubois; Prade, 1988).

Hull (1998) explica que os elementos fundamentais de qualquer sistema
classificatorio sdo 0s seus compromissos teoricos, as unidades basicas (classes) e os
critérios para ordenar essas unidades basicas numa classificacdo. Além disso, pontua
que € preciso ter em mente que os conceitos de determinado sistema classificatorio
estdo sujeitos a serem revistos com o tempo, em especial devido a revolugcbes
tecnoldgicas. Como exemplo, ha a reformulacéo da taxonomia dos animais, a qual foi
revista com os avancos nos estudos do DNA.

Alvares (2014) ensina que a hierarquia € parte fundamental de muitos
sistemas classificatérios. As maiores e mais agregadoras classes podem ser divididas
em subclasses, as quais possuem as caracteristicas inerentes a classe superior,
porém possuem alguma caracteristica a mais entre 0s seus membros, que 0s
especificam mais. Nesse tipo de relacionamento, as classes superiores
hierarquicamente possuem nivel de abstracdo maior e nivel de detalhamento menor.
Assim, possuem a capacidade de agregar mais membros que suas subclasses. Desse
modo, as unidades tendem a ter mais caracteristicas em comum com 0s membros
das subclasses menores, do que com os membros das classes mais agregadoras e

hierarquicamente superiores.



A hierarquia de classes € tipica da abordagem ldgica e aristotélica de
classificacéao (Parry; Hacker, 1991). Essa metodologia é aplicada de cima para baixo,
em que primeiro sdo identificadas as classes maiores, em seguida suas subdivisoes,
como em ramos de uma arvore. Assim, a partir dos géneros séo identificadas as
espécies e as diferencas especificas. Nesse sentido, a taxonomia biologica
originalmente adota essa ldgica, dividindo os seres em reino, filo, classe, ordem,
familia, género e espécie.

Sokal e Sneath (1963) explicam outra abordagem de classificacdo, que é a
empirista. Nessa metodologia, o ponto inicial é a espécie, que € agrupada com
exemplares semelhantes em grupos hierarquicamente superiores de acordo com suas
caracteristicas, num processo de cima para baixo. Esse procedimento também é
nomeado de taxonomia numérica, pois a estatistica € utilizada para identificar o grau
de semelhanca dos elementos.

Uma terceira abordagem, explicada por Richards (2016), € a genealdgica ou
histérica. Com raizes na teoria da evolucdo de Darwin, esse modo de categorizacao
se baseia na ascendéncia e descendéncia. Aqueles individuos com ancestrais mais
préximos estariam classificados em niveis de detalhes maiores, enquanto a distancia
temporal das ramificacbes genealdgicas determinaria o nivel hierarquico em que os
elementos seriam agregados. Essa metodologia ndo se limitaria a biologia, podendo
ser aplicada, por exemplo, na linguistica.

Uma ultima abordagem de categorizacdo a ser destacada é a pragmatica, ou
funcional. Bonaccorsi et al. (2019) elucidam que essa € a classificacdo de itens que
enfatiza os objetivos, 0s propdsitos, as consequéncias, 0s interesses, 0s valores e a
politica ao classificar. Trata-se, por exemplo, de categorizar os animais em selvagens,
domesticados e de estimacdo. Também os utensilios de cozinha (talheres,
eletrodomésticos, loucas) sdo um exemplo de classificacdo que ndo se baseia em
nenhuma das trés abordagens acima mencionadas, mas claramente em critérios
pragmaticos ou funcionais. Os autores trataram da teoria geral da classificacao
funcional e das aplicacbes desta abordagem para classificacdo de patentes,
enfatizando que, embora possa se considerar que as categorizacdes pragmaticas séo
primitivas em comparagdo com as classificagdes cientificas tradicionais, elas levam
em consideracado a teoria e a critica do conhecimento, que levam em conta que todo

o0 conhecimento advém de influéncias e de conflito de interesses. Assim, nessa



abordagem, se tem em mente que ha motivacdes por tras das metodologias de

classificagcdo empregadas, e que elas possuem consequéncias.

2.1. A CLASSIFICACAO INTERNACIONAL DE NICE

O universo das marcas também conta com sistemas proprios de classificacao,
que divergem conforme a época e a localizacdo. Dentre eles, o principal sistema
classificatério utilizado é a Classificacdo Internacional de Nice* (NCL, na sua sigla em
inglés), que foi estabelecida em 1957, por meio do Acordo de Nice® (1957). Apés o
encontro inicial na cidade francesa, o tratado internacional foi revisto mais vezes, em
Estocolmo, Suécia, em 1967, e em Genebra, Suica, em 1977, com mais uma
modificacdo em 1979 (OMPI, 2022).

De acordo com as notas da conferéncia diploméatica da Uniéo Internacional de
Marcas® (1957), a motivacéo para o estabelecimento da classificacéo internacional é
oriunda de outro tratado, o Acordo de Madri’ (1891), o qual estabelecia um sistema
que facilita o registro de marcas internacional. A partir de um registro nacional, um
titular poderia requerer a Secretaria Internacional (entidade responsavel por
administrar as Inscri¢cdes Internacionais de marcas do Sistema de Madri, integrante
da Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual — OMPI e sediada em Genebra) a
extensdo de seus direitos aos demais paises signatarios (OMPI, 2016). Assim, nota-
se que esse sistema esta intrinsecamente ligado ao comércio internacional.

Continuando a explicacdo da Unido Internacional de Marcas (1957), a
Classificacdo de Nice, por sua vez, surgiu da necessidade de padronizacao
internacional dos produtos e servigos assinalados pelos registros do Sistema de
Madri. Como 0s registros nacionais seguiam seus critérios locais, isso acabava por
causar conflitos no momento de registrar as marcas nos arquivos internacionais. A
Secretaria Internacional fazia a conversao da especificagdo de produtos e servigos
para uma lista de producéo propria datada de 1935. Logo, tem-se que a classificacao
consiste em uma ferramenta administrativa, que auxilia na busca e na catalogacéao de

registros de marcas.

4 Classificacao Internacional de Produtos e Servicos para os Propoésitos do Registro de Marcas.

5 Acordo de Nice Relativo a Classificacdo Internacional dos Produtos e Servigos aos Quais se Aplicam
as Marcas de Fabrica ou de Comércio.

6 Unido Internacional para a Protecdo da Propriedade Industrial e Registro Internacional de Marcas.

7 Acordo de Madri para o Registro Internacional de Marcas.



Além do trabalho causado a Secretaria Internacional na adaptacdo da
especificacdo e das duvidas suscitadas pelas incongruéncias dos sistemas, também
estava se detectando a necessidade de atualizar a lista com novos produtos e servigos
que estavam surgindo por conta de inovacdes tecnoldgicas e mudancas de habitos
da sociedade. Desse modo, a instituicdo de uma classificacdo internacional Unica
poderia mitigar essas dificuldades, pois todos os paises signatarios utilizariam o
mesmo sistema. Nesse ensejo, também seria criado um Comité de Peritos, a fim de
discutir as alteracOes, adaptacOes e atualizagcbes da classificagdo, com
representantes de todos os membros (Unido Internacional de Marcas, 1957).

Outra inovacgdao trazida a tona na conferéncia foi a indexacdo de produtos e
servicos em uma ordem determinada, sugerida pela entdo Tchecoslovaquia. Apesar
de a lingua oficial da Secretaria Internacional e do Sistema de Madri até entao ser o
francés, a ordem fixa dos produtos e servicos permitiria a traducao dos termos para
0S mais variados idiomas, fazendo-se a equivaléncia dos termos por meio da posicéo
(Unido Internacional de Marcas, 1957). A partir de 1990, cada item da lista recebeu
um codigo numérico para a conciliacao entre as versdes de cada idioma (OMPI, 2022).

Até julho de 2023, o Acordo de Nice ja contava com 93 paises signatarios,
porém sao mais de 150 escritorios de propriedade intelectual que utilizam a NCL, pois
nado € necessario aderir ao tratado para utilizar o sistema classificatério (OMPI,
2023a). Além disso, o acordo permite que a NCL seja utilizada em conjunto com outro
sistema de classificacdo nacional, primaria ou subsidiariamente (Acordo de Nice,
1957). Anualmente, representantes dos membros se reinem no Comité de Peritos,
gue discutem, a nivel técnico, as alteracfes a serem adotadas naquele ano (OMPI,
2024a). Os frutos desses estudos sao entdo levados as Assembleias da Unido de
Nice, nas quais, de fato, ha votacdo em um encontro diploméatico das mudancas
aprovadas (OMPI, 2024b).

Desde 2012, a Classificacdo de Nice é atualizada anualmente por meio de
versodes. Aqui, as alteracdes consistem na adicdo de novos produtos e servi¢os, na
eliminacdo de itens da lista alfabética e na alteracdo da redacéo das indicacdes de
produtos e servigos, dos caputs das classes e das notas explicativas. Além disso, a
cada cinco anos eram publicadas novas edi¢des da NCL, sendo que a partir da nova
versao vigente a partir de 2024 esse periodo sera de trés anos (OMPI, 2023b). Nesses

documentos, sdo inseridas modificacbes mais significativas, como a transferéncia de



produtos ou servi¢os para outras classes ou até a criacéo de novas classes. Em 2023,
foi lancada a 122 edicdo da NCL, em sua primeira versdo (OMPI, 2023Db).

Inicialmente, a Classificagéo Internacional contava com 42 classes, sendo 34
de produtos e 8 de servicos, porém em 2000 o numero de classes foi expandido para
45, sendo que a ultima classe de servicos foi dividida em quatro (OMPI, 2022). Os
caputs das classes descrevem em termos amplos a natureza dos bens ou servi¢os
contidos nelas. Cada classe possui notas explicativas que descrevem com maiores
detalhes os tipos de produtos ou servicos contidos. O nivel mais detalhado da
Classificacao € a lista alfabética, que contém cerca de 10.000 indicacfes de produtos
e 1.000 indicacdes de servicos. Todavia, destaca-se que essa lista ndo é taxativa,
logo algum produto ou servigo que ndo esteja previsto deve ser encaixado em alguma
das 45 classes, de acordo com os critérios de categorizacdo estabelecidos, a serem
abordados na proxima secdo. Além disso, o fato de elementos estarem em classes
diferentes nao significa, obrigatoriamente, que ndo ha possivel afinidade entre eles
(OMPI, 2024c).

N&ao ha hierarquia entre os itens contidos em cada classe, nem subdivisdes
dentro delas (OMPI, 2023c). Oficialmente, a Classificacdo de Nice consiste em uma
lista de classes acompanhadas de notas explicativas, bem como de uma lista
alfabética de produtos e servicos, com indicacéo da classe a que pertencem (Acordo
de Nice, 1957). Contudo, o Escritério de Propriedade Intelectual da Uniao Europeia
(EUIPO, na sigla em inglés), juntamente com escritorios de Pl nacionais da Unido
Europeia, estabeleceu uma hierarquia interna de cada classe, para ajudar na
organizacdo dos itens nelas contidos. Tal estruturacdo ndo possui carater oficial,
porém é disponibilizada para consulta no site oficial da OMPI e da Classificacdo de
Nice (OMPI, 2024c).

Dadas as caracteristicas apresentadas, nota-se que a Classificacdo de Nice
€ um sistema classificatorio majoritariamente pragmatico, pois seus elementos
tendem a ser agrupados por critérios funcionais, bem como o fato de os quesitos de
categorizacdo, as classes existentes e a propria classificacdo dos itens estarem
sujeitas a negociagcbes e discussfes diplométicas, com cada parte envolvida
defendendo seus interesses. O sistema também apresenta caracteristicas da visédo
classica da teoria da classificacéo, pois todos os itens devem ser designados a alguma
classe, e apenas uma classe deve ser selecionada para cada produto ou servi¢o. Além

disso, na adaptacgéo europeia, conta com hierarquia dentro das classes.



Como sera visto na proxima sec¢ao, os critérios de selecao de classe também
possuem atributos da classificacdo por exemplares, pois incentivam a comparacao e
a analogia com elementos previamente classificados. Ademais, também é admitido
que determinados produtos e servicos poderiam ser encaixados em mais de uma
classe, bem como se assume a possibilidade de que itens de classes diferentes
apresentem caracteristicas em comum, 0 que remete a abordagem dos conjuntos

difusos (fuzzy sets).

2.1.1. Critérios da Classificacdo de Nice

Em matéria de critérios aplicados na classificacdo de Nice, a principal
referéncia € a obra de Roberts (2017). Ela trabalhou como examinadora de marcas
no United States Patent and Trademark Office — USPTO de 1981 a 2011. Nesse
tempo, representou os Estados Unidos nos encontros do Comité de Peritos da
Classificacao de Nice, realizados na sede da OMPI. De 1992 a 1994, tirou licenga do
USPTO para trabalhar no setor de classificagdo da OMPI.

Em seu livro, Roberts esmilca, classe a classe, as condi¢cdes para
categorizacdo dos produtos e servicos, destacando as excecbes mais notaveis e a
racionalidade por trds de cada sec¢éo. Ela destaca que o indicador primario para a
determinacado da classe de um produto ou servico é sua fungéo ou propdésito, o que
ratifica o carater pragmatico da Classificacdo de Nice.

A autora explica que as indicacfes de produtos ou servi¢cos que aparecem nos
caputs das classes sao indicacBes gerais relativas as areas a que pertencem, em
principio, os produtos ou servigos. A lista alfabética deve, nesse sentido, ser
consultada para averiguar a exata classificacdo de cada produto ou servi¢co. Caso nao
seja possivel classificar um produto com auxilio da lista de classes, com as notas
explicativas, ou com a lista alfabética, os critérios a seguir deverdo ser aplicados.

Primeiramente, um produto acabado €, em principio, classificado de acordo
com a sua funcéo ou propdsito. Se ndo houver mengao a isso em nenhum caput de
classe, o produto é classificado por analogia com outros produtos acabados
comparaveis, indicados na lista alfabética. Se ndo houver semelhantes encontrados,
serdo aplicados outros critérios subsidiarios, como o do material de que o produto é

feito ou 0 seu modo de funcionamento.



Em seguida, um produto acabado que seja um objeto composto multiuso (por
exemplo, relégios incorporando radios) pode ser classificado em todas as classes que
correspondam a qualquer uma de suas fung¢des ou finalidades pretendidas. Se essas
fungdes ou finalidades ndo forem mencionadas em nenhum caput de classe, deveréo
ser aplicados outros critérios, indicados acima.

Ja as matérias-primas, em estado bruto ou semitrabalhadas, séo, a principio,
classificadas de acordo com o material que as compbe. Enquanto isso, as
mercadorias destinadas a fazer parte de outro produto sado, a priori, classificadas na
mesma classe desse segundo produto, mas apenas nos casos em que elas nao
possam ser usadas para outra finalidade.

Quando um produto, acabado ou nao, é classificado de acordo com o material
do qual é feito, e é feito de mais de um material, o produto serd, a principio, classificado
de acordo com o material que predomina. Por fim, estojos adaptados para o produto
gue se destinam a conté-lo sdo normalmente categorizados na mesma classe do
produto.

Acerca dos servicos, eles sdo, em principio, classificados de acordo com os
ramos de atividades especificados nos caputs das classes e nas suas notas
explicativas ou, se néo identificados, por analogia com outros servicos comparaveis
indicados na lista alfabética.

Os servicos de aluguel e leasing sado primariamente categorizados nas
mesmas classes que os servi¢os providos por meio do objeto alugado. Enquanto isso,
os servicos de aconselhamento, informagdo ou consultoria a principio estdo na
mesma classe que 0s servicos sobre os quais discorrem, independentemente se
realizados remotamente ou presencialmente. A mesma logica é aplicada para os

servi¢os de franquia (franchising).

2.2. A CLASSIFICACAO DE NICE NO INPI

Antes de utilizar a Classificacdo de Nice, o INPI instituiu em 1981 um sistema
proprio, denominado Classificacdo Nacional de Produtos e Servicos (INPI, 1981).
Essa Classificacdo Nacional possuia semelhancas com a de Nice vigente na época,
tendo em vista que contava com 41 classes, sendo 35 de produtos e 6 de servicos.
Todavia, ndo havia relacdo um para um entre as classes das duas classificacdes. Por

exemplo, em Nice a classe 35 abarca servigos de comércio e administracdo, ao passo



gue na Nacional a 35 comportava bebidas. Apesar disso, a propria publicacéo do INPI
previa sua atualizagcdo com compatibilizacdo com a Classificacdo Internacional de
Nice (INPI, 1981).

Outra diferenga no sistema brasileiro é que ndo havia especificacdo precisa
dos produtos e servicos assinalados. Em substituicdo, o requerente deve selecionar
uma subclasse de carater relativamente genérico, denominada item. A titulo de
exemplo, a classe 2, cujo caput € “Matérias tintoriais e 0s preservativos contra
oxidacao e deterioracdo”, possui apenas dois itens: o item 10, “Matérias tintoriais”, e
o item 20, “Preservativos contra oxidacdo e deterioracdo”. Assim, um fabricante de
tintas e vernizes, em vez de inserir “tintas e vernizes” na especificacdo dos produtos
assinalados pela sua marca, deveria selecionar o item 10, “Matérias tintoriais”. Desse
modo, o cédigo da especificacdo dessa marca seria “02.10”, sendo que o “02” veio da
classe e 0 “10” veio do item.

Para auxiliar na decisédo do item a ser assinalado, a lista também contava com
notas explicativas. Como exemplo, segue a explicacdo do item 20 da classe 2,
supracitado: “Incluem-se neste item os produtos com elaboracdo especial, em
contraposicdo com as resinas em geral do item 01.10 e com as matérias tintoriais do
item 02.10” (INPI, 1981).

Ademais, cada pedido de registro de marcas podia assinalar uma Unica
classe. Todavia, dentro da classe escolhida, o pedido poderia compreender até trés
itens. Excecdo a regra era a classe de medicamentos, que permitia apenas dois itens
(INPI, 1981).

Na época da Classificacdo Nacional, o exame de marcas ainda ndo era
computadorizado. A busca por anterioridades era feita no arquivo com pastas dos
processos fisicos até a implementacdo de um sistema chamado Aruanda, por meio
do qual o Servico Federal de Processamento de Dados (SERPRO) era responsavel
por realizar buscas por anterioridades de marca, as quais eram anexadas a cada
processo para que o examinador de marcas decidisse se algum dos registros prévios
seria impeditivo aquele em analise (Maske; Calandrini, 2018).

A adocéo da Classificacdo de Nice pelo Brasil se deu apenas no ano 2000,
momento em que foi constituido um grupo de trabalho para traduzir os termos para o
portugués. Na época da introducdo, aos requerentes era dada a oportunidade de
conversdo da especificagcdo para a Classificacdo Internacional, o que acabava

ocasionando o desmembramento e a fusdo de registros devido a adaptagédo. Segundo



relatos de servidores do INPI, esse procedimento foi um dos fatores responsaveis pelo
grande aumento do passivo de pedidos pendentes de exame, que chegaram a ter
espera de sete anos até a primeira decisdo (Maske; Calandrini, 2018).

Posteriormente, abandonou-se a ideia de conversdo dos registros mais
antigos a NCL, optando-se pela utilizacdo de uma tabela de correspondéncia entre 0os
itens da Classificacdo Nacional e os elementos da 72 Edicdo da Classificacdo
Internacional de Nice, matriz essa que foi incorporada no sistema de busca dos
examinadores (INPI, 2021c).

Além da traducao para o portugués, o INPI também publica listas auxiliares,
que vao além da lista alfabética da NCL, de modo a ajudar os requerentes a
identificarem a classe em que seu ramo de negdcio se encaixa. A partir da soma dos
itens da lista alfabética e das listas auxiliares, os requerentes podem depositar seus
pedidos com especificacdo composta de elementos pré-aprovados pelo INPI, o que
acarreta um valor de contribuicdo menor para depositar sua marca, tendo em vista
que dispensa o trabalho do examinador de analisar a correta classificacdo dos
produtos e servigos assinalados (INPI, 2024).

Apesar de utilizar a Classificacdo Internacional de Nice, o Brasil ainda nédo &
signatario do Acordo de Nice, o que ndo da ao Pais direito de votar nas Assembleias
da Unido de Nice (OMPI, 2023a). Todavia, ja foi oficializada a intencdo da assinatura
pelo Brasil do Acordo de Nice, e ha participacdo, como observante, do INPI em
reunides do Comité de Peritos de Classificacdo da OMPI (INPI, 2020a).

2.2.1. A Comissdo Permanente de Classificacdo de Produtos e Servicos
(CCPS)

Tendo em vista a relevancia do tema da classificacdo para a determinacgao de
escopo de protecdo dos registros marcarios, a Diretoria de Marcas, Desenhos
Industriais e Indicagbes Geograficas — DIRMA do INPI instituiu a Comissao
Permanente de Classificacdo de Produtos e Servicos — CCPS. Ela consiste em uma
comissao colegiada formada por sete examinadores do INPI, especialmente treinados
em matéria de classificacdo de produtos e servigos, que se reinem periodicamente
(INPI, 2020a).

Entre as motivacbes para sua existéncia, conforme explica a sua Portaria

(INPI, 2020a), também estdo a adocdo pelo INPI da Classificacdo Internacional de



Nice, a perspectiva de assinatura pelo Brasil do Acordo de Nice e a necessidade de
subsidios qualificados concernentes a classificacdo de produtos e servicos e a
afinidade mercadologica. Assim, cabe a ela analisar e propor medidas de
aperfeicoamento das classificacdes internacionais e das listas de termos pré-
definidos.

Também é responsabilidade da CCPS gerir a verséo brasileira da NCL e das
suas listas auxiliares, traduzindo e localizando termos, bem como publicando as novas
versfes. Ademais, a comissao realiza estudos em matéria de classificacao e afinidade
mercadoldgica, orienta as demais areas do INPI acerca desses temas e subsidia a
DIRMA e o Comité Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de
Exame de Marcas, Desenhos Industriais e Indicagbes Geograficas — CPAPD na
formulagdo de procedimentos, diretrizes, normas, resolugbes, pareceres e notas
técnicas.

As listas auxiliares brasileiras sdo compostas por mais de 4.000 exemplos,
que visam complementar ou esclarecer os exemplos da Classificacdo de Nice, além
de oferecer produtos e servigcos particularmente interessantes para 0S USUArios
brasileiros. Em 2019, a CCPS incluiu nas listas auxiliares cerca de 600 descri¢ces de
bens e servicos tipicos do Brasil, que também foram incorporadas a lista de Produtos
e Servicos de Madri. Algumas dessas descricdes estéo relacionadas a biodiversidade
brasileira, cujos nomes de especialidades vegetais sdo ocasionalmente apropriados
indevidamente como marcas registradas em paises estrangeiros (Alegria, 2023).

Outra funcdo da CCPS é representar ou subsidiar a DIRMA em féruns
internacionais acerca de classificacdo de produtos e servicos, em especial o Comité
de Peritos em Classificagdo do Acordo de Nice. Dessa maneira, o INPI fica sabendo,
em primeira mao, das atualiza¢des vindouras na NCL, bem como apresenta seu ponto
de vista nas matérias discutidas (INPI, 2020a).

Mais uma atribuicdo da comisséo é responder a consultas internas: em caso
de duvidas acerca da classificacdo, os examinadores de marcas podem inquirir a
CCPS sobre a melhor maneira de proceder. Ainda acerca do publico interno, esse
grupo de servidores promove capacitacdes para os demais examinadores acerca das
matérias que Ihes sédo concernentes.

Quanto ao publico externo, € possivel que os requerentes e procuradores
facam consultas a Comissdo Permanente de Classificacdo de Produtos e Servigos,

caso nao tenham encontrado o produto ou servigo que pretendam requerer em seu



pedido de registro de marca nas listas de produtos ou servicos, ou, ainda, caso tenha
duvidas sobre o assunto. Essa consulta consiste em um servico remunerado, em que
0 requerente paga uma contribuicdo e pode indagar sobre até cinco produtos ou
servigos, com acréscimo de valor para cada item adicional (INPI, 2024).

Em 2013, a CCPS comecou um projeto de categorizacdo dos produtos e
servicos com base nas afinidades gerais encontradas entre as classes de Nice. Foi
iniciado o desenho de uma matriz cruzando as classes, nas quais trés graus de
afinidade seriam identificados: totalmente afins, parcialmente afins e sem afinidade. A
expectativa da DIRMA, a época, era publicar essa tabela aos usuarios externos e
internos para divulgacdo do conhecimento formado. Todavia, a necessidade de
combate ao passivo de pedidos encerrou o projeto prematuramente (Alegria, 2023).
Nesse sentido, pode-se entender que o capitulo 4 da presente pesquisa, de certa

maneira, entrega os resultados esperados do projeto mencionado.

2.2.2. Procedimento de Exame de Marcas no INPI

De acordo com o art. 129 da LPI:

A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido,
conforme as disposicdes desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso
exclusivo em todo o territério nacional, observado quanto as marcas coletivas
e de certificagéo o disposto nos arts. 147 e 148. (Brasil, 1996)

E, de acordo com a Lei Federal n° 5.648/70, cabe ao INPI proceder ao registro
de marcas em territério nacional®. Portanto, quem objetiva ter a propriedade de marcas
no Brasil precisa formular o pedido perante o Instituto, para que este lhe conceda o
registro. De modo a organizar e harmonizar o procedimento do registro de marcas, 0
INPI publicou o Manual de Marcas, norma infralegal utilizada tanto pelos
examinadores de marcas quanto pelos requerentes e respectivos procuradores (INPI,
2014). As atualizagbes no instrumento, bem como as altera¢cdes nos procedimentos

de exame de marcas sao discutidas, decididas e votadas no ambito do Comité

8 “Art. 2° O INPI tem por finalidade principal executar, no ambito nacional, as normas que regulam a
propriedade industrial, tendo em vista a sua funcdo social, econdmica, juridica e técnica, bem como
pronunciar-se quanto a conveniéncia de assinatura, ratificacdo e denulncia de convencdes, tratados,
convénios e acordos sobre propriedade industrial”. (Brasil, 1970)



Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas,
Desenhos Industriais e Indica¢cdes Geograficas — CPAPD (INPI, 2020b).

Para registrar sua marca, o requerente deve fazer a solicitagdo por meio da
internet, no portal do INPI, tendo em vista que o pedido em via fisica, impresso em
papel, ndo se encontra mais disponivel no momento de escrita do presente trabalho
(INPI, 20214, p. 27).

Ao fazer o pedido, o requerente deve informar seus dados pessoais ou da
empresa, assim como informacbes da marca, que incluem imagem da marca,
elementos nominativos e 0s produtos ou servicos que a marca visa assinalar. Na hora
de especificar o segmento mercadoldgico, deve escolher uma Unica classe entre as
constantes na Classificacdo Internacional de Nice, e apontar produtos ou servicos
pertencentes unicamente a classe selecionada. Essa indicacdo pode ser feita com
base numa lista de termos pré-aprovados pelo instituto, o que enseja uma retribuicéo
mais barata, ou ter especificacao de digitacdo livre, que possui retribuicdo com valor
mais elevado (INPI, 2021a, p. 41).

Ademais, caso 0 requerente queira que sua marca assinale segmentos
mercadoldgicos pertencentes a mais de uma classe, deve fazer mais de um pedido,
sendo um para cada classe internacional que deseje atuar (INPI, 2021a, p. 39). Desse
modo, cada pedido é analisado individualmente e sua tramitacao é independente de
outros processos referentes ao mesmo sinal, mas a mercados diferentes.

Até o momento de escrita do presente trabalho, ainda nao é possivel para os
requerentes nacionais depositar pedidos contendo mais de uma classe de Nice,
sistema esse denominado de multiclasse (INPI, 2017a, p. 27). Ha previsdo normativa
para esse tipo de pedido desde 2019, época da adesédo do Brasil ao Protocolo de
Madri, porém essa op¢éao ainda ndo foi disponibilizada na via nacional. Os requerentes
estrangeiros que utilizam o Sistema de Madri, por outro lado, podem incluir em seus
pedidos quantas classes internacionais julgarem pertinentes, contanto que paguem
retribuicdo proporcional ao numero de classes selecionadas (INPI, 2021a, p. 373).

Apos o pagamento da Guia de Recolhimento da Unido (GRU) e da insercao
dos dados no sistema e-INPI, o processo passa pelo exame formal e, caso todos os
requisitos sejam cumpridos, o pedido € publicado na Revista da Propriedade Industrial
(RPI) (INPI, 20214, p. 79). Nesta etapa, o conteudo do pedido é tornado publico, de
modo que terceiros possam apresentar razdes para que o pedido ndo seja concedido,

seja por ferir a ordem publica, seja por violar direitos de terceiros.



Art. 158. Protocolizado, o pedido serd publicado para apresentagdo de
oposicéo no prazo de 60 (sessenta) dias.

8§ 1° O depositante sera intimado da oposi¢do, podendo se manifestar no
prazo de 60 (sessenta) dias.

[...]

Art. 159. Decorrido o prazo de oposicdo ou, se interposta esta, findo o prazo
de manifestacédo, sera feito o exame, durante o qual poderdo ser formuladas
exigéncias, que deveréo ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.

[-.]
Art. 160. Concluido o exame, sera proferida decisao, deferindo ou indeferindo
o pedido de registro. (Brasil, 1996)

Assim, os pedidos que sofreram oposicao de terceiros e aqueles que néo a
sofreram sdo analisados de maneira diferente, e aguardam exame em duas filas
distintas, uma para pedidos com oposicdo e outra para pedidos sem oposicao (INPI,
2021a, p. 87). Ap6s aguardar sua vez, o pedido passa para o exame substantivo.

Nessa fase, o examinador responsavel verifica a especificacdo de produtos e
servicos, a qual devera estar em conformidade com a edicdo da Classificacdo
Internacional de Nice vigente no Brasil a época do depdsito ou com quaisquer listas
de termos pré-aprovados que o INPI utilize ou venha a utilizar em caréter oficial. Caso
0 requerente utilize os termos pré-aprovados, o examinador esta dispensado de
analisar a adequacéo dos produtos e servicos a classe reivindicada, o que justifica o
valor da retribuicdo mais baixo, como mencionado anteriormente (INPI, 2022).

Nos casos de especificagcédo livre, os termos empregados pelo depositante
devem ser claros e precisos, e casos anémalos poderao ser objeto de exigéncia. Além
disso, o examinador poderd promover de oficio as alteragcbes necessarias para
adequar a especificacdo, quando for possivel alocar toda a especificacdo em outra
classe, quando parte significativa pertencer a classe reivindicada ou seja possivel
dotar os termos de suficiente clareza e preciséo, inclusive excluindo termos genéricos
e produtos ou servicos ndo enquadrados na classe reivindicada (INPI, 2022).

Além disso, o examinador verifica a legitimidade do requerente (se atende aos
requisitos legais para a titularidade do registro) e a presenca de documentos
obrigatérios (como documento de procuracdo, no caso de constar procurador no
pedido de registro de marca, e documentag¢do comprobatoria de prioridade unionista).
Ademais, é averiguado se o0 sinal cumpre aos requisitos primordiais de liceidade,
distintividade, veracidade e disponibilidade (INPI, 2021a, p. 103).



Para determinar se certo direito anterior é conflitante com o pedido em analise,
€ preciso levar em conta dois fatores: a semelhanca gréfica, fonética e ideoldgica dos
sinais; e a afinidade mercadoldgica dos produtos e servigos assinalados.

A andlise da possibilidade de colidéncia entre os sinais em cotejo
compreende a avaliacéo de seus aspectos grafico, fonético e ideolégico com
o objetivo de verificar se as semelhangas existentes geram risco de confusdo
ou associacédo indevida. Trata-se, portanto, de etapa essencial do exame do
requisito da disponibilidade, juntamente com a analise da afinidade

mercadoldgica, abordada no item 5.11.2 Exame da afinidade mercadoldgica.
(INPI, 20214, p. 166)

Logo, ndo basta que haja um registro anterior com sinal idéntico para que seja
impeditivo para o registro de um novo pedido. E necesséario também avaliar se ha
afinidade mercadoldgica entre os produtos e servicos assinalados, em respeito ao
principio da especialidade. Segundo esse preceito, é possivel que duas marcas com
sinais parecidos ou idénticos sejam concedidas a requerentes distintos, contanto que
0s mercados que atuam sejam suficientemente diferentes.

Como regra geral, quanto menor a semelhanca entre os sinais, maior
devera ser a afinidade mercadoldgica entre os produtos ou servigos
assinalados a fim de caracterizar o risco de confusdo ou associacao
indevida. Contudo, fatores como grau de atencéo do consumidor, nivel de
especializacdo do publico-alvo, origem habitual, permutabilidade e

complementariedade dos produtos ou servigcos podem ampliar ou reduzir a
possibilidade de conflito entre os conjuntos. (INPI, 2021a, p. 173, grifo nosso)

De modo a averiguar a disponibilidade, o examinador do INPI realiza busca
no banco de dados do instituto para verificar a existéncia de registros ou pedidos
depositados anteriormente que possam ser conflitantes com o pedido em andlise.
Caso ja haja registro prévio, o pedido é indeferido, geralmente pelo inciso XIX do art.
124 da LPI; se houver pedido prévio pendente de decisdo, o processo em exame é
sobrestado até a resolucdo do caso anterior. Todavia, visando a celeridade no exame,
desde 2013 as buscas por anterioridades se limitam exclusivamente a classe
reivindicada no pedido em andlise®. Portanto, mesmo que haja produtos ou servicos
semelhantes localizados em classes distintas, as marcas que 0s assinalam néo seréo

consideradas na busca normal do examinador.

9 “Art. 7° Para a verificagéo e analise da disponibilidade do sinal marcario, o examinador realizara busca
de anterioridades, que sera feita exclusivamente nas classes reivindicadas no pedido em analise,
ressalvados os casos de correspondéncia entre classes pertencentes a sistemas classificatérios
distintos”. (INPI, 2013)



Isso acaba por gerar certa distor¢cdo nos registros concedidos pela autarquia,
ja que é perfeitamente possivel que, por exemplo, seja registrada a marca
“Andorinha”, na classe 35, assinalando “comeércio de roupas”, mesmo ja havendo um
registro de terceiro da marca “Andorinha”, na classe 25, assinalando “vestuario”. Ao
mesmo tempo, € possivel que seja feito o registro da marca “Gibraltar”, na classe 9,
assinalando “smart watches”, mesmo que ja exista o registro de “Gibralthar”, na classe
14, assinalando “relégios de pulso”. Em ambos os exemplos, as concessdes teriam
sido feitas em consonéncia com os procedimentos estipulados pelo Manual de
Marcas.

E valido ressaltar que a opcdo por esse procedimento ndo se trata
necessariamente de um erro por parte da autarquia, mas de uma escolha gerencial
discricionéaria. Fazer a busca em todas as 45 classes de Nice em muito aumentaria o
tempo de exame de cada pedido de marca. Em paises como a Canada e EUA,
abordados no capitulo 3, os servidores dispbéem de tempo para conduzir a pesquisa
por toda a base de dados de seus respectivos institutos, porém a realidade da
autarquia brasileira @ outra, e os gerentes da unidade tiveram de primar pela
celeridade de exame em detrimento da robustez juridica do registro marcario. Em um
cenario com mais forca de trabalho disponivel, talvez as instru¢cdes normativas
disporiam de outro modo.

A tendéncia da classificacdo internacional de Nice, como na maioria das
classificacdes, € que os itens semelhantes pertencam a mesma classe. Porém,
dependendo dos critérios adotados, € possivel que itens com muitas caracteristicas
em comum nao sejam alocados na mesma classe. Além disso, devido a um namero
limitado de classes e a uma quantidade praticamente infinita de produtos e servigos a
serem rotulados, também é plausivel que figuem na mesma classe itens que tém
pouca relacdo entre si. Como exemplo desse ultimo fenbmeno, na classe 9 estédo
alocados 6culos de sol, extintores de incéndio e televisdes. Portanto, ndo € porque
dois pedidos estdo na mesma classe que necessariamente possuirdo afinidade
mercadoldgica.

Mas é possivel levar ao conhecimento do examinador a existéncia de um
registro colidente em classe distinta? A resposta é sim, e isso € feito por meio da
impetracéo de oposicao, dentro de 60 dias da publicacdo do depésito do pedido, em
conformidade com o art. 158 da LPI. Essa € a oportunidade de manifestagcdo para

terceiros que creem que a concessdo do pedido publicado ferirA seus direitos de



algum modo. Portanto, dentro do procedimento estabelecido pelo INPI, esse é o
principal (e praticamente Unico) modo de ser verificada a existéncia de anterioridades
impeditivas em classes distintas da reivindicada pelo pedido em analise.
A busca por anterioridades num processo com oposicado podera levar em
consideragcdo colidéncias em classes mercadologicamente afins, com o
objetivo de apurar os argumentos trazidos aos autos pela impugnante e pela

oposta, principalmente nos casos de suposta infringéncia do inciso XIX do
art. 124 da LPI. (INPI, 2021a, p. 221)

Outra maneira de o examinador tomar ciéncia de uma anterioridade em classe
distinta é por meio do Processo Administrativo de Nulidade (PAN), disciplinado pelos
arts. 168 a 172 da LPI. Todavia, essa alternativa consiste em um procedimento
realizado ap0s a concessao, que visa anular o ato administrativo. Por fim, outro (raro)
modo de a existéncia de pedido ou registro anterior impeditivo vir a tona é em caso de
sobrestamento, conforme o disposto na Nota Técnica INPI/CPAPD N° 02/2017 —
Indeferimento por anterioridades em classes diferentes em processos sem 0posi¢cao
(INPI, 2017a). Nesses casos, se o pedido anterior, pelo qual o pedido em andlise foi
sobrestado, for derradeiramente indeferido pela existéncia de registro em classe
distinta — trazido a tona pela impetracdo de oposicdo ou de PAN —, é possivel que o
pedido em andlise também seja indeferido com base no registro que impediu a
concessao do processo sobrestador'®. Nota-se, contudo, que em todos 0s casos ha a
atuacao de usuarios externos para que sejam consideradas anterioridades em outras

classes, e que o INPI, geralmente, ndo fara essa procura de oficio.

2.3. OS PROXIMOS PASSOS

Conforme visto anteriormente, a Classificacao Internacional de Nice consiste

em uma ferramenta administrativa originalmente elaborada pela Secretaria

10 “De acordo com a Nota Técnica INPI/CPAPD n° 02/2017, no exame de pedidos de marcas sem
oposicao que retornem de sobrestamento sera considerada anterioridade de outra classe, desde que
atendidas as seguintes condi¢fes:

a) Se a anterioridade de outra classe tiver sido apontada em oposi¢cdo ou processo administrativo de
nulidade no pedido sobrestador e for considerada impeditiva para o registro do sinal em exame;

b) Se o sinal em exame efetivamente reproduzir ou imitar a referida anterioridade e visar distinguir ou
certificar produtos ou servicos idénticos, semelhantes ou afins, de modo a ser suscetivel de causar
confusdo ou associacdo indevida.

Caso o sinal incorra em ambas as condi¢fes, devera ser indeferido pelo inciso XIX do art. 124 da LPI,
por reproduzir ou imitar sinal anterior de terceiros. Tal procedimento configura excec¢ao ao disposto no
art. 7° da Resolugéo INPI/PR n° 88/2013". (INPI, 2021a, p. 238)



Internacional com vistas a organizar os registros de marcas em seus arquivos. Na
época de sua constituicdo, os processos eram fisicos, materializados em folhas de
papel e pastas, o que requeria determinado tipo de administracdo e controle dos
arquivos.

O historico do INPI revela que, com o advento das Tecnologias de Informacéo
e Comunicacédo (TICs), o modo de recepc¢do, armazenamento, processamento e
busca por anterioridades no exame de pedidos de registro de marcas foi gradualmente
sendo adaptado as novas tecnologias, abandonando o papel e adotando os bancos
de dados e o processamento computacional (Maske; Calandrini, 2018). Nesse
contexto, devido a maior agilidade no acesso e recuperacao dos registros anteriores,
€ possivel ter uma asseguracdo maior de que o pedido entrante ndo invade o escopo
de protecéo dos registros antigos.

Acerca desse tema, Freeman e Perez (1988) explicam que ha algumas
inovacdes tecnoldgicas tdo pervasivas que mudam completamente as relacfes
econdmicas e de producao, atuando como ondas. Os autores citam as evolugdes
trazidas pela mecanizacéo, pelo motor a vapor, pela eletricidade, pelo petréleo e, por
fim, pelas TICs. Essa nocdo remonta aos conceitos de desenvolvimento econémico
de Schumpeter (1939), que identificou que a economia funcionava em ciclos, os quais
eram rompidos e evoluidos com a introducdo de uma nova tecnologia disruptiva.

Assim, 0 novo contexto € marcado por uma constante transformacéo. Novas
tecnologias surgem, e as antigas sdo substituidas. As indUstrias se adaptam as novas
demandas, e a infraestrutura é modernizada. As habilidades requeridas da méao de
obra também mudam, e a gestdo de empreendimentos precisa se adaptar a essas
novas realidades. Além disso, surgem novos esfor¢os para o desenvolvimento de
inovacdes, que visam a melhoria continua dos processos e produtos (Dosi, 1982).

Em determinado momento, certas tecnologias se tornam tdo pervasivas,
reestruturando o sistema produtivo, que se considera que esta instituido um novo
paradigma tecnoecondémico. Nesse ponto, ja estdo adquiridos custos decrescentes,
aumento na oferta e aplicacdes generalizadas, tornando o acesso mais facil e mais
presente no dia a dia (Freeman; Perez, 1988).

Atualmente, um possivel novo paradigma tecnoeconémico a se instalar é o da
inteligéncia artificial — IA. A Google Cloud (2024) define a IA como um campo da
ciéncia dedicado ao desenvolvimento de programas e maquinas capazes de funcionar

de maneira analoga ao pensamento humano, percebendo variaveis, tomando



decisbes e resolvendo problemas, ou mesmo processando uma quantidade tao
grande de dados que nao poderia ser assimilada por humanos. Entre seus usos estédo
andlise de dados, categorizacdo de objetos, previsbées, recomendacdes,
processamento de linguagem natural e recuperacao inteligente de dados. Para o
presente estudo, se destaca a funcéo de categorizacédo de objetos.

A IA é um campo grande de estudo, multidisciplinar, que envolve
conhecimentos de “ciéncia da computacado, andlise e estatistica de dados, engenharia
de hardware e software, linguistica, neurociéncia e até mesmo filosofia e psicologia”
(Google Cloud, 2024). Assim, na reflexdo aqui apresentada, ndo se objetiva o
aprofundamento sobre o tema ou seu esgotamento, mas apenas 0 reconhecimento
de que a IA € uma tecnologia possivelmente pervasiva, que tem o potencial de alterar
as perspectivas acerca de afinidade mercadolégica, bem como da classificacdo de
produtos e servigcos e seu processamento e armazenamento.

Entre as inUmeras formas de utilizacdo da IA, destaca-se o agrupamento
(clusterizagdo), que é uma forma de machine learning (aprendizado de maquina)*t
nao supervisionado, que é quando ndo ha parametros prévios estipulados por um ser
humano. A analise de agrupamentos € uma técnica que visa fazer agrupamentos
automaticos de dados segundo o seu grau de semelhanca, permitindo a descoberta
por faixa de valores e pelo exame de atributos das entidades envolvidas. Como o
nome sugere, o objetivo é descobrir diferentes clusters em uma massa de dados e
agrupa-los de uma forma que ajude com sua analise (Everitt, 2011).

Um agrupamento é uma colecdo de registros similares entre si, porém
diferentes dos outros registros nos demais agrupamentos. Esta tarefa difere da
classificacdo tradicional uma vez que nao necessita que 0S registros sejam
previamente categorizados, por isso trata-se de um aprendizado ndo-supervisionado.
Além disso, ela ndo tem a pretenséo de classificar, estimar ou predizer o valor de uma
variavel, ela apenas identifica os grupos de dados similares (Everitt, 2011).

Dada essa exposicdo, nota-se que a IA, por meio da clusterizacdo, pode se
mostrar uma ferramenta valiosa na analise da afinidade mercadoldgica, pois tem a
capacidade de analisar uma variada gama de termos e agrupa-los conforme suas

semelhancas, ao mesmo tempo que o0s separa daqueles distintos. Isso abre a

11 Tipo de inteligéncia artificial que melhora com o tempo e pode ser treinada, usando algoritmos para
treinar dados e conseguir resultados (Google Cloud, 2024).



possibilidade de ndo ser mais necessaria a utilizagcdo de um sistema classificatorio
fixo, pois a maquina poderia realizar a busca por anterioridades baseada nos termos
da especificagcdo, separando para julgamento do examinador apenas 0s registros
relevantes, com produtos e servigos afins.

De fato, ja ha estudos nesse sentido, como o dos ucranianos Shmatkov et al.
(2023), que, por meio de processamento de linguagem natural, propuseram um
modelo de algoritmo que auxilia nas buscas de anterioridade de marcas, utilizando a
base de dados do EUIPO. Os autores concluem que obtiveram certo sucesso, mas
gue o modelo ainda carece de mais desenvolvimento. Além disso, destacam que essa
busca por anterioridades baseada em IA ndo deve estar disponivel apenas para 0s
examinadores, mas também para 0s requerentes e seus procuradores quando
objetivam estudar o possivel depdsito de um novo pedido de registro de marca, a fim

de ndo causar desencontros entre as entradas e as saidas do processo.



3. AFINIDADE MERCADOLOGICA NOS ESCRITORIOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL DE OUTROS PAISES

Nesta secdo, serdo analisados os procedimentos realizados pelos escritérios
de PI de outros paises, de modo a ser possivel identificar boas praticas, que possam
servir de modelo ou de inspiracdo para o cenario brasileiro. Apesar de os acordos
internacionais de marcas objetivarem a harmonizacdo de procedimentos e
entendimentos, eles ainda permitem consideravel liberdade no método de
implantacdo dos dispositivos neles contidos. Por exemplo, o Acordo de Nice (1957)
admite que a NCL seja utilizada em conjunto com outros sistemas classificatorios, seja
de modo primario ou auxiliar.

O primeiro escritorio escolhido foi o United States Patent and Trademark
Office — USPTO, dos Estados Unidos. Aléem de liderar a economia mundial em termos
de Produto Interno Bruto — PIB (UOL, 2023), o pais da América do Norte possui
destaque dentro do sistema de Pl. Em 2023, o escritério estadunidense recebeu
737.018 pedidos de registro de marcas, sendo que 414.043 foram registrados, e ja
conta com um banco de 3.151.009 marcas registradas em vigor para explorar na
busca por anterioridades (USPTO, 2024a). Além disso, destaca-se a quantidade e a
gualidade de material acessivel para pesquisa em seu sitio eletrénico, o que favorece
seu estudo.

O segundo escritério eleito foi o Canadian Intellectual Property Office — CIPO,
instituto canadense que processa 0s registros de marca no pais. Entre as motivacfes
para sua selecao foi a sua adesao recente e relativamente tardia ao Acordo de Nice.
Em 2019, o pais aderiu ndo s6 ao Acordo de Nice, mas também ao Tratado de
Singapura e ao Protocolo de Madri — acordos relativos a marcas —, ao Acordo de Haia
— referente a desenhos industriais —, e ao Tratado sobre Lei de Patentes (Governo do
Canada, 2019). Apesar disso, 0 pais norte-americano ja possuia um sistema de PI
consolidado, tendo recebido 63.442 pedidos de registro e concedido 45.076 marcas
no ano anterior as adesdes (CIPO, 2020). Mais um fator que chama atencao € o fato
de anteriormente a 2019 o escritdério canadense nao utilizar um sistema préprio de
classificagdo de produtos e servigos: a especificagdo contava apenas com texto
corrido, com a unica separacgao feita entre os termos sendo a divisdo entre produtos
e servicos (CIPO, 2018a).



O terceiro pais selecionado foi o Japéo e seu Japan Patent Office — JPO.
Somada a disponibilidade de documentos no sitio eletrénico da entidade japonesa, a
existéncia de um estudo acerca do sistema de classificagdo niponico realizado por um
examinador de marcas brasileiro, que passou meses vivenciando a realidade do JPO,
favorece o estudo dos métodos japoneses (Alegria, 2023). Mais um fator que estimula
a pesquisa acerca desse pais € a utilizacdo de um sistema classificatorio paralelo para
buscas, intitulado Similar Group Codes — SGC (cédigos de grupos similares, em
inglés), o qual também é tema de celebracdo de tratados com a Coreia do Sul e a
China, seus principais parceiros comerciais (JPO, 2024a). Acerca de estatisticas, em
2022 o JPO recebeu 170.275 depositos de pedidos de registro de marcas, tendo
concedido 183.804 marcas nesse periodo e acumulado um banco de 2.180.817
marcas em vigor (TM5, 2023). Ademais, apresenta o quarto maior PIB do mundo
(UOL, 2023).

Por fim, o ultimo escritério escolhido para ser observado € a China National
Intellectual Property Administration — CNIPA. Apesar de ter o segundo maior produto
interno bruto do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos (UOL, 2023), a
China ainda é considerada um pais em desenvolvimento, estando aliada ao Brasil, a
Russia, a India, e a Africa do Sul para constituicio do grupo BRICS (Itamaraty, 2023).
Mesmo nao sendo considerada um pais desenvolvido, a China lidera as estatisticas
em matéria de propriedade intelectual. Em 2022 o escritério chinés recebeu 7.353.493
pedidos de registro de marca, tendo registrado 6.177.170 delas e acumulando um total
de 42.671.911 marcas em vigor, um numero mais de treze vezes maior que o banco
marcario do segundo colocado, o USPTO (TM5, 2023). Dada essa quantia expressiva
de marcas em vigor, se pondera acerca do escopo de protecao desses registros, bem
como dos procedimentos administrativos e da busca por anterioridades.

3.1. UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE — USPTO

Os Estados Unidos séo membros do Acordo de Nice desde 1972 (OMPI,
2023a), e tém utilizado a Classificacdo Internacional de Nice como sistema
classificatério primario desde setembro de 1973 (USPTO, 2024b). Antes disso, 0s
estadunidenses utilizavam um sistema parecido com o do Canada, se valendo da

classe A para produtos e da classe B para servi¢os. Além dessas, também é utilizada



a classe 200, dedicada exclusivamente a marcas com titularidade coletiva (USPTO,
2024b).

Conforme explica o manual do USPTO, denominado Trademark Manual of
Examining Procedure — TMEP (USPTO, 2023), essas classes antigas ainda sao
utilizadas para casos de pedidos especiais. Assim, as marcas de certificacdo (voltadas
a certificar produtos e servigos alheios) utilizam as classes A e B, ao passo que as
coletivas (cujo titular € algum tipo de coletividade) utilizam a classe 200. Além disso,
0s registros depositados antes de setembro de 1973 ainda mantém sua classificagéo
original, a ndo ser nos casos em que houve apostilamento para reclassificacdo para a
NCL.

Quanto aos critérios de categorizacdo adotados, nota-se que a péagina
especifica acerca do tema (USPTO, 2024b) reproduz o texto do livro de Roberts
(2017), j& abordado na secéo 2.1.1 da presente tese. Dado o historico da autora, que
trabalhou tanto no USPTO quanto na OMPI, faz sentido que seus escritos sejam
aplicados pelo escritorio dos Estados Unidos.

Um fator que chama atenc¢éo € que termos da lista alfabética da Classificacéo
de Nice ainda podem ser considerados inadequados para os padrées do USPTO, por
serem genéricos demais. Assim, o escritério estadunidense elucida que a maioria dos
itens da lista alfabética ndo sao especificos o suficiente para identificar os produtos e
servigos assinalados, porque a lista foi desenvolvida para classificar — e ndo para
especificar — produtos e servicos (USPTO, 2024b). Para eles, a identificacdo de
produtos e servigos precisa ser especifica, definida, clara, precisa e concisa, e deve
ser composta por termos utilizados usualmente no ramo mercadoldgico em questéo e
que o publico geral consiga reconhecé-los facilmente (USPTO, 2023). Assim,
percebe-se a preocupacdo da instituicdo em limitar o escopo de protecdo dos
registros, tendo em vista que termos mais geneéricos implicam num escopo mais
amplo.

Nesse contexto, nota-se que o escritorio estadunidense dedica bastante
atencao ao assunto de especificacao de produtos e servi¢os, tendo em vista que essa
secdo do TMEP conta com 46 péaginas (USPTO, 2023). Além disso, o USPTO
disponibiliza para os usuéarios externos uma ferramenta de busca dedicada a
encontrar termos adequados, bem como sua correta classificacdo, denominada ID
Master List (USPTO, 2024c).



A plataforma conta com recursos avancados de pesquisa, incluindo
operadores booleanos, caracteres coringa, busca por radicais, prefixos, sufixos, busca
difusa, de plurais e busca por proximidade. Nela, consta uma lista ndo exaustiva de
termos pré-aprovados, 0s quais podem ser usados para fazer um depésito de pedido
de registro de marca mais barato, denominado TEAS Plus, e que ndo podem sofrer
interferéncia do examinador (USPTO, 2023).

Cada um dos termos constantes na ID Master List (USPTO, 2024c) possui
uma pagina dedicada com seu historico, sua origem, e eventuais explicacdes maiores.
Cada um deles recebe uma numeragcdo nacional especifica de até cinco digitos,
iniciada pelo niumero da classe de Nice. Inclusive os itens deletados permanecem na
base, com a motivacédo de sua exclusao registrada. Nesse ensejo, observa-se que
nos Estados Unidos ndo sdo aceitos termos com colchetes ou parénteses, o que €
pratica comum em outros paises e na Classificacdo de Nice.

O USPTO também recomenda a consulta ao ID Master List mesmo que o item
buscado n&o conste na base, pois ela fornece parametros da escolha de palavras
correta para especificar produtos e servicos. Além disso, na plataforma também
constam os termos aprovados no ambito do Five Trademark Offices — TM5, acordo
pentalateral celebrado entre USPTO (Estados Unidos), CNIPA (China), JPO (Japéo),
EUIPO (Unido Europeia) e Korean Intellectual Property Office — KIPO (Coreia do Sul)
(USPTO, 2024c). Dessa forma, é possivel perceber que a harmonizacdo da
especificacdo de produtos e servicos também € um interesse de acordos com menos
partes, em oposicado a tratados multilaterais com dezenas de membros, como o
Acordo de Nice, talvez pela sua relevancia e pela maior facilidade de negociacdo com
menos interlocutores.

De modo a favorecer a fluidez do texto, sinala-se que as demais informacoes
trazidas a partir deste ponto até o final desta sec¢ao séo oriundas do TMEP (USPTO,
2023). Para 0 USPTO, a Classificacdo de Nice, dentro do possivel, agrupa e reflete
0s produtos e servicos que sdo afins, apesar de haver excecdes, tanto de itens
relacionados em classes diferentes, quanto de itens sem relagéo alocados na mesma
classe. As classes sao utilizadas pelo escritério para calcular as taxas de deposito,
pois sdo multiplicadas pelo nimero de classes. Nesse contexto, importa informar que
0 USPTO conta com sistema multiclasse, em que um unico pedido pode especificar
produtos e servigos de mais de uma classe. Desse modo, apds o exame, é possivel

gue o pedido seja parcialmente deferido ou indeferido, relativamente a apenas uma



parte das classes assinaladas. Outra funcdo das classes citada € auxiliar na busca
por anterioridades, a qual sera posteriormente comentada.

Diferentemente do Brasil, onde vigora o sistema atributivo de direito (a
propriedade da marca € reconhecida por meio do registro), nos EUA vige o sistema
declarativo de direito, no qual o primeiro a usar tem o direito sobre o sinal. Nesse
ensejo, l4 também vigora a common law, sistema juridico em que as decisdes dos
juizes e a jurisprudéncia sdo o principal fator que molda o arcabouco juridico, em
contraponto a civil law do Brasil, em que o processo legislativo é protagonista.

Dessa maneira, ao depositar um pedido de registro de marca junto ao USPTO,
0 requerente precisa apresentar provas e amostras do uso da marca relativamente
aos produtos e servicos assinalados. E necessario um exemplo para cada classe
solicitada. Caso os negécios ainda ndo tenham iniciado em relacao aquele ramo, é
possivel que o depositante assine uma declaracdo de intencdo genuina de uso da
marca, tendo que apresentar a prova posteriormente.

Quando o processo chega para o examinador e os termos séo formados por
itens ndo constantes entre os pré-aprovados, ele pode requerer a reclassificacdo do
pedido, caso julgue que deveria estar alocado em outra classe. Ele também pode
requerer que os termos se restrinjam a uma so classe, caso perceba que pertenceriam
a multiplas. Outra alternativa seria 0 complemento do valor pago para compensar a
necessidade de inclusdo de novas classes. Mais um poder do examinador € alterar a
classe de oficio, ou mesmo atribuir uma classe, caso o pedido seja depositado sem
essa indicacdo. Ainda acerca desse tema, as amostras de uso enviadas pelo
requerente também sdo ferramentas para entender melhor os produtos e servicos
assinalados, e podem ser empregadas para justificar alteracdes na categorizacao.

Apés a analise da adequacao da especificacdo de produtos e servicos, €
realizada a busca por anterioridades no banco de dados, por meio de um programa
denominado X-Search. Nesse momento, ndo ha limitacédo as classes que podem ser
buscadas, entdo cabe ao examinador, por meio de seu julgamento profissional, decidir
como conduzir a procura por anterioridades. Todavia, o relatério de exame, no qual
consta a decisdo, deve incluir as estratégias de busca empregadas. Nesse cenario,
cumpre constar que, no sistema estadunidense, terceiros podem se opor ao registro
apenas apos o exame do escritdrio, enquanto no Brasil a oposicéo é feita antes do

exame substantivo.



Quanto a analise da disponibilidade, o TMEP explica que os pedidos devem
ser indeferidos quando houver probabilidade de confusdo (likelihood of confusion)
entre os sinais. Esse fenbmeno acontece quando houver chance consideravel que os
consumidores se confundam quanto a origem do que consomem, acreditando que
seja da mesma fonte. Outros casos sdo quando se presume que haja patrocinio,
afiliacdo ou conexdo da marca entrante com a marca sénior. Para identificar a
probabilidade de confusdo, quanto mais parecidos 0s sinais, menos afinidade
mercadoldgica € necessaria, e vice-versa. O manual também pontua que marcas
idénticas podem causar confusdo mesmo em ramos completamente distintos.

Pontos a serem analisados acerca da afinidade mercadoldgica sao os canais
de distribuicdo, o grau de sofisticacdo da busca dos consumidores, a possivel
existéncia de acordo de convivéncia entre as partes e o0 nUmero e a natureza de
marcas similares de produtos similares — a chamada teoria da distancia'?. Destaca-se
que, como o direito estadunidense é baseado na common law, o0 TMEP conta com
varios exemplos de casos concretos para ilustrar seus dispositivos.

O examinador deve fornecer provas que demonstrem que os produtos e
servicos estao relacionados para motivar sua conclusdo de que ha risco de confuséo.
As evidéncias de afinidade podem incluir artigos de noticias e/ou provas provenientes
de bases de dados informaticas que demonstrem que 0s bens ou servicos relevantes
sao utilizados em conjunto ou pelos mesmos compradores; anincios que mostram
gue os produtos ou servicos relevantes sao anunciados em conjunto ou vendidos pelo
mesmo fabricante ou revendedor; e/ou coOpias de registros anteriores baseados no
uso da mesma marca tanto para os produtos ou servigos do requerente quanto para
0s produtos ou servicos listados no registro anterior citado. Além disso, no relatorio,
deve ser indicado o processo impeditivo e 0 motivo do seu apontamento.

O TMEP explica que, quando os bens e servicos em questdo sdo bem
conhecidos ou geralmente reconhecidos como tendo uma origem comum, o 6nus de
estabelecer uma relagdo € mais facil de satisfazer. Além disso, elucida que n&o ha
regra per se acerca da afinidade de determinados ramos, inclusive segmentos
geralmente associados, como restaurantes e alimentos, pois é preciso analisar caso

a caso.

12 Por exemplo, se as marcas “Cryofly”, “Cryoplane” e “Cryoair” ja convivem para assinalar servigos de
transporte aéreo, ndo haveria 6bice para a entrada de uma quarta denominada “Cryocloud”. Porém, se
houvesse apenas a marca “Cryofly” em vigor, ela seria impeditiva para o registro de “Cryoplane”.



Mais uma disposi¢cdo é que a natureza e o escopo dos bens ou servi¢os de
um titular devem ser determinados com base nos bens ou servicos mencionados no
pedido e no registro, logo ndo importa se a empresa realiza atividades além das
citadas. Se o referido registo descrever bens ou servigos de forma ampla, e nao
houver limitacdo quanto a sua natureza, tipo, canais de comércio ou classe de
compradores, presume-se que 0 registo abrange todos os bens ou servigos do tipo
descrito, que se movimentam em todos 0s canais normais de comeércio e que estejam
disponiveis para todas as classes de compradores.

Em tema anélogo, o USPTO néo aplica de oficio a doutrina da expanséo dos
negocios, que pressupde que determinados segmentos naturalmente se difundem
para outros ramos. Caso néo conste no registro, o examinador n&o vai pressupor que
o registro anterior fez ou pode fazer a expansédo de seus negdcios. A alternativa para
gue isso seja considerado € a acao de terceiros, como por meio de oposicao.

Outro fator a ser considerado apenas com a acédo de terceiros € a fama do
registro anterior. Na doutrina estadunidense, a for¢ca da marca garante um escopo de
protecdo maior, impedindo o registro de entrantes com similaridade relativamente
menor. Todavia, esse critério ndo € considerado pelo examinador sem a manifestacao
de terceiros.

Interessante notar que o TMEP estabelece que, se houver duvida quanto a
existéncia de probabilidade de confuséo, o conflito deve ser resolvido em favor da
marca mais antiga. Todavia, nota-se que o USPTO espera diligéncia dos titulares na
protecdo de suas marcas, ao ndo aplicar de oficio a teoria da expansdo de mercados,
nem considerar voluntariamente a forca das marcas anteriores encontradas. Esses
sdo sinais de um sistema mais maduro de Pl, em que o conhecimento de suas
particularidades é mais difundido pela populacdo em geral.

Outros indicativos dessa maturidade estdo na exigéncia de especificacéo de
produtos e servicos mais precisa até que a Classificacdo de Nice, de modo a reduzir
0 escopo de protecado dos registros marcarios, e na consideragcéo apenas do contetdo
constante no registro — caso 0 empresario queira expandir seus negocios, deve
realizar novos depdsitos que reflitam essa difusdo mercadoldgica.

As buscas sem limitacdo de classe tém como produto registros mais robustos
e confiaveis, que, consequentemente, possuem maior forca juridica. Dada a qualidade
das entregas do USPTO, espera-se que seu trabalho seja mais reconhecido, o que

viabiliza a disponibilizacdo de mais recursos para o escritorio, em um ciclo virtuoso.



Apesar de a realidade do escritorio de Pl do pais com a economia mais forte do mundo
parecer ser inalcancavel pelos paises em desenvolvimento, os métodos do USPTO
ainda sdo um modelo a ser mirado nos esforcos de evolugdo dos sistemas e

procedimentos brasileiros.

3.2. CANADIAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE - CIPO

Conforme mencionado anteriormente, o Canadé aderiu ao Acordo de Nice em
2019 (Governo do Canada, 2019). Antes disso, o seu escritorio de PI, CIPO, néo
possuia sistema proprio de classificacdo de produtos e servicos, ndo sendo exigido
que o requerente identificasse a que classe os termos pertenciam, a nao ser se
consistiam em produtos ou em servigos (CIPO, 2024a). Eis um exemplo da publicacéo

de um registro de marca canadense de antes da adeséo:

TRADEMARK

MSC

Authorisation For Use
Consent from the owner Official mark no. 915 270, Her Majesty the Queen in Right of Canada as
Represented by the Minister of the Environment is of record.

Goods

printed materials, namely books, brochures and training materials namely instructional workbooks,
booklets, manuals, pamphlets and articles, electronic and digital materials namely e-books, videos,
DVDs, CDs and streaming digital content such as mp3s in the fields of personal development,
meditation, and psychological health, all excluding any materials and information in the field of
meterology, environment and climate change

SERVICES

training services, namely workshops, seminars, and classes in the fields of personal development,
meditation, and psychological health, all excluding any materials and information in the field of
meterology, environment and climate change

Figura 4 - Exemplo de registro de marca canadense.
Fonte: CIPO, 2018a.

Nota-se que, pela Classificacdo de Nice, a secao de produtos da imagem
acima contaria com itens de, pelo menos, duas classes: 16 (que inclui materiais
impressos) e 9 (que abarca CDs e DVDs). Ressalta-se, porém, que era possivel que
0s requerentes indicassem a que classes de Nice os termos pertenciam — informacéo

essa que ficava anotada nos registros —, todavia isso ndo possuia efeitos praticos,



nem era mandatdria. Contudo, a partir de 2019, passou a ser obrigatorio que 0s
requerentes indicassem as classes NCL a que pertencem os termos listados (CIPO,
2024a).

Dado esse histérico, nos preceitos constantes no Trademarks Examination
Manual (CIPO, 2024a), é possivel notar uma preocupacao maior com 0s termos em
si, escolhidos pelo requerente para identificar seu segmento mercadologico, do que
com a correta categorizacdo. O manual postula que o pedido de registro deve ser
acompanhado de uma declaracédo, em termos comerciais normais, dos produtos ou
Servigcos com 0s quais a marca € usada em associacao ou proposta para ser usada.

Segundo o documento, uma declaracdo de produtos ou servicos €
considerada “em termos comerciais normais” quando a pesquisa realizada pelo
examinador concluir que linguagem e ambito semelhantes foram utilizados por outros
na mesma industria para descrever os mesmos itens. Quando ndo for possivel
identificar quais seriam essas condicdes comerciais normais, a declaracdo dos
produtos ou servicos deve ser clara e concisa: descrigcbes demasiadamente técnicas,
extensas ou ambiguas ndo sdo aceitaveis para o escritério canadense.

Assim como o USPTO, o CIPO disponibiliza para os usuarios externos uma
ferramenta de busca dedicada exclusivamente a produtos e servicos, denominada
Goods and Services Manual (CIPO, 2018b). A plataforma em muito se assemelha a
do escritério estadunidense, contando com ferramentas avancadas de busca,
exemplos e explicagdes (CIPO, 2024b). Outra notavel similaridade com o USPTO esta
nos dispositivos acerca da especificacdo, que possuem praticamente oS mesmos
requisitos de ndo ser genérica, ndo ser muito abrangente, ndo ser composta
simplesmente pelo caput da classe, ndo ter carater exemplificativo, entre outros
(CIPO, 2024a).

O manual também explica que, embora os produtos ou servicos devam ser
declarados “em termos comerciais normais” e “de uma forma que identifique um
produto ou servigo especifico”, mesmo quando se considera que a especificacdo esta
conforme com esses dois critérios, ainda poderéo ser necessarios detalhes adicionais
para agrupéa-los de acordo com as classes da Classificagéo de Nice.

De acordo com o manual de exame do CIPO (2024a), o Goods and Services
Manual (CIPO, 2018b) deve ser consultado para determinar a classificagdo exata dos
produtos ou servigos. Para itens ndo encontrados no manual, os examinadores

consultardo os caputs das classes e suas notas explicativas, bem como 0s critérios



de categorizacdo da Classificacdo de Nice para determinar a classe apropriada.
Nesse sentido, reforcam que os produtos e servi¢os sao classificados primordialmente
pela sua fungdo, seguida de sua matéria-prima. Todavia, produtos que ja possuem
sua classificagcdo determinada ndo podem ter sua classe alterada com a simples
especificacao de sua funcgéao.

Assim como na secao anterior, de modo a aprimorar a fluidez do texto, deixa-
se consignado que a fonte das informacfes a seguir expostas € o Trademarks
Examination Manual (CIPO, 2024a). De acordo com o texto, os examinadores podem
requisitar esclarecimentos acerca da especificacdo, todavia aquilo que ja consta no
Goods and Services Manual deve ser aceito pelo examinador como esta.

Acerca da busca por registros anteriores, 0 manual destaca que, além de
garantir que um pedido esteja em conformidade com as disposi¢coes formais da lei
canadense de marcas, 0os examinadores também desempenham papel na protecao
dos direitos de outros proprietarios e de suas marcas registradas, o que € alcancado
por meio da busca por anterioridades.

Para o CIPO, a busca é um processo fundamental no exame de um pedido
de marca. Tendo em mente que o registro de uma marca da ao proprietario o direito
exclusivo de uso dessa marca no Canada, em relacdo aos produtos ou servicos em
associacdo com 0s quais esta registrada, os examinadores devem ser consistentes
na forma de consultar os resultados da pesquisa. A busca é feita em todas as classes
e inclui marcas pendentes, registradas e abandonadas, pois elas podem conter
informacdes Uteis para o caso em andlise.

Quanto a colidéncia de marcas, o0 manual diz que o uso de uma marca causa
confusdo com outro sinal se o uso de ambos na mesma &rea puder levar a inferéncia
de que os produtos ou servigos associados a essas marcas sao fabricados, vendidos,
alugados, contratados ou executados pela mesma pessoa, quer pertengcam ou hao a
mesma classe. Em outras palavras, a questdo nao € a confuséo entre as marcas em
si, mas a confusdo quanto a origem dos produtos ou servi¢os associados.

Ao determinar o risco de confusdo, os examinadores devem considerar todas
as circunstancias envolvidas, com destaqgue para as seguintes, conforme listadas na
lei canadense. O primeiro fator € o carater distintivo inerente as marcas e até que
ponto elas se tornaram conhecidas, 0 que remete a se¢cao 1.3 da presente tese, que
explica a diferenga entre marcas fantasiosas e evocativas. Geralmente, quando uma

marca registrada se tornou conhecida como sinal distintivo de um determinado titular,



ela deveria receber um ambito de protecdo mais amplo do que aquela que néo tenha
sido usada ou conhecida pelo publico canadense.

O segundo elemento € o periodo de uso das marcas registradas. E geralmente
aceito que uma marca que tenha sido usada substancialmente durante um longo
periodo merece mais protecdo do que uma marca que tenha sido menos usada
durante um curto periodo de tempo e, portanto, tenha sido conhecida em menor grau.

O terceiro critério é a natureza dos produtos, servigcos ou negdécios. Acerca
disso, o manual explica que existe um maior risco de confusdo se duas marcas que
se assemelham forem utilizadas em associacdo com o0s mesmos produtos nos
mesmos mercados. Consequentemente, a semelhanca entre as duas marcas nao
deve ser vista isoladamente, mas antes em conjunto com a natureza dos produtos e
a natureza dos canais de distribui¢ao.

A proxima caracteristica citada pela lei de marcas canadense é a natureza
dos canais de distribuicdo, pois o risco de confusdo € maior quando os bens ou
servigos, mesmo que sejam diferentes, sdo distribuidos ou fornecidos nos mesmos
tipos de lojas ou locais. Além disso, mercados varejistas e atacadistas tendem a ter
publicos diferentes, o que pode ajudar a afastar o risco de confuséo.

Por fim, deve ser considerado o grau de semelhanca entre as marcas,
inclusive na aparéncia, no som ou nas ideias por elas sugeridas. Sobre essas cinco
caracteristicas, o manual faz a ressalva de que o peso dado a cada um desses
critérios deve variar caso a caso. Os examinadores devem colocar-se na posicao de
um comprador comum e se perguntar se uma pessoa com memaoria imperfeita teria
probabilidade de inferir que os produtos ou servicos associados a marca do
requerente e aqueles associados a outra marca sdo fabricados, vendidos, alugados
ou contratados pela mesma pessoa.

Para o CIPO, ao avaliar a questéo da confuséo, as marcas em conflito devem
ser consideradas do ponto de vista do consumidor médio apressado, que tem uma
recordacdo imperfeita da marca do oponente, e que pode encontrar a marca do
requerente em associacdo com os produtos do requerente no mercado. O teste a ser
aplicado é uma questao de primeira impressdo na mente de um consumidor casual
apressado que vé a marca num momento em que ndo tem mais do que uma
recordacédo imperfeita das marcas anteriores, e ndo faz uma pausa para dar qualquer
consideracdo ou exame detalhado do assunto, nem para examinar de perto as

semelhancas e diferencas entre as marcas registradas.



Mais alguns pontos variados a serem destacados do manual canadense é a
diferenca entre possibilidade e probabilidade de confuséo. A primeira € mais comum
e pode ser identificada em inUmeras situacdes, mas ela ndo enseja indeferimentos.
Ja a segunda representa uma frequéncia maior, que pode ser danosa ao titular da
marca mais antiga.

Mais uma peculiaridade € que, devido ao Canada possuir duas linguas
oficiais, que séo o inglés e o francés, todos os registros de marca séo publicados nas
duas linguas, inclusive a especificacdo de produtos e servigos. Mais um ponto a
destacar € que antes do indeferimento o requerente € chamado aos autos para
apresentar contra-argumentos. Além disso, as oposicdes de terceiros sao
apresentadas apos o exame substantivo do CIPO. Quando ha indeferimento, ele pode
ser parcial, apenas em relacdo a parte de alguns produtos e servigos.

Acerca do exame canadense, é possivel perceber um maior foco nos termos
escolhidos, ou seja, no texto corrido da especificacdo. Assim, a classificacdo de Nice
€ apenas secundaria, que foi adotada para adesdo aos acordos internacionais.
Também se percebe ligeira diferenca nos critérios aplicados para determinacéo de
afinidade mercadoldgica. A busca em todas as classes também tende a proporcionar
maior seguranca nos registros emanados pelo CIPO, algo que tem sua viabilidade
proporcionada em parte pelo nimero relativamente baixo de pedidos anuais a serem

examinados pelo escritoério.

3.3. JAPAN PATENT OFFICE - JPO

Conforme mencionado anteriormente, houve um examinador de marcas
brasileiro que estudou presencialmente, durante trés meses de 2022, o sistema
classificatorio japonés, o que serve de fonte de informacéo especializada para esta
secédo deste trabalho. O coordenador da CCPS do INPI (se¢éo 2.2.1 desta tese) foi
convidado pelo JPO para vivenciar os procedimentos de exame in loco, e suas
conclustes foram registradas em um relatorio final, de autoria de Alegria (2023).

O Japéo aderiu ao Acordo de Nice em 1990 (OMPI, 2023a), porém esse nao
foi o primeiro sistema classificatério adotado pelo pais. Entre as décadas de 1950 e
de 1960, considerava-se que havia teoria e jurisprudéncia consolidadas acerca da

semelhanca de sinais, porém ndo podia se dizer o mesmo sobre a afinidade de



produtos, o que ocasionava desarmonia e falta de uniformidade de decisdes nesse
assunto (Alegria, 2023).

Desse modo, foi desenvolvida uma Classificacdo de Produtos nacional, que
agrupava aqueles considerados similares nas mesmas categorias. Com o tempo e
devido a demandas da comunidade, o critério principal dessa classificacdo passou da
constituicdo dos produtos (foco no produtor) para o propésito e o ponto de venda (foco
no consumidor), fendmeno que foi marcado pelo lancamento, em 1961, dos Padrbes
de Exame para Produtos Similares (Alegria, 2023).

Com a adesédo do Japao ao Acordo de Nice em 1990, a NCL comecou a ser
utilizada de modo secundario a classificacdo nacional japonesa. Todavia, a partir de
1992, a Classificacédo de Nice passou a ser a principal, o que ensejou o langamento
do Manual de Exame de Produtos e Servigos Similares (JPO, 2023a), que compilava
0s itens tanto da classificacao internacional quanto da japonesa, listagem essa que é
revisada anualmente (Alegria, 2023).

Apesar de a Classificacdo Internacional ter passado a ser a oficial, os
japoneses permaneceram utilizando a sua classificagdo nacional. Enquanto um
pedido deve ser depositado se valendo da NCL, o JPO reclassifica os produtos e
servicos nela contidos para Grupos de Produtos e Servicos Similares, se valendo dos
Cadigos Grupos Similares — CGSs?!3 (JPO, 2024a).

Esses grupos séo utilizados como parametro para busca por anterioridades
(JPO, 2024b) e objetivam garantir o cumprimento da legislacdo japonesa
relativamente a busca por marcas anteriores potencialmente conflitantes que
assinalam produtos e servicos idénticos ou similares, tendo em vista que as
classificacdes japonesas anteriores, bem como a Classificacdo de Nice, as vezes
incluem produtos e servigos distintos na mesma classe, bem como itens semelhantes
em classes diferentes (Alegria, 2023).

Todavia, como exposto pelo préprio JPO (2023a), deve-se notar que, ao
examinar a semelhanca de produtos ou servi¢cos de forma especifica e individual, ou
com base na evolucao das circunstancias reais das empresas e dos mercados, podera
haver alguns casos em que produtos e servigos presumidamente semelhantes — de

acordo com os CGSs — ainda podem ser considerados distintos; enquanto produtos e

13 Original em japonés: #8{lF 3 — K (ruijigun koodo).



servicos que nao sao presumidos afins com base nesses cédigos podem, na verdade,
ser considerados similares.

Os CGSs séo estruturados em codigos alfanumeéricos de cinco digitos, sendo
os dois primeiros indicadores do numero da classe maior, 0s quais sdo seguidos de
uma letra, que indica uma subdivisdo dessa classe superior, e de mais dois nimeros,
gue indicam ainda mais uma subcategoria, todos estruturados de modo hierarquico e
seguindo os principios da antiga classificacdo japonesa (JPO, 2024a; Alegria, 2023).
Abaixo segue exemplo da classe 05, segundo o qual, o CGS de “combustivel liquido”
seria “05A02”:

Tabela 2 - Exemplo de Cddigo de Grupo Similar
01 - Combustivel sélido

02 - Combustivel liquido / gasoso
B - Oleo industrial 01 - Oleo industrial
01 - Gordura e 6leo animal

A - Combustivel

05 - 5 7
e G_ordura_ =l 02 - Oleo vegetal
industrial
03 - Gordura modificada
D - Cera 01 - Cera
E - Acido de alta gordura 01 - Acido de alta gordura

Fonte: adaptado de JPO, 2024a.

Como os pedidos sédo depositados utilizando a classificagcdo de Nice, a
indicagéo dos CGSs é feita antes do exame substantivo. Isso é feito automaticamente
por um programa de computador quando os termos escolhidos possuem
correspondéncia direta dentro da tabela oficial (Alegria, 2023). Nesse sentido, o JPO
publica anualmente a lista alfabética da Classificacdo de Nice ja indicando os

respectivos CGSs, conforme o exemplo abaixo:

List of Goods in Alphabetical Order (Class 1 — Class 34) B

Class Index Indication of Goods Indication of Goods (Japanese translation)| Similar Group Codes| Basic No.| * | Remarks
10 B#0001 |babies’ bottles IR LR 01C01 100028

05 | B#0002 |babies’ diaper—pants LRy Kisteo |17A10 | 050413 |

05 | B#0003 |babies’ diapers FLEART [17A10 | 050412 |

05 | B#0004 |babies’ nappies [FLRHBTD |17A10 | 050412 |

05 | B#0005 |babies’ nappy-pants FLERD/ Y Kste [17A10 | 050413 |

25 | B#0006 |babies’ pants [underwear] AR Y (FH) 17A02 250058

Figura 5 - Exemplo da relacdo entre a lista alfabética e os CAdigos de Grupos Similares.
Fonte: JPO, 2023b.



Caso nao haja correspondéncia direta, a indicacdo dos CGSs cabera a uma
divisdo dedicada a esse tema, o International Trademark Classification Office, que
conta com nove examinadores com dedicagdo exclusiva a essa fungdo, mais um
técnico administrativo e seis examinadores com dedicacdo parcial. As demais
atribuicdes dessa divisdo sédo parecidas com as da CCPS do INPI, com a diferenca
de contar com pessoal permanente e com dedicacdo integral. Portanto, traduzem
termos da NCL, participam das reunides do Comité de Peritos de Nice, atualizam a
listagem de itens da Classificacao Internacional, entre outros (Alegria, 2023).

Em caso de duvida acerca da correta atribuicdo do CGS, os técnicos dessa
divisdo assinalardo todos os cédigos que estdo relacionados a Classe de Nice
selecionada para busca. Caso o examinador substantivo considere que o termo se
encontra muito confuso ou genérico, pode requerer esclarecimentos do depositante
(JPO, 2024Db).

Uma diferenca da classificacdo japonesa em relacéo a internacional € que a
um determinado item podem ser atribuidos mdaltiplos CGSs, logo ele ndo esta
confinado a uma Unica classe. Assim, a principio, presume-se que produtos e servigcos
sao similares uns com 0s outros se sao: 1) itens tendo os mesmos multiplos codigos
de grupos similares, ou 2) itens tendo apenas um dos multiplos CGSs (JPO, 2024a).

Nesse ensejo, 0 Manual de Exame de Produtos e Servicos Similares (JPO,
2023a) explica os critérios de determinacdo de afinidade mercadolégica entre
produtos: (i) Se h& correspondéncia na fase de producdo; (ii) Se ha correspondéncia
na fase de vendas; (iii) Se ha correspondéncia em materiais e qualidade; (iv) Se ha
correspondéncia na finalidade pretendida; (v) Se h& correspondéncia numa faixa de
consumidores a que sdo direcionados; e (vi) Se entre eles ha relacionamento de
produto acabado e parte integrante.

Ja sobre a afinidade de servigos, o manual exprime como ponderacdes: (i) Se
ha correspondéncia na forma, na finalidade e no local da sua oferta; (i) Se ha
correspondéncia em artigos relacionados com seu provimento; (i) Se ha
correspondéncia na faixa de consumidores e clientes a que se destinam; (iv) Se ha
correspondéncia na categoria do seu negaocio; (v) Se ha correspondéncia nas leis que
regulam os negdcios relativos aos servicos em tela e aos seus operadores comerciais;
e (vi) Se sao prestados por operadores comerciais na mesma categoria de negocios
(JPO, 2023a).



Nota-se que também ha diretrizes quanto a afinidade de produtos com
servicos: (i) Se € comum que o mesmo operador empresarial se envolva na producao
e na venda de produtos e na prestacao de servicos; (i) Se os produtos e servi¢os
correspondem em proposito; (iii) Se os bens e servigos correspondem nos pontos de
venda dos produtos e de prestacdo dos servicos; e (iv) Se os produtos e servicos
correspondem na faixa de consumidores e clientes a que se destinam (JPO, 2023a).

Um fato interessante sobre os CGSs é que ha constante discussdo com a
comunidade de usuéarios, em especial o0s procuradores e representantes
especializados em PI, acerca da correta alocacdo dos itens (Alegria, 2023). Dessa
forma, esse sistema privilegia também a perspectiva dos detentores dos direitos, o
que € uma caracteristica Unica desse férum, quando comparado com o Comité de
Peritos da Classificacdo de Nice, composto por representantes dos escritérios de PlI,
logo formado pela perspectiva governamental sobre marcas.

Outro espaco para discussao acerca dos CGSs € na unido trilateral do Japéo
com a Coreia do Sul e com a China, seus principais parceiros econémicos. A
categorizacdo dos itens também é objeto de um memorando de entendimento,
constantemente revisado, acerca da equivaléncia dos coédigos de similaridade
aplicados pelos trés paises (JPO, 2023c). Isso reflete a importancia que a afinidade
de produtos e servicos no registro marcario tem para a economia desses paises,
chegando a ser objeto de negociagBes internacionais. Além disso, também é um
indicativo de que a cultura local ou regional influencia na ponderagédo acerca da
afinidade mercadoldgica, pois os habitos de consumo diferem entre os lugares.

Uma semelhanca do Japédo com o Brasil € que la vigora a civil law, em que o
processo legislativo é protagonista no arcabouco juridico, o que também €& uma
diferenga em relagdo aos dois ultimos paises observados: Estados Unidos e Canada.
Todavia, assim como nesses paises do hemisfério norte, no JPO a oposi¢cdo de
terceiros é apresentada apos o exame substantivo (JPO, 2024b). Outra pratica comum
identificada é a disponibilizacdo de uma plataforma on-line para pesquisa de termos
adequados e sua correta classificacao, tanto em relacdo a NCL quanto aos CGSs,
que é o J-Plat Pat (JPO, 2024c).

Examinando o sistema de categorizagdo japonés, em conjunto com oS
conceitos de teoria da classificacdo, percebe-se que o modelo adotado se propde a
resolver as falhas da Classificacdo de Nice, mas ele acaba resultando em distor¢des

7

analogas, que é a presencga de itens sem semelhanca na mesma categoria e a



existéncia de itens similares em classes diferentes. Essa ndo € uma falha do modelo
desenhado, mas um problema do proprio processo de classificacdo. As categorias
necessitam ser caracterizadas por certo nivel de abstragdo para que seu numero seja
limitado. Assim, quando o nivel de detalhe € aumentado, a diferenca entre seus
membros é acentuada. Logo, se observam essas distor¢cdes, que, na verdade, sao
inerentes a todos os sistemas classificatorios do modelo classico.

Outro desvio consequente do modelo classico é a existéncia de termos
semelhantes em classes distintas, pois 0 método tradicional de categorizagdo falha
em reconhecer que os individuos podem apresentar caracteristicas compartilhadas
com itens de outras classificagdes. Em outras palavras, os limiares sao “duros” em
vez de difusos. Os CGSs, todavia, apresentam uma possibilidade que mitiga esse
problema, que € a indicagcdo de mais de um cdédigo para determinado termo,
etiquetando os termos em mais de uma categoria.

Possivelmente, o modelo japonés apresenta menos distorcbes que a
Classificacao de Nice, em especial para a realidade cultural do pais. Porém, isso ndo
se da pela estruturacdo dos CGSs, mas pelos fatores que compdem o entorno. No
JPO, ha uma divisdo dedicada a analise da afinidade mercadoldgica e agrupamento
dos termos semelhantes, o que proporciona maior qualidade no exame desse quesito.
Além disso, a participacdo da comunidade de usuarios nessa classificacdo permite
gue mais perspectivas sejam levadas em conta, o que pode levar a decisées mais
ressonantes com a realidade dos habitos de consumo. Por fim, a adogdo de um
modelo local também permite que os agrupamentos reflitam de modo mais adequado
as relacdes de distribuicdo e consumo efetivas japonesas. Além disso, por nao
depender de um consenso mundial, as alteracdes causadas pela evolu¢cdo econémica
podem ser adotadas em uma frequéncia maior, quando comparado com a
Classificacao de Nice. Logo, a implementacdo de um sistema de classificacdo paralelo
local apresenta vantagens e desvantagens que precisam ser ponderadas antes da

decisao pela sua assimilagéo.

3.4. CHINA NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION -
CNIPA

A China aderiu ao Acordo de Nice em 1994, com efeito em Macau a partir de
1999 e em Hong Kong a partir de 2013 (OMPI, 2023a). De acordo com Weightman



(2020), a China comecou a se moldar aos conformes internacionais de propriedade
intelectual apenas recentemente, a partir de 1980, época que coincide com a fundacéo
do escritério de patentes chinés, porém o maior marco dessa adequacao seria a
adesdo da China a Organizacdo Mundial do Comércio — OMC em 2001 e a aceitacao
implicita dos termos do Acordo TRIPs4,

Com efeito, a lei de marcas chinesa, nos padrdes internacionais atualmente
estabelecidos, foi criada em 1982, tendo sido objeto de quatro alteracdes desde entao
(Congresso da China, 2007). Em 2023, foi iniciado novo processo legislativo para
alterar essa lei, dessa vez para incluir dispositivos que coibem o depésito de ma-fé de
marcas, especialmente quando o requerente ndo tem o objetivo de realmente utilizar
o sinal no mercado, e também artigos para prever legalmente a diluicdo de marcas
(Silva, 2023).

Apesar dessa estruturacao relativamente recente, a China ja esta em primeiro
lugar mundial em numeros absolutos de pedidos e registros de marca, conforme
mencionado no inicio deste capitulo. Além disso, o pais aderiu ao Acordo de Madri
em 1989, antes mesmo do Acordo de Nice, em 1994 (OMPI, 2024d). Portanto, na
China ja utilizava a Classificacdo de Nice antes da assinatura do acordo, tendo em
vista que em 1989 a utilizacdo da NCL ja era obrigatdria no ambito do Sistema de
Madri.

Acerca da presente secdo deste trabalho, é valido comentar que o site em
inglés do CNIPA (2024a) possui consideravelmente menos conteddo do que sua
versao em mandarim (CNIPA, 2024b) e do que os sites em inglés dos demais paises
pesquisados. Desse modo, a barreira linguistica foi um obstaculo na obtencdo de
informacdes primarias, sendo necessario recorrer a fontes de informacgéo indireta.

Na lei de marcas chinesa (Congresso da China, 2007), ha previsdo da
obrigacdo do requerente indicar os produtos e servi¢cos assinalados, bem como da
respectiva classe. Além disso, caso deseje registrar a marca para mais de uma classe,
deve realizar um pedido para cada uma das categorias. Posteriormente, caso o titular
queira utilizar a marca para outros produtos da mesma classe, ele deve fazer um novo

pedido de registro, de acordo com a lei mencionada.

14 Sigla em inglés de Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao
Comeércio.



Um ponto interessante da lei é a previsdo de determinados produtos que o
uso de marca registrada € obrigatério para que a comercializacdo seja permitida —
nesses casos, 0s produtos ndo podem ser vendidos enquanto o registro ndo é
concedido. Além disso, ha dispositivo que afirma que o usuario da marca devera ser
responsavel pela qualidade dos produtos em que a marca € utilizada.
Consequentemente, os departamentos administrativos de inddstria e comeércio
deverdo, por meio da administracao de marcas, dar fim a qualquer pratica que engane
os consumidores (Congresso da China, 2007).

Na norma, também ha vedacdo ao registro de sinal similar ou idéntico a
marcas previamente registradas que assinalem o mesmo tipo de produtos e servigos.
Além disso, o periodo para aprovacao de oposi¢des por terceiro € de 90 dias apés o
deferimento do pedido oriundo do exame substantivo (Congresso da China, 2007;
CNIPA, 2024c).

Além da lei, o arcabouco juridico também é formado pelos manuais de exame
elaborados pela CNIPA. Su (2023) explica que, além do manual de exame
substantivo, o escritério chinés também editou manual préprio da classificacao
chinesa, todavia esses documentos ndo estao disponiveis em linguas estrangeiras no
site da CNIPA. A autora também ensina que a administracdo chinesa, assim como o
USPTO, tende a considerar que os termos da classificacdo de Nice sdo genéricos
demais, exigindo maior precisdo em seus termos. Tal pratica de limitagcdo do escopo
de protecdo é razoavel quando se considera o volume massivo de pedidos e de
registros de marcas no pais.

Assim como o Japao, a China possui seu sistema classificatério nacional.
Todavia, a estrutura chinesa é baseada na Classificacdo de Nice, tendo sido criadas
subclasses para cada uma das 45 categorias da NCL (OMPI, 2024d). O numero de
subclasses é variavel conforme a classe, indo desde dois grupos para a classe 15 até
54 subclasses paraa NCL 12. A classe 4 de Nice, semelhante a classe 05 dos Cédigos
de Grupos Similares do JPO exemplificada anteriormente, tem as seguintes

subclasses no modelo chinés:

[0401]) dleos e graxas industriais, dleos lubrificantes, lubrificantes (ndo
incluindo 6leo combustivel)

[0402] combustiveis liquidos, gasosos e combustiveis para iluminacdo

[0403] combustiveis sélidos

[0404]) ceras para uso na industria

[0405] velas e pavios para iluminagéo



[0406] composicGes absorventes de poeira, umectantes e aglutinantes
[0407] energia (OMPI, 2024d) (traducio livre)

Na maioria das circunstancias, itens localizados dentro da mesma subclasse
sdo considerados similares. Do mesmo modo, termos alocados em subclasses
diferentes sé&o considerados distintos, mesmo que estejam na mesma classe de Nice
(OMPI, 2024d). Assim, marcas parecidas que assinalem combustivel liquido
(subclasse 0402) e combustivel solido (subclasse 0403) ndo seriam consideradas
colidentes na CNIPA.

Conforme mencionado anteriormente, a harmonizagdo do sistema
classificatério chinés com aqueles adotados pela Coreia do Sul e pelo Japao é objeto
de encontros técnicos e de rodadas de negociacdes internacionais, que culminam em
memorandos de entendimento e na producdo de uma tabela de equivaléncia baseada
no cédigo dos termos estabelecido pela lista alfabética da Classifica¢do de Nice (JPO,
2023c). Revela-se, desta maneira, a importancia para esses paises de facilitar para
suas empresas 0 comércio internacional na regiao.

De acordo com um documento acerca do registro de marcas preparado pela
Embaixada da China no Reino Unido (2021), a adequacdo da especificacdo de
produtos e servicos € examinada em momento anterior ao exame substantivo, na
etapa de exame formal, em modelo analogo ao japonés. No exame substantivo, a
busca por anterioridades é realizada dentro da subclasse, podendo ensejar o
indeferimento caso o sinal seja parecido com registro anterior que assinale segmento
mercadoldgico afim. O guia também indica que se for identificado que o pedido imita
ou reproduz uma marca famosa, de maneira que engane o publico e os interesses do
titular da marca anterior sejam prejudicados, o pedido deve ser indeferido, mesmo que
nao haja afinidade mercadoldgica.

Algo que merece especial destaque € a decisdo da CNIPA de vedar o registro
de marcas que contenham, na classe 35 de Nice, termos iniciados por “comércio de...”,
‘comércio varejista de...”, “comércio atacadista de...”, “servicos de comércio” e
similares (OMPI, 2024d). Esses termos fazem com que a classe 35 fique inflada, tendo
em vista que podem ser combinados com itens de todas as 34 classes de produtos
da NCL, ocasionando também problemas nas buscas por anterioridades. Esse é um
problema enfrentado por praticamente todos os escritdrios de P, inclusive o brasileiro,

conforme revelam os resultados da pesquisa do capitulo 4.



Mais um fator a ser notado acerca da realidade da China € o seu sistema de
escrita. Enquanto o alfabeto romano, empregado no ocidente, conta com 26
caracteres distintos, o mandarim possui cerca de 3,5 mil ideogramas de uso cotidiano
(Liao, 2020). Dessa maneira, a combinagcdo desses simbolos permite uma variedade
maior de sinais distintos entre si, sendo um campo fértil para o estabelecimento de
marcas diferentes.

Desse modo, os ideogramas chineses, o emprego das subclasses, com a
busca por anterioridades restrita a elas, a tendéncia a exigir termos mais precisos e
menos geneéricos na especificacdo de produtos e servicos, restringindo o escopo de
protecao, e a vedacgao ao registro de itens compostos por “comércio de...” na classe
35 ajudam a entender como a CNIPA consegue lidar com os mais de seis milhdes de
pedidos anuais e com o banco de mais de 42 milh6es de marcas registradas entre as

anterioridades.



4. A ANALISE DA AFINIDADE MERCADOLOGICA NO INPI

De modo a observar como o INPI realiza a analise da afinidade
mercadoldgica, foram extraidas informacfes da base de dados da autarquia com a
ajuda da Coordenacdo de Gestdo de Fluxos, Dados e Qualidade (COGEF) e da
Coordenacéo-Geral de Tecnologia da Informacdo (CGTI). A COGEF é a area da
Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicagbes Geograficas (DIRMA)
responsavel por administrar os fluxos de pedidos de registro de marcas, além de
subsidiar a elaboracdo de dados gerenciais na DIRMA®, ao passo que a CGTI cabe
prover a infraestrutura de tecnologia de informacdo do INPI, além de cooperar

tecnicamente no intercambio de informacdes e na transferéncia de dados?®.

15 “Art.118. A Coordenacdo de Gestdo de Fluxos, Dados e Qualidade compete:

| - planejar, coordenar e executar o aperfeicoamento dos procedimentos administrativos relacionados
as competéncias de suas unidades subordinadas;

Il - coordenar e supervisionar as atividades de gestdo de fluxos e tramites de pedidos, registros e
peticbes;

Il - identificar e propor oportunidades de aperfeicoamento nos sistemas em uso pela Diretoria de
Marcas, Desenhos Industriais e Indicag6es Geogréficas;

IV - coordenar as atividades de elaboragdo e monitoramento de indicadores operacionais e de gestao;
V - identificar, propor e subsidiar a elabora¢céo de dados gerenciais no A&mbito da Diretoria de Marcas,
Desenhos Industriais e IndicagBes Geograficas;

VI - participar da instrugdo técnica das acdes judiciais e outras solicitagBes oficiais, quando solicitado;
e

VII - coordenar e supervisionar a execucdo das atividades de gestdo da qualidade no &mbito da
Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicagdes Geograficas”. (MDIC, 2017)

16 “Art. 21. A Coordenacdo-Geral de Tecnologia da Informac&o compete:

| - planejar, coordenar, supervisionar e acompanhar as atividades de tecnologia da informacédo do INPI;
Il - propor diretrizes e normas e implementar a politica de tecnologia da informacgé&o do INPI, observadas
as orientacdes do Sistema de Administracdo dos Recursos de Informagéo e Informatica SISP;

Ill- prover sistemas e infraestrutura de tecnologia da informacdo adequados ao INPI, observando os
conceitos de seguranga da informacéo;

IV - normatizar a metodologia de desenvolvimento de sistemas informatizados;

V - avaliar e definir novas tecnologias, visando propor solu¢des atualizadas para o ambiente dos
sistemas de informacéo;

VI - cooperar techicamente no intercAmbio de informacdes e na transferéncia de dados entre o INPI e
demais instituicdes congéneres;

VII- realizar 0 acompanhamento técnico de contratos, convénios e projetos, e quaisquer instrumentos
de transferéncia, relacionados ao uso de tecnologia da informacao; e

VIII - zelar pela eficacia dos processos operacionais, utilizando-se de tecnologia adequada”. (Ibid.)



Figura 6 - Organograma da DIRMA
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Fonte: https://www.gov.br/inpi/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/organograma

4.1. METODOLOGIA

Tendo em vista as peculiaridades dos procedimentos de exame da DIRMA,
foi feita uma solicitacdo de extracdo de dados da base de dados do INPI para a
COGEF, que, por sua vez, solicitou ajuda da CGTI para executar esse tratamento de
dados. Foram selecionadas todas as decisdes de primeira instancia da DIRMA
proferidas desde fevereiro de 2017 até dezembro de 2020 relativas a pedidos que


https://www.gov.br/inpi/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/organograma

sofreram oposicéo. Desses, foram selecionados os pedidos deferidos e os indeferidos
pelo inciso XIX do art. 124 da LPI'’.

Esse recorte temporal teve inicio em fevereiro de 2017 porque nessa data
entrou em vigor a segunda edicdo do Manual de Marcas, que representa a primeira
grande mudanca na norma infralegal da DIRMA. Esse foi um marco significativo de
mudanca nos procedimentos de exame, em especial no que tange a analise da
distintividade dos sinais (INPI, 2017b). Portanto, caso as decisdes proferidas com
base na primeira edicdo do Manual também fossem consideradas, é possivel que isso
causasse distor¢des nos resultados obtidos, ja que os critérios de exame sao distintos
entre as versdes do documento. Além disso, na mesma época, 40 novos
examinadores de marca tomaram posse no Instituto, agregando a forca de trabalho
da autarquia e trazendo novas perspectivas para o exame (INPI, 2017c).

Ja a data de fim do recorte foi selecionada com o objetivo de abarcar o maximo
possivel de decisdes, até o fim do ano anterior ao inicio da escrita do presente
trabalho. Admite-se que em 2019 entrou em vigor a terceira e atual edicdo do Manual
de Marcas, contudo as alteracdes trazidas por ele sdo, em sua grande maioria,
relativas a adesédo do Brasil ao Protocolo de Madri, logo ndo afetam os resultados
obtidos pela presente pesquisa (INPI, 2019). A principal alteracdo que poderia afetar
0 presente estudo seria a insercdo do sistema multiclasse no sistema brasileiro,
todavia sua real efetivacdo néo ocorreu até o cabo do recorte temporal selecionado,
conforme exposto anteriormente. Nota-se, também, que ndo houve concurso para
contratacao de novos servidores durante o periodo escolhido.

Optou-se por serem analisados apenas os pedidos que sofreram oposicéo
porque essa € praticamente a Unica maneira de anterioridades de outras classes
serem consideradas durante o exame de primeira instancia, devido as determinacdes
da previamente mencionada Resolucdo N° 88/2013. Além disso, presume-se que
pedidos que reivindicam a mesma classe tendem a ter maior afinidade mercadoldgica,
apesar da presenca de itens significativamente distintos ha mesma classe. Logo, a
analise da colidéncia de sinais que reivindicam a mesma classe seria de pouco

proveito, ainda mais considerando o volume de dados que seria obtido. Por outro lado,

17 “Art. 124. Nao sao registraveis como marca:

[...]

XIX - reproducdo ou imitacdo, 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 confus&o ou associagdo com marca alheia;” (BRASIL, 1996)



a observacdo da colidéncia em classes distintas aponta distorcbes no método de
exame atual, além de permitir o uso de ferramentas de analise quantitativa de grandes
volumes de dados para apontar tendéncias de afinidade entre classes. Apos a
obtencado dessas informacgdes, serd possivel analisar e inferir os motivos que levaram
os examinadores de marcas do INPI a considerarem que determinadas classes sao
afins.

Uma ressalva a ser feita é que nem sempre uma oposi¢cao sera baseada em
um registro pertencente a outra classe. Logo, nesses casos, ndo serdo reveladas
afinidades interclasses. Outra limitacdo a ser destacada é que o presente estudo ndo
analisara os casos em que a classe do registro opoente foi considerada sem afinidade
com a do pedido de registro. Isso ocorre por dois motivos. O primeiro € que a
observacdo dessas ocorréncias necessitaria de um trabalho manual, sem
automatizacdo, o que desaceleraria a pesquisa e diminuiria 0 nimero de casos que
poderiam ser observados. O segundo é que o objetivo do presente trabalho ndo é
encontrar respostas negativas acerca de afinidade mercadoldgica interclasses, tendo
em vista que o pressuposto é que os produtos e servicos afins estdo na mesma classe
de Nice, ao passo que itens sem afinidade deveriam ficar em classes diferentes.
Portanto, acredita-se que confirmacdes do funcionamento do sistema atual
contribuiriam menos para a formacdo de conhecimento do que apontamentos de
pontos de falha.

Os dados solicitados para a COGEF foram:

a) Numero do Processo, que € o numero de identificacdo Unico atribuido pelo
INPI a cada pedido;

b) Data do Despacho, que é utilizada para determinar se o despacho esta
contemplado pelo recorte temporal;

c) Data de Depdsito, que ajuda a determinar a prioridade de registro, assim
como identificar a edicdo da classifica¢do internacional de Nice em voga na época do
depasito;

d) Nome da Marca, que ajuda a identificar pedidos referentes ao mesmo sinal
depositados em classes diferentes;

e) Classe de Nice, dado este crucial para o presente estudo;

f) Tipo de Despacho, que revela se consiste de um deferimento ou

indeferimento;



g) Inciso, que identifica o inciso apontado como motivacdo legal para a
deciséo e permite a selecdo de despachos de indeferimento pelo inciso XIX do art.
124 daLPl; e

h) Numero do Processo Impeditivo, que permite extrair informacdes acerca
dos processos apontados como anterioridades impeditivas de pedidos que sofreram
oposicao, indeferidos pelo inciso XIX.

Desse modo, abaixo consta exemplo dos dados extraidos:

NUMERO_PROCESSO B DATA DEsPACHO B8 DATA DEPosiTO B8 nomeE maBd ciasse nice Bl pespacHo B inciso B8 proceso impebimivo B3

822371391 2017-03-08 21:24:51 2000-06-26 14:58:00 TICKETS24HOI 35 24 19 820585050
822371391 2017-03-08 21:24:51 2000-06-26 14:58:00 TICKETS24HOI 35 24 19 820585076
822371391 2017-03-08 21:24:51 2000-06-26 14:58:00 TICKETS24HOI 35 24 19 6592546
823049221 2017-12-29 11:43:26  2000-08-09 16:55:00 INTERAUDI 36 24 19 822463563
823049221 2017-12-29 11:43:26 2000-08-09 16:55:00 INTERAUDI 36 24 19 822463555
823049221 2017-12-2911:43:26 2000-08-09 16:55:00 INTERAUDI 36 24 19 819326046
823049221 2017-12-29 11:43:26 2000-08-09 16:55:00 INTERAUDI 36 24 19 819326070
823049221 2017-12-29 11:43:26 2000-08-09 16:55:00 INTERAUDI 36 24 19 819326054
823049221 2017-12-29 11:43:26 2000-08-09 16:55:00 INTERAUDI 36 24 19 819326089
824958390 2017-05-26 07:13:51 2002-10-23 17:04:00 PRODUSHELL 1 24 19 720159229

Figura 7- Exemplo da extracdo de dados

Fonte: Produg&o propria.

Observa-se gue é possivel gue um despacho de indeferimento pelo inciso XIX
aponte mais de uma anterioridade impeditiva para um Unico pedido. Nesses casos,
foram criadas na tabela tantas linhas quantas fossem necesséarias para que a
correspondéncia entre um pedido e um registro impeditivo ficasse individualizada em
uma Unica linha (tupla'®), de modo a normalizar o banco de dados até a Terceira

Forma Normal (3FN)°. Assim, sédo removidos os atributos multivalorados, condi¢édo

18 No contexto de bancos de dados relacionais, uma tupla € um registro individual. As informacdes em
um banco de dados podem ser vistas como uma tabela (que seria uma relacdo), com colunas
(conhecidas como atributos) representando diferentes categorias de informacdes, e linhas (que seriam
as tuplas) representando todas as informag8es de cada campo associado a um Unico registro.

19 A Terceira Forma Normal (3FN) faz parte de um conjunto de regras criadas por Edgar F. Codd para
adequacéo de banco de dados para evitar anomalias durante o processamento. Para estar na 3FN, a
relagdo precisa primeiro atender & Primeira Forma Normal (1FN) e & Segunda Forma Normal (2FN).
Para se adequar a 1FN, os atributos precisam ser atdmicos, ou seja, as tabelas ndo podem ter valores
repetidos, nem atributos possuindo mais de um valor. Ja para acatar a 2FN, além de estar na 1FN, os
atributos normais, que nao séo chave, devem depender unicamente da chave primaria da tabela, que
€ o atributo, ou conjunto de atributos, que é capaz de identificar inequivocamente uma tupla. Por fim, a
3FN define que todos os atributos da relagdo devem ser funcionalmente independentes um dos outros,
ao mesmo tempo que devem ser exclusivamente dependentes da chave primaria. (Heuser, 1998)



essa que permite a analise mais segura dos dados e evita anomalias no
processamento dos dados (Heuser, 1998)%°,

A partir desses dados obtidos dos despachos decisorios, foram realizadas
duas outras extracdes. A primeira capturou a especificacdo dos produtos e servigos
do pedido analisado pelo despacho, com base no nimero do pedido. A segunda
obteve a classe e a especificacdo das anterioridades impeditivas dos pedidos
indeferidos pelo inciso XIX do art. 124 da LPI, tendo por parametro o numero dos
processos apontados no despacho decisorio.

Com isso, foi realizada uma operacgéo algébrica de Juncao () entre as trés
relacdes (tabelas) para que todos os dados fossem concentrados em uma Unica
relacdo. A relacdo tida como base foi a primeira extracdo, realizada a partir dos
despachos decisérios, e os dados juntados da segunda e da terceira relacdes foram
operados utilizando-se o nimero do processo analisado e 0 nimero do processo
impeditivo como chaves estrangeiras, respectivamente. Para isso, serviram de
ferramentas os programas Power Query e Excel, do pacote Office 365 da Microsoft,
versao 2021. Desse modo, abaixo segue exemplo (visdo, em termos técnicos) da

tabela (relacéo) resultante:

numero B pata_pespacto Bl pata_peposito B nome_maBE ciasse B pespacto Bl inciso Bl Proceso_impepiTivo B Especificagio B Classe Impeditivo [ Especificagio Impeditivo |2

822371391 2017-03-08 21:24:51 2000-06-26 14:58:00 TICKETS24HOI 35 24 19
822371391 2017-03-08 21:24:51  2000-06-26 14:58:00 TICKETS24HO! 35 24 19
822371391 2017-03-08 21:24:51 2000-06-26 14:58:00 TICKETS24HOI 35 24 19

820585050 Processamento & 35 SERVICOS DE DISTRIBUI(;;\O C
820585076 Processamento & 35 SERVICOS DE DISTRIBUICKO C
6592546 Processamento ¢ 35 -

823049221 2017-12-29 11:43:26
823049221 2017-12-29 11:43:26
823049221 2017-12-29 11:43:26
823049221 2017-12-29 11:43:26
823049221 2017-12-29 11:43:26
823049221 2017-12-29 11:43:26
824958390 2017-05-26 07:13:51

2000-08-09 16:55:00 INTERAUDI
2000-08-09 16:55:00 INTERAUDI
2000-08-09 16:55:00 INTERAUDI
2000-08-09 16:55:00 INTERAUDI
2000-08-09 16:55:00 INTERAUDI
2000-08-09 16:55:00 INTERAUDI
2002-10-23 17:04:00 PRODUSHELL

822463563 SERVICOS BANC/
822463555 SERVICOS BANC/
819326046 SERVICOS BANC/
819326070 SERVICOS BANC/
819326054 SERVICOS BANC/
819326089 SERVICOS BANC/
720159229 AREIA PARA FUN

36 SERVICOS DE ADMINISTRAGA
36 SERVICOS DE ADMINISTRACA
5 MEL ENRIQUECIDO (PRODUT(
5 MEL ENRIQUECIDO (PRODUTC
5 MEL ENRIQUECIDO (PRODUTC
5 MEL ENRIQUECIDO (PRODUTC
1 PRODUTOS QUIMICOS PARA |

Figura 7- Exemplo da juncéo de dados

Fonte: Produgéo propria

4.2. RESULTADOS

Essa extracao retornou um total de 1.405 (mil quatrocentos e cinco) pedidos
deferidos, além de 21.960 (vinte e um mil, novecentos e sessenta) pedidos indeferidos

por um total de 113.395 (cento e treze mil, trezentos e noventa e cinco) anterioridades

20 Admite-se que os campos “DATA DESPACHO” e “DATA _DEPOSITO” sdo tecnicamente formados
por dois valores distintos (data e horario), porém a separacdo desses fatores ndo beneficiaria a
pesquisa e demandaria um passo de processamento de dados desnecessario.



impeditivas. Logo, a relacdo base para a presente pesquisa apresentou um total de
113.395 correspondéncias (colidéncias) dispostas em tuplas (linhas) Unicas.

A comparacao da quantidade de pedidos deferidos com indeferidos j& revela
que a impetracao de oposi¢cdo aumenta a chance de o pedido ser indeferido, j& que
21.960 do total de 23.365 pedidos foram indeferidos pelo inciso XIX do artigo 124 da
LPI (cerca de 94% dos pedidos). Comparativamente, 27% de todos os pedidos de
2017 (com e sem oposicao) foram indeferidos (INPI, 2018), sendo 76,52% desses
pelo inciso XIX do art. 124 da LPI (Maske, 2018, p. 92), o que representa cerca 20,66%
dos pedidos analisados em 2017.

Essa diferenca (94% para 20,66%) pode ser explicada pelo fato de pedidos
que sofreram oposicdo jaA chegarem para o0 examinador com razdes para
indeferimento, além das possiveis manifestacbes em defesa do registro, feitas pelo
depositante. Ademais, pedidos que ndo sofreram oposi¢cdo possuem menor chance
de estar infringindo direitos de terceiros, dada a falta de reclamacéo por parte deles
no processo. Todavia, é vélido relembrar que a oposi¢cdo é apenas uma peca de
auxilio & decisdo do examinador e ndo vincula a sua decisédo. Além disso, para ensejar
o indeferimento, é preciso que tanto o sinal seja semelhante com o da anterioridade,
guanto os produtos e servi¢os assinalados sejam afins.

A partir dos dados obtidos, foi possivel elaborar uma matriz relacionando o
namero de vezes que pedidos de uma determinada classe foram indeferidos por
registros de outras classes, para identificar as ocorréncias mais comuns de colidéncia.
Em outras palavras, objetivou-se ver o quanto era comum que as classes fossem
consideradas afins entre si pelos examinadores do INPI. De modo a facilitar a
visualizagdo das ocorréncias mais significativas e expressivas, foi aplicada uma
formatacao condicional baseada em percentis, indo do branco (0%), para o amarelo
(50%), para o vermelho (100%). Assim, foi construido um grafico nomeado de mapa
de calor, em que quanto maior o valor, mais avermelhada a célula fica. Esse tipo de
recurso facilita a identificacdo visual dos pontos importantes, dentro da analise

exploratdria de dados (Theus, 2009).



Classe da Anterioridade

Grafico 1 - Matriz de Colidéncia Entre Classes

Classe do Pedido

1] 2] 3] a] s| 6| 7| 8| 9| 10| 11] 12|13] 14|15 16| 17] 18] 19] 20| 21]22]23] 24| 25|26|27] 28] 29| 30| 31| 32| 33] 3a] 35| 36| 37| 38 39| 40| 41| 42| 43| 44| 45]7otal

1 P 17 43 6 8 8 3 3 30 4 6 2 1 e = [l : s 27 1 16 37 127 22 19 4 1 208 16 28 2 9 6 45 14 24 20 2| 1340
2 16 B 27 6 8 2 1 2 5 5 5 1 8 11 1 4 2 1 10 19 30 8 3 4 2 2 2 2 1 5 3 6 4 1| 286
3 21 P 3 201 7 15 3 8 11 6 13 14 22 6 62 5 5 20 10 253 1 6 43 139 35 40 19 807 60 64 22 23 11 166 73 8 183 12| 5158
4 18 6 s 6 s 3 1 3 4 2 1 3 1 1 7 1 4 5 1 5 2 8 2 38 2 10 10 12 8 60 378
5 87 199 BB 2 7 1 e 47 10 12 4 14 6 2 1 2 108 5 106 228 58 44 14 55 71 58 22 19 116 61 93 98 8| 4253
6 5 1 2 9 18 8 29 1 5 10 6 11 5 15 8 9 1 4 81 1 6 4 8 16 5 25 8 10 8 10 3 1| sa2
7 6 1 9 4 7 10 6 59 3 14 19 2 3 4 9 s 1 12 2 7 16 123 12 49 5 13 2 15 15 1] 734
8 1 1 3 1 6 6 P s 9 s 7 3 1 4 3 3 15 2 1 38 3 2 9 1 8 6 8 1 2 39 3 10 2| 355
9 19 66 58 14 81 s 30 40 47 11 1 16 8 19 15 7 14 1 217 43 27 59 13 34 15 637 80 144 35 32 19 159 248 47 49 13| 3936
10 7 4 1 43 3 9 s « 3 1 16| 215 10 2 117 5 7 30 3 4 9 101 9 11 2 6 22 11 4 45 769
11 4 13 1 19 9 3 52 1By s 6 5 3 5 2 8 1 7 3 13 19 9 11 7 101 4 21 6 3 15 5 15 2 1| 579
12 2 14 3 14 so 2 34 5 4B 3 2 4 4 3 4 1 29 4 3 17 4 4 1 214 22 68 11 10 39 8 15 8 953
13 3 3 1 3 13 3ﬂm 2 3 1 4 11 3 2 3 2 2 63
14 4 25 6 1 4 1 8 5 1 17 3 4 1 129 2 4 0 7 7 6 3 23 13 2 1 6 30 4 9 824
15 1 4 1 1 1 3 3 1 1 1 13 2 1 1 1 4 53
16 6 3 6 1 71 2 9 7 61 6 7 8 27 3 11 6 9 8 1 8 88 2 8 10 28 11 11 5 2 297 19 14 21 8 5 178 35 45 26 7| 1660
17 15 12 15 3 6 11 18 3 33 2 7 5 2 11 123 1 1 2 11 19 9 1 70 6 10 4 4 27 4 4 398
18 9 2 1 16 39 1 5 4 9 3 2 5 4 1 1 224 8 28 22 20 7 207 11 18 9 7 23 9 19 16 1010
19 8 6 11 4 14 4 2 1 3 12 2 s 2 1 8 1 2 10 2 72 5 24 2 4 7 10 5 8 429
20 3 72 39 2 1 37 6 6 15 4 14 4 14 35 14 2 1 13 92 1 10 24 56 12 6 222 18 17 4 7 6 30 10 25 4 1070
21 5 1 6l 21 6 2 18 4 7 4 1 7 4 11 7 2 4 10 4 1 107 9 8 4 4 3 11 11 11 3 496
22 5 5 2 11 1 19 1 4 4 2 1 I 7 3 4 5 2 1 3 2 3 1 1 1 105
23 1 M : w0 1 1 1 3 28
24 1 38 16 3 01 11 3 2 2 10 7 1 23 6 36 11 A 3o IEETARE 3 4 11 1 2 1 40 s 4 1 8 1 15 6 4 4 629
25 3 5 189 144 5 10 17 163 21 28 21 28 24 5131 7 16 35 1 By s 36 46 205 40 55 30 S|SB 95 9 42 53 64 576 130 139 97 16| 8665
26 34 3 1 1 4 6 1 1 1 2 2 12 B 46 4 1 2 7 9 1 1 2| s
27 29 3 8 1 4 2 4 1 3 1 2 2 13 15 41 3 11 150
28 9 2 2 3 34 2 15 2 12 22 3 3 1 2 120 6 5 4 72 9 16 10 808
29 20 64 10 e 31 5 6 10 2 5 5 3 3 2 113 10 18 31 105 36 152 54 9| 3852
30 28 149 6 237 5 16 5 100 8 22 36 6 19 9 5 7 9 214 31 46 44 235 105 333 81 14| 7684
31 28 32 50 6 8 2 2 3 6 2 7 10 2 12 a5 10 13 5 73 24 60 38 2020
32 21 66 1 103 45 3 11 9 3 6 1 10 13 2 7 2 93 21 13 22 118 47 136 52 9| 3282
33 2 18 22 i 1 2 5 4 21 4 s 1 33 9 41 13 1| 1029
34 2 2 s 9 1 1 7 2 4 2 7 5 5 208
35 | 211 33 572 28 683 43 91 22| 609 85 82 177 69 4 202 25 129 74 95 45 1 3 36 |[M304] o 4 52 392 4166 266 342 163 228 124 [JEEBON 521 719 480 84| 27023
36 9 56 2 50 1 2 89 3 4 8 2 15 1 4 9 4 1 88 4 23 9 37 29

37 13 4 45 11 30 26 69 8 22 37 3 14 1 6 14 6 3 68 2 7 27 61 17 2

38 8 22 18 9% 4 6 10 4 3 1 1 38 5 10 26 9 12

39 16 22 5 26 5 24 4 8 3 16 2 6 8 2 1 e 4 15 50 17 13

40 4 1 1 13 4 18 1 4 1 9 1 8 2 1 4 31 1 0 20 7 1

a1 29 137 7 120 6 12 4 166 12 21 26 9 72 2 28 24 6 9 1 3 280 3 1 14 66 180 34 73

a2 22 78 4 54 8 11 248 18 8 11 9 30 2 7 15 4 11 102 2 7 50 134 24 25

43 28 77 64 1 15 1 8 7 15 22 4 13 2 10 8 9 1 120 2 4 72 256 26 103

a4 20 68 2 79 30 9 3 48 20 4 17 6 13 9 4 5 3 4 97 2 26 8 29 24

45 17 15 18 4 3 4 1 29 2 6 14 124 31

Total

1242 | 160 | 4967 | 163 | 4692 | 325 | 832 | 155 | 4192 | 539 | 521 | 942 | 15[ 422 15] 1195 176 | 886 | 532 | 509 | 383 | 23| 29| 218 ] 9095 | 46 | 20| 457 ] 2830 | 8292 | 1870 2703 | 1050 | 177 | 28851 | 4468 | 3510 ] 1399 | 1679 | 705 | 10008 | 4055 | 4933 | 3457 | 647 | 113304




Legenda (caput resumido das Classes de Nice):

: Substéncias quimicas destinadas a industria, as ciéncias, a agricultura.

: Tintas, vernizes, lacas.

: Preparacdes cosméticas e de toalete ndo medicinais.

: Graxas e 0leos industriais, cera.

. Preparacdes farmacéuticas, medicinais e veterinrias.

: Metais comuns e suas ligas, minérios.

: Maquinas, maquinas-ferramentas, ferramentas elétricas.

: Ferramentas e instrumentos manuais, de propulsdo muscular.

: Aparelhos cientificos, para processar som, imagens ou dados, computadores.
: Aparelhos e instrumentos cirargicos, médicos, odontologicos e veterinarios.
: Aparelhos e instalagdes para fins de iluminacdo, aquecimento, resfriamento.
: Veiculos.

: Armas de fogo; Munigdes e projéteis; Explosivos; Fogos de artificio.

: Metais preciosos e suas ligas; Joias, bijuterias; Relojoaria.

. Instrumentos musicais.

: Papel e papelédo; Material impresso; Materiais para artistas e para desenho.
. Plasticos e resinas extrudados para uso na industria, canos.

: Couro e imitagbes de couro, bagagens e bolsas.

: Materiais, ndo metalicos, para edificacdo e construcéo.

: Méveis, espelhos, molduras, 0sso, chifre.

: Utensilios e recipientes para a casa ou cozinha.

: Cordas, redes, tendas e sacos.

: Fios e linhas para uso téxtil.

: Tecidos e substitutos de tecidos; Roupas de cama, mesa e banho.

: Vestuario, calgados, chapelaria.

. Armarinho, botdes, colchetes e ilhoses, alfinetes e agulhas.

. Carpetes, tapetes, capachos e esteiras.

: Jogos, videogame; artigos para esporte; decoragfes para arvores de Natal.
: Carne, peixe, aves e caca, ovos, leite, frutas e legumes em conserva, congelados.
. Café, cha, arroz, farinhas, péo, chocolate, sorvete, temperos, vinagre, gelo.
: Produtos agricolas crus e ndo processados, animais vivos.

: Cervejas, bebidas néo alcodlicas.

. Bebidas alcodlicas, exceto cervejas.

: Tabaco, cigarro, fésforo.

: Propaganda; Gestéo, organizacdo e administracdo de negocios.

: Servigos financeiros, monetéarios e bancérios; Negdcios imobiliarios.

. Servigos de construcéo civil; Servicos de instalacdo e reparo.

. Servicos de telecomunicacoes.

: Transporte; Embalagem e armazenagem de produtos; Organizacado de viagens.
. Tratamento de materiais; Reciclagem; Servicos de impressao.

: Educacéo; Entretenimento; Atividades desportivas e culturais.

: Servicos cientificos e tecnolégicos; Servicos de controle de qualidade.

: Servigos de fornecimento de comida e bebida; Acomodagfes temporarias.

: Servicos médicos; Servicos veterinarios; Servicos de agricultura.

: Servicos juridicos; Servigcos de seguranca; Servicos pessoais e sociais.
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No grafico 1, estdo em preto as células que representam o encontro entre a
mesma classe, ou seja, quando o pedido foi indeferido por registro constante na
mesma classe. Nota-se que essa célula tende a ser a de maior valor em cada coluna,
em alguns casos chegando a representar mais da metade das ocorréncias. Isso indica
que, de fato, os registros com especificacdo similar tendem a estar na mesma classe.

Outro fator que chama a atencéo é que as cores mais fortes do mapa de calor
estdo concentradas no canto inferior direito, que representa o cruzamento entre as
classes de servicos (35 a 45). Isso revela que a prestagdo de servigos possui linhas
mais ténues na sua classificacéo, e que € mais facil de correlacionar os servi¢os entre
si. Em comparacdo, o quadrante superior esquerdo apresenta cores mais claras, o
que leva a crer que a diferenciacdo entre produtos (1 a 34) tende a ser mais sélida e
l6gica, e que € mais dificil tracar paralelos entre produtos. Isso pode ocorrer também
porque ha praticamente o triplo de classes de Nice dedicadas a produtos, o que
permite uma classificacdo mais precisa, com nivel de detalhamento menor e de
abstracdo menor.

Também € possivel observar que os quadrantes restantes (canto superior
direito e inferior esquerdo) apresentam tons intermediarios. Nessas areas estao 0s
encontros entre produtos e servicos. Quando comparadas a area da intersecao entre
produtos, as cores sdo mais intensas. Um dos motivos que pode explicar esse
fenbmeno é o fato de haver certa afinidade entre determinados servigos e produtos.
Por exemplo, na classe 5 estdo localizados os remédios, enquanto na 44 estdo os
servicos médicos. Ao mesmo tempo, na classe 9 sdo encontrados computadores e
software, ao passo que na 42 estdo o0s servicos de tecnologia da informacédo e

desenho de websites.

4.2.1. O problemada classe 35 de Nice

Mais uma coisa no grafico que se destaca € a intensidade das cores da classe
35, tanto quando ela é a classe do pedido indeferido, como quando € a da
anterioridade impeditiva. Isso ocorre devido a natureza Unica dessa classe, que acaba
por reunir caracteristicas de todas as outras classes. Seu caput é “Propaganda;
gestdo, organizacdo e administracdo de negodcios; funcdes de escritorio” (INPI,
2021b), logo servigos relacionados a essas areas estao aqui. A principio, pode parecer

gue nao ha problema, porém, entre os termos da classe, ha o comércio de produtos.



Essa definicdo por si s6 ja poderia ser colidente com todas as classes de produtos e
praticamente tornaria inutil todo o sistema classificatério internacional. Portanto, esse
termo é desdobrado, esmiucando-se quais sdo 0s objetos a serem vendidos.
Conforme explicado em capitulo anterior, o grau de detalhe exigido varia de acordo
com o pais.

Apesar de esse detalhamento reduzir as dificuldades geradas nesta classe,
ainda assim nela esta contido o comércio de produtos de outras classes. Logo,
enquanto na classe 12 estio veiculos, na classe 35 esta o comércio de veiculos. E
patente a semelhanca (e até igualdade) dos segmentos mercadoldgicos, ja que nao
h&a motivo para alguém produzir carros, atribuir uma marca registrada a eles, e néao
visar comercializa-los de alguma maneira. Portanto, faz sentido que a maior
guantidade de colidéncias entre classes envolva a classe 35.

Agravando a situacdo acima, a classe também é composta por servicos de
administracdo de negécios. Entdo, € possivel especificar a administracdo de
empresas ligadas diretamente com os servi¢os pertencentes a outras classes. A titulo
de exemplo, o servigo “gestdo administrativa de hotéis” estd na 35, ao passo que
“servicos de hotéis”, “reserva de hotéis” e “servicos de bufé para hotéis” estdo na
classe 43, que possui 0 caput “Servicos de fornecimento de comida e bebida;
acomodactes temporarias” (INPI, 2021b). Portanto, a classe 35 ndo € apenas
permeada por caracteristicas das classes de produtos, mas também das de servicos.

Outro aspecto trazido nessa classificacdo € que dentro da 35 é possivel
assinalar multiplos segmentos mercadoldgicos dentro de um unico pedido. A titulo de
ilustracdo, é permitido que um pedido abarque o comércio de 6culos de sol, de tintas
de parede, de calgados e de perfume. Logo, ela acaba se tornando uma classe atrativa
para o depositante. Se esse requerente fosse tentar proteger seus ramos de atuacao
por meio das classes de produtos, precisaria de quatro pedidos, nas classes 9, 1, 25
e 3, respectivamente, e pagaria quatro vezes o valor da retribuicdo de um pedido na
classe 35. Portanto, é de se esperar que, inclusive, a classe com maior quantidade de
pedidos perante o INPI seja a 35.

Mais um empecilho trazido por essa classe com tantas caracteristicas em
comum com as outras esta no método de exame de marcas atual do INPI. Como ao
examinador so é permitido fazer a busca na classe do pedido, para conferir celeridade
ao processo, € perfeitamente possivel que haja uma marca registrada idéntica em

outra classe, assinalando os produtos cujo comércio o pedido analisado especifica.



Porém, o examinador nunca vira a saber da existéncia dessa anterioridade impeditiva
se ndo houver apresentacdo de oposicao por terceiro. Isso acaba por enfraquecer a
solidez do registro marcéario, causando anomalias no banco de dados do INPI.
Consequentemente, a solugdo desses conflitos muitas vezes acaba por envolver o
sistema judiciario.

Entdo, o usuario citado no exemplo acima, para ser prudente, deveria
depositar pedidos nas classes 9, 1, 25, 3 e 35, de modo que seu registro apareca nas
buscas por anterioridades de todos os pedidos vindouros desses segmentos
mercadoldgicos, evitando-se aborrecimentos desnecessarios.

Uma das maneiras de o INPI reduzir o efeito dessa distor¢cédo seria implantar
a busca também na classe dos produtos cujo comércio o pedido assinala. Por
exemplo, caso o pedido especifigue o comércio de equipamentos hospitalares, seria
realizada a pesquisa também na classe 10, que comporta esses aparelhos. Todavia,
essa solucdo ndo poderia ser aplicada em sentido contrario sem em muito aumentar
o0 tempo de exame. Isso ocorre porque, ao receber um pedido na classe 35 para
analisar, o examinador sabera exatamente o segmento mercadologico assinalado
pelo pedido, e poderd realizar buscas mais precisas nas classes afins, que
apresentardo resultados mais condizentes com o ramo. Ja se o pedido analisado for
de uma classe de produtos, por exemplo a 10, uma busca na classe 35 ndo seria nada
precisa, ja que ela contém inUmeros ramos mercadologicos. O examinador gostaria
de encontrar apenas 0s registros que abarcam o comércio de produtos médicos, mas
teria que olhar indmeros pedidos que pouco tém a ver com 0 segmento, como
comeércio de veiculos, de alimentos, propaganda, etc. Como a classe 35 € a que mais
recebe pedidos no INPI, adicionar a busca nela a todos os pedidos diminuiria muito a
produtividade quantitativa do instituto.

Outra solucdo aos problemas que a classe traz seria a revisdo da classe
internacional em si, pelo comité responséavel, na Organizacdo Mundial da Propriedade
Intelectual (OMPI). A superpopulacdo da classe 35 ndo € um problema
exclusivamente brasileiro e causa dificuldades em diversos paises. A presenca de
praticamente todos os ramos do comércio em uma Unica classe enfraquece o
proposito do sistema classificatorio e causa distorgbes no sistema marcario. Nesse
cenario, conforme mencionado no capitulo anterior, a China deixou de aceitar as
especificacdes iniciadas por “comércio de...” exatamente pelos problemas trazidos por

esses termos.



A remocao dos termos “comércio de...” da classificagao internacional de Nice
beneficiaria o sistema marcario mundial, pois simplificaria o processo de exame para
0s escritorios de P, facilitaria a busca por anterioridades pelos usuarios requerentes,
reduziria a concentracdo de pedidos em uma Unica classe, além de tornar mais
eficiente a classificagdo de produtos e servicos. A possibilidade de assinalar o
comeércio de produtos em pouco contribui para o reconhecimento/atribuicao de direitos
a particulares, tendo em vista que os produtos a serem comercializados j4 séo
contemplados por outras classes de Nice, e ndo se vislumbra motivo para alguém
visar a protecdo marcéria para seus produtos sem almejar comercializa-los de algum
modo.

Mais um tipo de termo que pouco contribui para a classificacao internacional
de Nice é a administracdo/gestdo de negodcios contidos em outras classes. Assim
como no caso do comércio, esses termos inflam desnecessariamente a classe 35,
pois 0s negodcios a serem administrados jA sdo representados em outras classes
internacionais. Também se entende que todo requerente que tenha um negaocio tera
de administra-lo, entdo, em termos praticos, a mesma atividade acaba sendo alocada
em duas classes. Portanto, ndo ha motivo para os servi¢os contidos nas classes 36 a
45 serem repetidos na 35.

Dessa maneira, a classe 35 seria composta apenas pelos termos que nao
possuem correspondéncia direta nas outras classes, como publicidade, propaganda,
contabilidade, servicos auxiliares de escritério, entre outros. Assim, o inchagco da
classe 35 seria evitado, fortalecendo a efetividade da classificacdo internacional e

simplificando seu uso pelos usuarios.

4.2.2. A similaridade das classes de alimentos

Devido as caracteristicas da classe 35 expostas acima, nela se concentram a
maioria dos indeferimentos por registros localizados em outras classes. A diferenca
para as outras classes € tao grande que praticamente todas as células vermelhas do
Grafico 1 estéo localizadas na linha ou na coluna da classe 35, pois representam 0s
maiores percentis. Isso acaba por atrapalhar a visualizagcéo dos relacionamentos das
outras classes, que ficaram com cores mais homogéneas. Para tentar reduzir essa
distorcdo, foi elaborado novo gréafico, dessa vez sem a classe 35, para que as

diferencas entre as outras classes possam ser observadas:
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Grafico 2 - Ocorréncias do indeferimento entre classes, excluindo a classe 35
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Essa nova configuracdo acabou destacando a relagcédo entre as classes 29 e

30, cuja célula apresenta o vermelho mais intenso. Essa similaridade € justificada

porque ambas classes assinalam alimentos, separados por diferentes critérios. O
caput da classe 29 especifica os produtos:

Carne, peixe, aves e caca; Extratos de carne; Frutas, legumes e verduras em

conserva, congelados, secos e cozidos; Geleias, gelatinas e compotas; Ovos;

Leite, queijo, manteiga, iogurte e outros laticinios; Oleos e gorduras
Comestiveis. (INPI, 2021b)

Ao passo que o caput da 30 lista:

Café, cha, cacau e sucedaneos de café; Arroz, massas, macarrbes
instantaneos; Tapioca e sagu; Farinhas e preparac¢es feitas de cereais; Pao,
pastelaria e confeitos; Chocolate; Sorvetes, sorbets e outros gelados
comestiveis; A¢lcar, mel, xarope de melago; Lévedo, fermento em po; Sal,
temperos, especiarias, ervas em conserva; Vinagre, molhos e outros
condimentos; Gelo. (INPI, 2021b)

Ao ter o primeiro contato com essas classes, ha grandes chances de que uma
pessoa tenha dificuldade em identificar o que diferencia os dois setores, quica
descobrir os critérios aplicados para separar os alimentos. O que leva geleias a estar
em uma classe enquanto mel e melado estdo em outra? Por que legumes em
conserva estdo em uma classe, e ervas em conserva estdo em outra? Nesses casos,
a Classificacdo Internacional de Nice conta com Notas Explicativas para ajudar na
separacao dos itens, as quais sao traduzidas pelo INPI para portugués. Nelas se
encontram os seguintes detalhamentos:

A classe 29 inclui, essencialmente, géneros alimenticios de origem animal,

assim como frutas, verduras e legumes e outros produtos horticolas
comestiveis, preparados ou conservados para consumo.

[...]

A classe 30 inclui, essencialmente, géneros alimenticios de origem vegetal,
exceto frutas, verduras e legumes, preparados ou conservados para
consumo, assim como produtos destinados a melhorar o0 sabor dos alimentos.
(INPI, 2021b)

Com essa explicacéo adicional, fica mais facil entender a distribuicédo dos itens
entre as classes, porém ainda sobram duvidas acerca da légica aplicada. Por
exemplo, por que as frutas, verduras e legumes — que sdo de origem vegetal — séo
alocadas na classe 30 normalmente, mas sao redistribuidos para a 29 quando
processados? A confusdo é acentuada quando se I, nas Notas Explicativas, a lista

daquilo que as classes nao incluem:



CLASSE 29

[...]

Esta classe nédo inclui, notadamente:

- 6leos e gorduras nédo alimenticios, por exemplo, 6leos essenciais (CI. 3),
6leos industriais (Cl. 4), 6leo de ricino para fins medicinais (Cl. 5);

- alimentos para bebés (Cl. 5);

- substancias e alimentos dietéticos adaptados para uso medicinal (CI. 5);

- suplementos alimentares (Cl. 5);

- molhos para saladas (ClI. 30);

- sementes processadas para uso como tempero (Cl.30);

- nozes, castanhas ou améndoas cobertas com chocolate (Cl. 30);

- frutas, verduras, legumes, nozes, castanhas, améndoas e sementes,
frescos e ndo processados (Cl. 31);

- alimentos para animais (Cl. 31);

- animais vivos (CI. 31).

- sementes para plantio (CI. 31).

[...]

CLASSE 30

[...]

Esta classe n&o inclui, notadamente:

- sal para fins industriais (Cl. 1);

- flavorizantes de comidas ou bebidas que sejam 6leos essenciais (Cl. 3);

- infusdes medicinais; alimentos e substancias dietéticos de uso medicinal
(Cl. 5);

- alimentos para bebés (Cl. 5);

- suplementos alimentares (Cl. 5);

- |lévedo para uso farmacéutico (Cl. 5); Iévedo para consumo animal (Cl. 31);
- bebidas lacteas aromatizadas com café, cacau, chocolate ou cha (Cl. 29);
- sopas, caldos (CI. 29);

- cereais em estado bruto (Cl. 31);

- ervas frescas (Cl. 31);

- alimentos para animais (Cl. 31). (INPI, 2021b) (grifo nosso)

Por que as nozes deixam de fazer parte da classe 29 quando sdo cobertas
com chocolate? E qual o motivo que leva as sementes processadas a fazerem parte
da 29, exceto quando usadas como tempero, pois ai sdo classificadas na 30?

Apesar de haver explicacbes para esses fendbmenos na literatura
especializada — como na obra de Roberts (2017) — e nas atas dos encontros
diplomaticos acerca da Classificacdo Internacional de Nice, é de se imaginar que para
0 usuario leigo pouco disso faca sentido. E, para o consumidor final, essa linha
divisoria € de ténue a inexistente.

Portanto, fica explicada a grande quantidade de colidéncias entre as classes
29 e 30. Além disso, no mundo pratico, € comum que as empresas produzam
alimentos de ambas as classes. A titulo de ilustracdo, ha a Chinezinho, que
comercializa molhos de pimenta e shoyu (classe 30), além de champignon em

conserva (29); assim como a Sadia, que vende frango congelado (29) e lasanha (30).
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Figura 9- Exemplos de produtos Chinezinho e Sadia

Fonte: www.chinezinho.com.br e www.sadia.com.br

Logo, ndo é porque a Classificacao Internacional de Nice separou o filé de
peito da lasanha que o consumidor final vai achar que os dois produtos, assinalados
pela mesma marca, sdo vendidos por empresas distintas. O que se infere é que a
divisdo dos produtos alimenticios entre essas classes acaba por ser uma ferramenta
administrativa para evitar a superpopulacao de registros em uma Unica classe, assim
como tentar reduzir o escopo de protecdo conferido pelos registros que especificam

essas classes.


http://www.chinezinho.com.br/
http://www.sadia.com.br/

Nota-se, contudo, que ha mais uma classe de alimentos, que nao apresenta
uma quantidade de colidéncias tdo grande com as classes 29 e 30. A classe 31 possui
como caput:

Produtos agricolas, horticolas, florestais e de aquacultura crus e nao
processados; Graos e sementes crus e ndo processados; Frutas, legumes e
verduras frescos e ervas frescas; Plantas e flores naturais; Bulbos, mudas e

sementes para plantio; Animais vivos; Alimentos e bebidas para animais;
Malte. (INPI 2021b)

Nessa categoria, estdo alimentos crus e ndo processados, mas a intensidade
da similaridade com as classes 29 e 30 apontada pelo grafico ndo é tdo acentuada.
Isso pode ser explicado por alguns motivos. Um deles é o fato de nem sempre os
alimentos crus chegarem ao consumidor final do mesmo modo que os alimentos
processados, disputando espaco na prateleira do supermercado. Muitas vezes, esses
produtos sdo ingredientes na producdo de outras comidas, e ttm como publico-alvo
os fabricantes. Outra razdo plausivel € que boa parte da classe ndo se trata de
alimentos para consumo humano, mas de insumos para a agropecuaria. Assim, nao
configurariam concorréncia direta com os produtos assinalados pela 29 e pela 30. Por
fim, também é possivel que simplesmente haja menos registros de marca na classe
31, logo teriam sido detectadas menos colidéncias.

Devido a grande similaridade das classes 29 e 30, é possivel que a pesquisa
por anterioridades nas duas classes, no momento do exame, consiga garantir com
maior certeza de que, de fato, ndo ha registro similar que assinale produtos afins, ja
gue as categorias se confundem em diversos pontos (natureza, complementariedade,

modo de utilizacéo, finalidade, canais de distribui¢éo, publico-alvo).

4.2.3. A afinidade latente entre as classes 25 e 41

Analisadas as classes 35, 29 e 30, é possivel remové-las do grafico para
facilitar a observacédo dos relacionamentos entre as outras categorias, tendo em vista
0S numeros elevados apresentados pelas referidas classes, que destoavam
consideravelmente dos outros cruzamentos. Como pode ser verificado no grafico a
seguir, hd mais células com cores intensas do que nas tabelas apresentadas

anteriormente:
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Gréfico 3 - Frequéncia do indeferimento entre classes, excluindo as classes 29, 30 e 35

Classe do Pedido

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Total
1 8 3 1 16 3 2 10 2 6 27 1 16 22 19 4 1 16 28 2 9 6 45 14 24 20 2 968
2 8 1 5 5 1 8 1 1 1 4 2 1 30 8 3 2 2 2 2 1 5 3 6 4 1 211
3 7 3 14 23 6 62 5 5 20 10 | 253 1 6 35 40 19 2 60 64 22 23 11 166 73 86 183 12 4169
4 5 1 1 3 1 1 1 1 7 1 1 5 2 1 2 38 2 10 1 10 12 8 60 285
5 2 1 4 14 9 6 2 3 1 2 108 5 58 44 14 5 71 58 22 19 6 116 61 93 98 8 3363
6 8 6 11 5 15 8 9 2 4 81 1 6 3 2 5 25 8 10 8 10 3 3 1 414
7 6 2 4 9 5 2 12 2 2 12 49 5 13 22 15 15 1 588
8 3 1 3 3 1 38 3 1 6 8 2 39 3 10 2 296
9 8 7 2 217 2 43 13 34 15 5 80 144 35 32 19 159 248 47 49 13 3213
10 2 2 117 1 5 4 9 2 9 11 6 2 6 22 11 4 45 631
11 5 1 7 3 11 7 2 4 21 6 3 15 5 15 2 1 446
12 2 29 4 4 1 22 68 4 11 10 39 8 15 8 719
13 2 3 1 1 3 2 3 2 2 5 48
14 25 16 1 4 7 7 6 3 9 13 2 1 6 30 4 9 3 586
15 1 1 1 2 1 1 4 38
16 6 3 63 71 2 8 11 11 5 2 19 14 21 8 5 178 35 45 26 7 1325
17 15 12 15 3 6 11 2 1 6 10 4 4 27 4 4 318
18 9 22 1 16 8 20 7 11 18 9 7 23 9 19 16 3 753
19 8 6 11 4 2 5 24 2 4 7 10 5 8 345
20 3 72 39 10 3 12 6 18 17 7 6 30 10 25 4 758
21 5 1 61 21 1 3 9 1 9 8 4 3 11 11 11 3 375
22 5 5 2 2 3 2 3 1 1 1 77
23 3 27
24 1 38 1 16 3 1 11 3 2 2 6 3 1 2 1 5 4 1 8 1 15 6 4 4 474
25 36 5 189 2 144 5 10 17 163 21 28 21 1 28 24 5 131 7 16 35 36 40 55 30 5 95 96 42 53 64 - 130 139 97 16 6956
26 1 34 6 3 1 1 1 16 1 1 4 1 2 7 9 1 1 2 124
27 2 29 9 3 6 8 1 1 4 2 1 3 1 2 2 2 3 1 1 115
28 3 1 9 2 9 2 5 3 34 2 15 2 12 2 22 3 3 26 12 16 5 4 72 9 16 10 590
31 28 32 50 16 8 24 2 3 2 2 7 10 6 2 12 19 27 10 13 5 73 24 60 38 1404
32 21 66 1 103 2 45 3 11 2 3 16 1 10 13 2 33 34 21 13 22 118 47 136 52 9 2243
33 2 18 22 2 11 5 2 1 2 5 4 21 16 1 33 9 41 13 1 711
34 2 2 5 9 1 1 7 1 7 5 5 177
36 9 56 2 50 1 2 89 3 4 8 2 15 1 4 9 4 3 1 88 4 37 29 173 120 70 67 11 3345
37 13 4 45 11 30 6 26 69 8 22 37 3 14 1 6 14 6 3 3 68 2 7 17 21 131 118 57 38 5 2269
38 8 22 18 5 96 4 4 10 4 1 1 38 5 9 12 179 73 26 13 11 1296
39 16 28 5 26 5 24 4 3 16 2 8 1 68 4 17 13 28 86 56 35 5 1540
40 4 1 12 13 4 18 1 1 9 1 8 1 31 1 7 1 4 1 13 68 12 13 22 14 23 5 448
41 29 137 7 120 6 12 4 166 12 21 26 9 72 2 28 24 6 1 31280 3 1 14 34 73 26 1 140 122 126 46 25 6725
42 22 1 78 4 54 8 11 248 18 8 11 9 30 2 7 15 4 11 2 102 2 7 24 25 17 109 155 53 36 40 3829
43 28 1 77 64 1 15 1 81 7 15 22 2 4 13 2 10 9 8 1 120 2 4 26 103 53 1 123 74 28 52 21 3553
44 20 68 2 79 30 9 3 48 20 4 17 6 13 9 4 5 3 4 97 2 29 24 7 1 86 38 28 20 5 2436
45 7 17 15 18 6 4 3 7 4 1 29 2 9 4 31 9 14 24 1 608

Total 983 118 4182 129 3659 272 720 128 3452 441 411 719 13 345 11 969 151 733 450 404 327 22 26 172 7464 37 24 391 1358 1967 730 162 3497 2819 1195 1387 506 7918 3393 3729 2842 540 58796
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Das células vermelhas, a mais intensa representa a colidéncia entre as
classes 25 e 41, que comportam produtos e servicos, respectivamente. Todavia, esse
ndo é um daqueles casos em que 0s servicos sao diretamente relacionados aos
produtos. A classe 25 inclui vestuario em geral, porém a fabricacdo de roupas fica na
classe 40, ao passo que o design fica na 42. A leitura dos caputs também ndo permite,
de pronto, identificar a afinidade entre as classes:

Classe 25
Vestuario, calcados, chapelaria.

[...]
Classe 41

Educacdo; Provimento de treinamento; Entretenimento; Atividades
desportivas e culturais. (INPI, 2021b)

Nesse contexto, foi feita uma filtragem dos processos que representam esse
tipo de colidéncia para ser realizada uma analise qualitativa da especificacdo de
produtos e servicos. A partir disso, foi identificado que ha quatro principais grupos de
ocorréncias. O primeiro deles consiste na colidéncia entre servigos de realizacdo de
eventos e vestuario. Nesse caso, percebe-se que o0s examinadores do INPI
consideraram ser corriqueira a venda de abadas, camisetas estampadas e brindes
com a marca de eventos. Portanto, entenderam que o publico-alvo estava propenso a
entender que as roupas eram produzidas/vendidas pela mesma empresa responsavel

pelo evento.

Figura 8 - Exemplo de marca de evento aplicada em vestuario

Fonte: www.rockinrio.com.br

O segundo grupo comporta os prestadores de servi¢cos de educacao. Nesse
caso, hota-se que a afinidade mercadoldgica se deve aos uniformes escolares, que,

via de regra, sao estampados com a marca das respectivas instituicbes de ensino.


http://www.rockinrio.com.br/

109

Novamente, os examinadores do INPI entenderam que o publico associaria o sinal

estampado na camiseta a escola.

a2

COLEGIO

SANTO AGOSTINHO

Agostinianos

Figura 9 - Exemplo de marca de ensino aplicada em uniforme

Fonte: www.santoagostinho.com.br

O terceiro grupo é formado pelos prestadores de servico de atividades fisicas.
Mais uma vez, os examinadores do INPI consideraram ser praxe do mercado que
academias de ginastica e eventos desportivos vendam também equipamentos e

roupas esportivas para seus clientes.

bodytech

Figura 10 - Exemplo de marca de atividades esportivas aplicada a vestuario

Fonte: www.bodytech.com.br

Por fim, o quarto grupo abarca os grupos musicais, musicos e cantores. A

l6gica por tras dessa afinidade é parecida com os casos anteriores. O costume do


http://www.santoagostinho.com.br/
http://www.bodytech.com.br/
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mercado foi considerado para determinar que o0s registros seriam colidentes, tendo

em vista a provavel associacéo indevida do publico, da camiseta a banda/cantor.

Figura 11 - Exemplo de marca de banda aplicada a camiseta

Fonte: www.rollingstones.uol.com.br

Apesar de a pesquisa ter apontado uma consideravel quantidade de
colidéncias entre as classes 41 e 25, desta vez ndo se considera que incluir a busca
em ambas as classes nos procedimentos do INPI traria vantagens significativas para
0 sistema marcario. Isso ocorre por causa da natureza da classe 25, de vestuério. A
pratica de estampar roupas com a marca de empresas é pervasiva a praticamente
todos os ramos mercadolégicos, ndo sendo exclusiva a classe 41. Desde dentistas a
comerciantes de utensilios domésticos podem querer sinalar vestimentas com suas
marcas. Nesses casos, seria mais prudente por parte do titular do sinal buscar a
protecdo também na classe 25, além da classe original, nas situacdes em que queira

explorar esse mercado.

4.2.4. IntersecgOes entre as classes 41 e 42

Seguindo com a observacéo do Grafico 3, nota-se a intensidade do encontro
entre as classes 41 e 42. Assim como ocorreu ha sec¢ao anterior, a similaridade entre

estas categorias ndo é aparente de pronto:

Classe 41
Educacdo; provimento de treinamento; entretenimento; atividades
desportivas e culturais.

[.]


http://www.rollingstones.uol.com.br/
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Classe 42

Servigos cientificos e tecnologicos, e pesquisa e projeto relacionados a estes;
servicos de andlise industrial, pesquisa industrial e desenho industrial;
servicos de controle de qualidade e autenticagdo; projeto e desenvolvimento
de hardware e software de computador. (INPI, 2021b)

Assim como feito no caso anterior, foi feita uma filtragem dos processos que
representam a colidéncia entre essas classes para ser realizada uma analise
qualitativa dos servicos assinalados. Todavia, desta vez néo foi possivel observar uma
distribuicdo tdo homogénea de ocorréncias, pois 0S servicos apontados como
colidentes possuem grande variedade. Porém, ha alguns casos de maior
concentracao.

Em destaque esta o encontro entre servicos de educacdo e servicos de
informéatica (desenvolvimento de software), que apresenta a maioria das ocorréncias.
O principal fator citado pelos examinadores para a determinagao da afinidade foi a
complementaridade dos servicos, pois é praxe que sejam utilizados programas de
computador para o aprendizado, e em muitos casos as empresas atuam nas duas
vertentes.

Outra intersecao frequente foi entre servigos de educacao e de engenharia e
arquitetura. Nessa situacdo, a principal motivacdo apontada foi a natureza dos
Servicos, pois 0 opoente provava documentalmente que seus servi¢cos de ensino eram
na area de engenharia, ou que ministrava cursos de arquitetura.

Também se observou uma concentracdo acentuada na colidéncia entre
servicos de realizacdo de eventos e festas com servigos de hotelaria e alimentacao.
Esse ja é um exemplo da aplicacdo do critério da complementariedade, pois, para a
organizacdo de eventos, € comum que também seja necessario contratar espaco e
buffet para os convidados.

Além disso, notam-se alguns casos de interse¢cao entre o provimento on-line
de jogos e entretenimento com o desenvolvimento de software. Nesses casos, 0S
examinadores pontuaram que o provimento por meio da internet acaba sendo um
meio de distribuicdo dos servicos e produtos que desenvolvem.

A titulo de curiosidade, ha duas ocorréncias de colidéncia cujos motivos néo
foram encontrados no despacho decisorio do examinador. Dado que néo foi possivel
entender qual a relacédo entre o0s servigos, conclui-se que devem ser fruto de equivoco.

Em uma delas, um registro de farmacia de manipulacéo foi impeditivo para um pedido
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de organizacéo de festas, enquanto em outra um pedido de academia de ginastica foi

indeferido por um registro de analise para exploracéo de jazida de petréleo.

4.2.5. Semelhancas entre as classes 3 e 5

A proxima célula com cor intensa identificada representa a intersecao entre
as classes 3 e 5. Desta vez, situa-se em destaque o encontro entre duas classes de
produtos, que, a primeira vista, ja apresentam caracteristicas em comum:

Classe 3

Preparacdes cosméticas e de toalete ndo medicinais; Dentifricios nao
medicinais; Perfumaria, 6leos essenciais; Preparacdes para branquear e
outras substancias para uso em lavanderia; Preparagfes para limpar, polir e
decapar, preparacfes abrasivas.

[...]

Classe 5

Preparacdes farmacéuticas, medicinais e veterinarias; Preparacdes
higiénicas para fins medicinais; Alimentos e substancias dietéticos adaptados
para uso medicinal ou veterinario, alimentos para bebés; Suplementos
alimentares para seres humanos e animais; Emplastros, materiais para
curativos; Material para obtura¢des dentérias, cera dentéria; Desinfetantes;
Preparacdes para destruicdo de pragas; Fungicidas, herbicidas. (INPI,
2021b)

Observa-se que na classe 3 estdo as preparacdes cosméticas e de toalete
nao medicinais, ao passo que as preparacdes medicinais estdo na classe 5. Esses
produtos possuem como principal fator de similaridade os canais de distribuicdo, tendo
em vista que sdo encontrados em farmacias, muitas vezes dividindo espaco na
prateleira. Muitos desses produtos também caminham uma linha ténue entre os
produtos medicinais e ndo medicinais, como as preparacdes dermatoldgicas e os
cremes dentais dedicados a pessoas com dentes sensiveis ou com doenca na
gengiva. Nesse contexto, os produtos de ambas as classes sdo receitados por
profissionais da saude.

Outro ponto de encontro entre as classes esta nas preparacdes para limpar e
de lavanderia de uma categoria e nos desinfetantes de outra. A natureza e a finalidade
desses produtos sdo em muitos casos praticamente idénticas, e classifica-los em
apenas uma categoria nao se mostra uma tarefa simples. Um exemplo esta na agua
sanitaria, que é usada tanto para desinfetar ambientes quanto para lavar e alvejar
roupas. Portanto, é natural que haja bastante interacdo entre as classes 3 e 5. Mais
uma vez, esse pode ser um caso a ser considerado para busca em ambas as classes

durante o exame.
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4.2.6. O encontro entre as classes 42, 43, 44 e 45.

Além do fato de as classes 42, 43, 44 e 45 serem de servigos, e, por isso,
terem uma tendéncia natural de se misturarem, conforme comentado anteriormente,
ha uma explicacdo historica para as colidéncias entre essas categorias. Até 2000,
existiam 42 classes de Nice. Naquela época, havia uma grande concentracdo de
registros na classe 42, que abarcava servigos desde engenharia até medicina, desde
alimentacdo até advocacia. De modo a mitigar esse fendmeno, o grupo de trabalho
permanente da Classificacédo Internacional de Nice decidiu por desmembrar a classe
42 em novas classes, criando as classes 43, 44 e 45. Assim, as classes estdo no
momento com 0S seguintes caputs:

Classe 42

Servigos cientificos e tecnolégicos, e pesquisa e projeto relacionados a estes;
Servigos de andlise industrial, pesquisa industrial e desenho industrial;
Servigos de controle de qualidade e autenticacao; Projeto e desenvolvimento
de hardware e de software de computador.

Classe 43

Servicos de fornecimento de comida e bebida; Acomodag8es temporarias.
Classe 44

Servicos médicos; Servigos veterinarios; Servicos de higiene e beleza para
seres humanos ou animais; Servigcos de agricultura, de aquacultura, de
horticultura e de silvicultura.

Classe 45

Servigos juridicos; Servicos de seguranca para protecdo fisica de bens

tangiveis e de pessoas; Servigos pessoais e sociais prestados por terceiros,
para satisfazer necessidades de individuos. (INPI 2021b)

Todavia, as mudancas na Classificacdo de Nice possuem efeitos ex nunc
(daguele momento em diante), em vez de ex tunc (retroagindo). Assim, os depdsitos
de marcas de servicos médicos, por exemplo, feitos antes da mudanca permanecem
na classe 42, ao passo que os posteriores sdo localizados na 44. Para lidar com esse
fendbmeno, muitos escritorios de Pl acabam por incluir na busca as classes que tém
itens da especificacdo que tiveram suas classes alteradas, formando uma espécie de
matriz.

Essas reclassificacdes ndao afetam apenas as classes oriundas da 42, mas
também explicam a ocorréncia de colidéncia entre outras categorias de Nice, pois 0s
itens tém sua classificagcdo constantemente revisada, observando-se as alteracbes
nos costumes e nas praticas do mercado, assim como a evolugcado da tecnologia.

Quanto mais antigo é o registro, maior a chance de os itens de sua especificagdo
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terem sido reclassificados e em maior quantidade de pesquisas esse registro deve

aparecer.

4.2.7. Microandlises

Apés serem analisadas as ocorréncias de colidéncia entre classes com
quantidade mais significativa, foram preparadas varias pequenas tabelas, listando,
para cada classe, as cinco?! classes que mais foram citadas como impeditivas ao
registro.

N&o sera feita analise classe a classe para identificar os motivos que as
tornam semelhantes para os examinadores. Todavia, foram identificadas tendéncias
que serdo apontadas mais adiante. Ademais, acredita-se que essa informacéo
levantada possa servir de material de referéncia futuro, para a realizacdo de estudos
mais aprofundados em cada segmento mercadologico, assim como para consulta de
examinadores, procuradores e requerentes que se depararem com possiveis
colidéncias interclasses e quiserem verificar as tendéncias do entendimento passado
dos examinadores de marcas brasileiros.

Além disso, enquanto as tabelas apresentadas anteriormente destacavam,
em quantidades absolutas, as principais ocorréncias de afinidade entre classes de
Nice dentro do sistema brasileiro de registro de marcas, as listas a seguir ressaltam,
proporcionalmente, as afinidades mercadolégicas para cada classe.

A primeira observacdo feita é que, em praticamente todos 0s casos, a classe
35 foi a mais apontada como impeditivo ao registro. Entre as razfes plausiveis para
isso esta o numero elevado de pedidos e registros feitos nessa classe, assim como o
fato de possuir servicos de comércio e administracéo afins com outras classes. Isso
acaba sendo outra forma de confirmar que essa categoria se encontra inchada,
carecendo de reviséo.

Outra pontuacao € que, de fato, as classes de produtos tendem a aparecer
nas tabelas das classes dos servi¢cos analogos e vice-versa. Por exemplo, a classe 30
(alimentos) é a segunda mais apontada como impeditiva da classe 43 (servigos de

alimentacdo) ficando atras apenas da classe 35.

21 Caso houvesse menos classes apontadas pelos examinadores, foram listadas quantas classes
estavam disponiveis. Em caso de empate da quinta posicao, foram listadas todas as categorias que
que empataram na quinta posicao.
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Essa microanalise, feita por classe, também permite a identificacdo de
relacBes que acabaram ficando sem destaque no grafico grande, que continha todas
as classes. E o caso da ligacdo entre a classe 1 (produtos quimicos industriais) e a 5
(preparacdes farmacéuticas e desinfetantes), assim como da classe 12 (veiculos) com
a classe 9 (eletronicos).

Seguem as tabelas como subsidio para consultas e estudos futuros:

Tabela 3 - As cinco classes mais listadas como impeditivas para cada classe

Impeditiva | Ocorréncias

Impeditiva | Ocorréncias
35

Classe 1 Classe 2 Classe 3
Impeditiva | Ocorréncias Impeditiva | Ocorréncias Impeditiva | Ocorréncias
35 35 35
5 87 1 17 5 191
3 41 17 12 25 189
25 36 4 6 30 149
41 29 9 6 41 137
43 28 19 6 42 78
31 28 30 6
30 28
Classe 4 Classe 5 Classe 6
Impeditiva | Ocorréncias Impeditiva | Ocorréncias Impeditiva | Ocorréncias
35 35 35
37 11 3 291 44 30
41 7 30 237 9 14
1 6 25 144 17 11
30 6 41 120 7 10
39 5 29 113 1 8
2 8
42 8
Classe 7 Classe 8 Classe 9

Impeditiva | Ocorréncias
35

25 17 42 248
12 50 6 8 41 166
11 49 9 8 25 163
37 26 31 8 30 100
6 18 16 7 38 96
17 18
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Classe 10
Impeditiva | Ocorréncias

35

5 47

9 30

25 21

44 20

42 18
Classe 13

Impeditiva | Ocorréncias

Classe 12
Impeditiva | Ocorréncias
35
9 47
37 37
30 36
41 26
43 22
Classe 15
Impeditiva | Ocorréncias
35
17 2
9 1
23 1
Classe 18

Impeditiva | Ocorréncias

31 2
32 2
35 2
43 2
25 1
Classe 16
Impeditiva | Ocorréncias

35

41 72
42 30
25 24
3 23
30 19

Classe 19
Impeditiva | Ocorréncias

35

20 35
41 24
17 23
9 15
42 15

Classe 11
Impeditiva | Ocorréncias
35
9 40
25 28
30 22
37 22
41 21
Classe 14
Impeditiva | Ocorréncias
35
25 28
16 27
3 14
9 11
24 10
Classe 17
Impeditiva | Ocorréncias
35
19 12
9 8
3 6
2 5
6 5
11 5
25 5
Classe 20
Impeditiva | Ocorréncias
35
24 36
25 16
10 10
6 9
16 9
43 9

Classe 21
Impeditiva | Ocorréncias

35

25 35

3 20

8 15

9 14
20 14




Classe 22

Impeditiva | Ocorréncias

Classe 23
Impeditiva | Ocorréncias
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Classe 25
Impeditiva | Ocorréncias

35

41 280

3 253

18 224

9 217

30 214
Classe 28

Impeditiva | Ocorréncias

25 36
1 16
41 14
30 11
Classe 31
Impeditiva | Ocorréncias

35

30 144

29 102

32 64
5 58

25 40

Classe 26

Impeditiva | Ocorréncias

N (W WU

Classe 29

Impeditiva | Ocorréncias

32 234
5 106
31 84
43 72
Classe 32
Impeditiva | Ocorréncias
35
30 234
29 160
33 150
43 103
41 73

Classe 24
Impeditiva | Ocorréncias
35
20 13
25 13
3 10
16 8
21 7
Classe 27
Impeditiva | Ocorréncias
35
2 2
17 2
19 2
20 2
Classe 30

Impeditiva | Ocorréncias

32 333
43 256
5 228
25 205
Classe 33

Impeditiva | Ocorréncias

29 76
43 53
25 30
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Classe 36
Impeditiva | Ocorréncias
35
41 140
43 123
42 109
25 95
37 89
Classe 39
Impeditiva | Ocorréncias
35
25 53
43 52
30 46
41 46
36 45
Classe 42
Impeditiva | Ocorréncias
35
9 248
41 197
25 130
36 120
37 118
Classe 45

Impeditiva | Ocorréncias

Classe 34
Impeditiva | Ocorréncias
35
5 5
9 5
25 5
14 3
30 3
Classe 37
Impeditiva | Ocorréncias
35
42 155
9 144
41 122
36 115
25 96
Classe 40
Impeditiva | Ocorréncias
35
25 64
37 45
30 44
42 40
29 31
Classe 43
Impeditiva | Ocorréncias
35
30 333
42 220
41 216
29 152
25 139

Fonte: Produgéo propria.

Classe 35
Impeditiva | Ocorréncias
25
30 1315
41 1162
42 937
3 807
43 746
Classe 38
Impeditiva | Ocorréncias
35
41 126
42 53
25 42
36 39
9 35
Classe 41
Impeditiva | Ocorréncias
35
25 576
42 421
43 261
30 235
38 179
Classe 44
Impeditiva | Ocorréncias
35
42 193
3 183
41 161
5 98
25 97

41 34
25 16
43 16
30 14
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CONCLUSAO

A especialidade é um importante principio na determinacdo do escopo de
protecdo dos registros de marcas, tanto no Brasil, como no restante do mundo. Ela
esta diretamente ligado ao quesito da disponibilidade, que é analisada durante o
exame substantivo dos pedidos de registro de marca depositados junto ao INPI. Ao
se registrar uma nova marca, € primeiro preciso averiguar se ela ndo esta infringindo
o direito prévio de terceiros. Nessa ponderacdo, a determinacdo da colidéncia com
pedidos ou registros anteriores € um produto entre a similaridade dos sinais e a
afinidade mercadoldgica dos produtos e servi¢os assinalados.

Outros fatores, como a distintividade inerente das marcas, a existéncia de
sinais similares convivendo, bem como a reputacdo da marca mais antiga também
influenciam nessa avaliacdo. O Manual de Marcas do INPI (2021a) lista também
critérios de determinacdo de afinidade mercadologica, os quais devem ser
balanceados e averiguados caso a caso, com certo grau de subjetividade. Contudo, a
semelhanca dos sinais e a afinidade mercadoldgica, para incidir em colidéncia, devem
ser suscetiveis de causar confusédo ou associacdo indevida.

A confusdo é um estado psicolégico do consumidor, que, derradeiramente, €
presumido, e ndo comprovado. A doutrina expande o0s conceitos de confusao,
categorizando-os em situagbes como confusao direta, por interesse inicial, reversa,
pés-venda e inferencial. Durante o exame do pedido de registro, percebe-se que é
mais factivel a ponderacdo acerca das confusdes direta, por interesse inicial e
inferencial — esta ultima também podendo ser chamada de associacdo indevida. A
confusdo reversa e a poés-venda, portanto, seriam mais adequadas para serem
discutidas em sede judicial.

Ainda sobre o consumidor, nota-se que ele é utilizado em discursos como o
protagonista e o destinatario da protecdo marcaria, mas, derradeiramente, sdo os
players do mercado que estdo defendendo seus interesses préprios utilizando essa
narrativa. Todavia, ndo se nega que ha beneficios para o consumidor com a existéncia
do sistema de protecao intelectual, seja para ndo ser enganado no momento da
compra, seja pela reducdo dos custos de busca, seja pela mitigacdo da falha de
mercado da assimetria de informacdo, seja pelo incentivo a manutencao da qualidade
dos produtos. Também ha ganhos para os empresarios, pois conseguem, por meio

dos registros, de certa maneira, proteger seus investimentos e a reputagéo construida,
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0 que é ilustrado pelas marcas que conseguem ser avaliadas, isoladamente, em
centenas de milhdes de dolares.

Nas discussdes da &rea, o consumidor acaba se mostrando como um tipo
weberiano, que € uma simplificacdo da realidade, baseada em pressupostos, no
campo das ciéncias sociais. Nota-se que ha certa incongruéncia acerca da presuncao
das faculdades cognitivas do consumidor dependendo dos interesses e das visbes
politicas dos argumentantes. Aqueles que tendem a descrever o consumidor como
soberano e inteligente ao ndo se confundir entre as marcas — 0 que ensejaria um
escopo de protecdo menor no registro — o enxergam como um tolo relativamente a
influéncia que sofrem da propaganda. Ao mesmo tempo, quem considera o
consumidor como desorientado e confuso ao identificar diferentes marcas — motivando
um escopo de protecao maior — afirma que ele é cético e imune a seducao publicitaria
das marcas.

A cultura local também influencia nos pressupostos em relacdo ao
consumidor. Nos paises mais desenvolvidos e com cultura de propriedade intelectual
mais difundida, o escopo de protecdo marcario tende a ser mais reduzido. Ao mesmo
tempo, nos lugares considerados menos maduros em relacdo ao sistema de PI, o
escopo tende a ser ampliado.

A prépria teoria da classificacdo também possui seus efeitos na afinidade
mercadoldgica. Durkheim e Mauss (2009) revelam que os sistemas classificatorios
nao sdo sempre Obvios e que nem sempre se chegard a mesma conclusdo da melhor
maneira de se categorizar itens. Além disso, 0s sistemas classificatorios possuem
repercussao significativa no estilo de vida das pessoas, apesar da pressuposicdo de
que apenas a via contraria era verdadeira.

A classificacéo é tida como uma das habilidades cognitivas mais fundamentais
do ser humano, sendo importante na aprendizagem, na previsao, na inferéncia, na
tomada de deciséo, na linguagem e em muitas formas de interacdo dos organismos
com seus ambientes. O pensamento ocidental € marcado pela teoria classica da
classificagdo, que possui raizes em Aristételes e Platdo e é caracterizada pela
hierarquia (com niveis maiores de abstracdo acima e niveis maiores de detalhamento
abaixo) e pelas divisbes “duras”, claramente definidas, e coletivamente exaustivas.
Todavia, também ha outros métodos, como o de protétipos, o dos exemplares e 0

clustering conceitual. Além disso, existem outros tipos de abordagem de
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categorizacdo, além da légica e aristotélica, que sdo a empirista, a genealdgica ou
historica e a pragmatica.

A Classificacdo Internacional de Nice, padrdo mundial do sistema marcério
que é adotado no Brasil, se mostra como uma abordagem pragmaética, pois prioriza a
funcdo e os objetivos dos itens, além de ser fruto de negociacdes entre as partes
interessadas, considerando que ha motivagcbes internas para determinadas
categorizacdes. Além disso, NCL é uma ferramenta administrativa desenvolvida pela
Secretaria Internacional do Sistema de Madri para harmonizar 0s registros
internacionais de marcas, que € revista periodicamente pelos signatarios do Acordo
de Nice.

Por ser um sistema classificatorio, a Classificacdo de Nice apresenta suas
distor¢gbes, em especial a presenca de termos sem afinidade na mesma classe e a
existéncia de itens semelhantes em classes distintas. Também, por ser oriunda de um
acordo multilateral, possui certa inflexibilidade para a adocao tempestiva de mudancas
que reflitam a evolugdo do mercado, bem como apresenta dificuldade para
representar a cultura de consumo local dos paises, ja que possui cobertura mundial.

Apesar de o Brasil ainda néo ter aderido ao Acordo de Nice, o Pais utiliza seu
sistema classificatorio no registro nacional de marcas. Isso acaba por, de certo modo,
diminuir a autonomia brasileira, jA que ndo tem direito a voto nas alteracdes propostas
na classificacdo. Antes de usar a NCL, o INPI se valia da Classificagao Nacional,
marcada pela baixa especificidade na identificacdo dos produtos e servigos
assinalados, o que implicava na concessdo de amplo escopo de protecdo aos
titulares.

Internamente, a autarquia federal estruturou a Comissdo Permanente de
Classificacdo de Produtos e Servicos, dedicada aos assuntos correlatos e formada
por examinadores com dedicacéo parcial. No procedimento de depésito de pedidos
de registro de marca, os requerentes devem informar uma Unica classe que
represente os produtos e servicos assinalados. Durante o exame, o0s servidores
realizam a busca por registros anteriores que possam ser colidentes com o pedido em
tela, porém, pelas diretrizes em vigor, s6 o fazem na classe de Nice em que o pedido
foi depositado. A Unica maneira de serem considerados registros constantes em
outras classes € pela intervencdo de terceiros, principalmente por meio da

apresentacao de oposicao dentro do prazo de 60 dias da publicacdo do depdsito.
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Essa situacdo demonstra um conflito acerca da presuncéo da maturidade do
sistema de Pl e do conhecimento dos usuéarios do INPI. Ao realizar a busca por
anterioridades, o instituto demonstra considerar que ha pouca informacéo e vigilancia
dos titulares de marcas, pois, caso contrario, examinaria apenas o0s critérios absolutos
de registrabilidade e delegaria aos particulares a apresentacao de objecdes a registros
guando os novos entrantes ferissem direitos prévios. A0 mesmo tempo, ao limitar a
busca apenas a classe do depdsito, exige dos titulares vigilancia constante das
publicacdes semanais das centenas de novos pedidos na Revista da Propriedade
Industrial para ndo perder o prazo de 60 dias para se opor a marcas conflitantes.

Contudo, admite-se que, dentro desse paradigma, € possivel para o usuario
depositar a sua marca em todas as classes possivelmente conflitantes com seu ramo
de negolcio, para que sempre apareca nas buscas do INPI. Todavia, tal estratégia
requer conhecimento aprofundado dos procedimentos da autarquia, 0 que aparenta
ser de entendimento de uma seleta minoria da populacéo brasileira. Assim, identifica-
se a presenca de anomalias no banco de dados de marcas do INPI, com a concessao
de registros de sinais idénticos ou semelhantes, assinalando segmentos afins, para
titulares diferentes, em classes distintas.

Acerca das falhas do sistema atual de classificacdo, tem-se que futuramente
a inteligéncia artificial, em especial o0 método de clusterizacdo, pode vir a ser uma
solucao tecnoldgica para a realizacdo de buscas mais precisas no exame de pedidos
de marca. Em vez de se valer da classificacdo com tracos classicos e pragmaticos, a
IA seria capaz de avaliar a similaridade dos termos escritos por extenso, separando
0S mais relevantes para posterior analise humana — passo esse imprescindivel, tendo
em vista que a colidéncia € baseada na confusdo, que € um estado psicologico
humanao.

No assunto de objetivos a serem almejados, o USPTO, escritorio
estadunidense de PI, se mostra como um exemplo a ser visado pelos demais paises.
O instituto possui extensa documentacdo acerca da especificagdo de produtos e
servi¢cos, bem como disponibiliza plataforma on-line para consulta tanto dos usuarios
externos quanto internos. Devido a maturidade do seu sistema de propriedade
intelectual, exige elevado grau de especificidade na descrigdo dos produtos e servigos
assinalados, de modo a reduzir o escopo de protecdo concedido. Ademais, ndo é
aplicada de oficio a doutrina de expansao dos negaocios, reforcando a visdo acerca do

conhecimento do publico externo.
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No USPTO, as buscas sédo conduzidas em todas as classes que o examinador
julgar pertinente, devendo consigna-las em sua decisdo. Além disso, 0 escritorio
estadunidense apresenta semelhancas ao modelo brasileiro nos critérios a serem
aplicados para definir a afinidade mercadoldgica, todavia € exigido que o examinador
anexe ao despacho evidéncias de que, de fato, foi identificada a ligacdo entre os
ramos pleiteados. Dadas essas caracteristicas, chega-se a conclusao que o0s registros
estadunidenses tendem a apresentar maior robustez e seguranca juridica.

O escritério canadense, CIPO, por sua vez, da especial atencdo aos termos
escritos na especificacdo de produtos e servicos, em detrimento da classificacao.
Provavelmente, esses valores se deem devido a adeséo relativamente tardia ao
Acordo de Nice. Destaca-se, também, a existéncia de uma plataforma on-line
dedicada a classificacdo de produtos e servicos disponibilizada aos usuarios, e a
importancia que o CIPO d& a busca por anterioridades, ressaltando o papel dela na
garantia dos direitos dos proprietarios de marcas. Interessante também notar que,
para o Canadd, a confusao é baseada na inferéncia de que os produtos ou servicos
assinalados pelos sinais em cotejo sejam fabricados, vendidos ou executados pela
mesma pessoa, pertencendo ou ndo a mesma classe. Logo, ha destaque para a
confusdo inferencial. Por fim, também é valido mencionar que, na perspectiva do
CIPO, o consumidor deve ser considerado como alguém com pressa, com a memaria
imperfeita, 0 que acaba resultando num escopo de protecdo maior aos registros.

O Japéo e seu JPO apresentam um caso peculiar com a utilizacdo do seu
sistema paralelo de classificacdo, os Cédigos Grupos Similares — CGSs. A sua adocéo
€ marcada por prés e contras. Primeiramente, por se tratar de um sistema
classificatério, apresenta problemas parecidos com a Classificacdo Internacional de
Nice, que sdo a presencga de termos distintos na mesma classe e itens afins em
classes diferentes. Todavia, os CGSs possuem mais flexibilidade, pois permitem a
etiquetagem de mais de um cédigo para cada termo, bem como ndo dependem de
conferéncias diplomaticas para atualizagéo.

O modelo japonés também permite refletir com mais preciséo as dinamicas
do mercado local e inclui as perspectivas dos usuarios externos — visées que tendem
a ser relegadas na NCL. Em contrapartida, uma desvantagem € a complexidade na
administragdo de dois sistemas classificatorios, assim como a carga de trabalho
demandada para a reclassificacdo dos termos dos pedidos. Todavia, exemplos

positivos da estrutura japonesa sdo a dedicacéo integral de servidores a especificagdo
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e a afinidade mercadoldgica e também a disponibilizacdo de plataforma on-line
voltada a classificacdo de produtos e servicos.

J& a China, devido ao nimero massivo de pedidos e registros de marca que
sua CNIPA tem de processar, decidiu por subdividir a Classificacédo de Nice, limitando
as buscas as subcategorias identificadas e presumindo a afinidade entre os itens
constantes na mesma subclasse e a falta de relacdo dos termos presentes em
subclasses diferentes. Outra medida provavelmente resultante dos elevados nimeros
€ a exigéncia de alta especificidade na descri¢cdo dos produtos e servigos assinalados,
0 que reduz o escopo de protecdo e permite a entrada de mais registros de titulares
distintos no banco de dados chinés. Além disso, a vedacao ao registro de marcas
identificando “comércio de...” na classe 35 ajuda a evitar que o registro de marcas da
CNIPA figue desnecessariamente inflado.

Quanto aos procedimentos aplicados no Brasil, conforme ja mencionado, a
busca por anterioridades exclusivamente na classe do pedido acaba causando
anomalias no banco de registro de marcas, ocorréncia essa que deve ser acentuada
na China, que soO realiza buscas na subclasse. Entende-se que a realidade brasileira
nNAo conta com 0S Mesmos recursos e estrutura que os escritorios de Pl analisados
nesta tese, todavia também néo é adequado fechar os olhos aos problemas que os
procedimentos atuais acarretam. Assim, apesar de ser constante a luta do INPI com
o0 passivo de pedidos de registro de marcas a serem analisados, ainda é possivel fazer
adaptacdes no exame de modo a mitigar as distor¢des identificadas.

O cruzamento entre as classes apontadas como impedimento ao registro apos
oposicao aponta que, de fato, ha consideravel afinidade entre produtos e servicos de
classes distintas. Foram centenas de milhares de ocorréncias em menos de quatro
anos, entre as mais variadas classes. Também se nota que, na maioria dos casos,
cada uma das classes ja teve pedidos que foram indeferidos pela maioria das outras
44 classes de Nice.

Entre os destaques do exame de oposi¢des brasileiro, foi revelado que a
classe com maior intersecdo com outras classes de Nice é a 35, devido a abarcar
termos semelhantes a “comércio de...” e “administracado de...”. A existéncia desses
itens em pouco acrescenta ao sistema classificatorio internacional, bem como
favorece o inchaco desproporcional da classe 35. Assim, considera-se apropriada a
reviséo pela propria Classificagéo de Nice ou, alternativamente, a adogédo de modelo
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préximo ao chinés, com a vedacdo do registro dos termos iniciados por “comércio
de...”.

Jé a divisdo dos alimentos entre as classes 29, 30 e 31 revela a desconexao
da NCL com a realidade e com os habitos do mercado. Para o consumidor, os limiares
arbitrarios da classificacdo internacional nesse caso fazem pouco sentido, logo a
busca exclusiva na classe para esse tipo de produto também se mostra inadequada.
Ainda que essa diviséo ajude a evitar a superpopulacdo de uma classe — como ocorre
na 35 —, a auséncia de busca constante nessas trés classes enfraguece o sistema
marcario brasileiro, tendo em vista que ha pouca seguranca se, de fato, o novo registro
nao esta invadindo o direito de uma propriedade mais antiga.

Uma relacao sui generis identificada foi a das classes 25 e 41 que, a principio,
apresentam pouca afinidade. Todavia, 0os exames caso a caso feitos pelos
examinadores do INPI revelam que h&a casos especiais em que é praxe a producao
de roupas assinaladas com marcas de entretenimento, esportes e educacdo. Porém,
neste caso, entende-se que ndo seria necessario algum tipo de adaptacédo na busca
e no exame de marcas, em especial pela imprevisibilidade do relacionamento entre
essas categorias. Assim, acredita-se que esse seria 0 caso de o titular buscar a
protecdo em ambas as classes, pois ndo se pode presumir que todos 0s negécios
desejardo expandir seus mercados para a confeccdo de vestuario.

O mesmo pode se dizer das classes 41 e 42, pois, apesar de apresentarem
algumas semelhancas, essa relacdo ndo pode ser considerada direta, como ocorre
entre as classes 29, 30 e 31, por exemplo. Falando em relacdes diretas, a classe 3 e
a classe 5 possuem caracteristicas intrinsecas que se sobrepdem, logo a sugestao de
inclusdo de busca entre as classes é reproduzida para esse caso. Por fim, a alta
incidéncia de colidéncia entre as classes 42 a 45 é explicada pelo historico da NCL,
gue subdividiu a antiga classe 42, o que justifica a intersecdo identificada. Nessa
situacdo, o INPI ja conta com matriz de correspondéncia para a busca, logo ndo se
faria necessaria nova adaptacao administrativa.

A analise de afinidade mercadologica € um tema complexo, com inumeros
fatores que influenciam nos casos em exame e com variadas solugbes para 0s
problemas encontrados. Assim, permanece como um campo fértil para estudo, ainda
mais tendo em vista que o presente trabalho ndo visou a esmiucar todas as
caracteristicas e possiveis relagcdes de todos os produtos e servigos existentes no

mercado.
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Como recurso para consulta para futuros trabalhos, esta tese também
separou as principais classes apontadas como impedimentos para cada uma das 45
classes de Nice, permitindo a analise relativa e focalizada para cada segmento
mercadologico. Além disso, as listagens apresentadas servem como referéncia de
examinadores para a analise, caso a caso, da afinidade mercadolégica. Por
apresentarem o historico das decisfes do INPI, também ajudam no aumento da
seguranca juridica, pois auxiliam na tomada de decisfes constantes, conformes com
a jurisprudéncia. Esses dados também podem ser utilizados como base para
argumentacao dos interessados e como material para a analise de tendéncias. Os
requerentes e seus procuradores também podem usar o resultado da presente
pesquisa para consultar as classes que sao consideradas mais afins aos pedidos de
registro que pretendem depositar, auxiliando na busca por possiveis anterioridades
conflitantes antes de efetivarem seus pedidos de registro de marcas. Dado o exposto,
0 presente trabalho visou contribuir para um melhor entendimento da analise da

afinidade mercadoldgica no registro de marcas brasileiro.
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