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Ministério do Qesenvolvim~nto,lndÚstria.e Comércio Exterior
Instituto ,NaciOnal da Próprieda'de Industrial

. Presidência '
Coordenaçâo-Geral de Réçurso~ e Pr()cesso~Administrativos de Nulidade

NOT AlINPIIPRÉSIDÊNCIAlCGREC/N° 06/2012

,

Rio de Janeiro, em 20 de agosto de 201~ .

. .I

/

,Ref.: Proc::esson.<?823799646 .

,

.Senhor Presidente,

EMEi\lTA,:Propriedade'j IndustriaL Marcas.. Recurso
,Interposto contra decisão. de la Instância ,que
Indéferlu<opedido em epígrafe/. 'com fulcro
noart; 124,)nciso XIX, da LPI. Anterioridade
composta . por termo considerado
irr~gistrável a título ,exclusivo exercendo à
função prim::ipal do conjunto marcário. Deve
ser mantidpo Indeferimento do pedido de
registro de marcai para, fins de atendimento
ao princípio con,stante do art. 20; inciso VI do
.réferido diploma legàr. - .

... ~
Trata-se de recurso dirig,ido ao Senhor Presidente' do ,INPI, c'uja
tempestividade foi devidamente verificada nos moldes do art. 212
da Lei n,o 9279/96 - ~ei da Propriedade Industrial, - LPI.

Prelim'inarmente, cabe observar que.a presente Ihstruçã'o recursal
está sendo antecipada para fins de harmonização da matéria ·junto
àquela tratàda n~s autps do p~ocesso n° 824936841.

Dos/Fatos

o pedido de registro de· marcá em exame' foi .indeferido pela
Diretoria de Marcas, por entender .aquela autoridade

f
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Da narma acima ' expa~tar depreencle-se' cama princípio.
fundamental de toda aquele' que tenha por fUnção. aplicélf a. LPI,
seja no âmbito da Pod~r, JudiCiário ou do P9der Administrativa,
caibir a, concorrência deslealr de forma a evitarrsab qualquer
hipóteser que eventual terceiro aproveitpdor abtenha 'vantagem
indevida mediante usurpação de direito legalmente canferída a
autrempelo E;stada. , .

Arq, 3120
Oig. F. Der

administrativ'a que a sina.l dele objeta,. confarme pleiteada, infringe
a art. 124, inCisa XIX, da Lei n.o 9279/96 - Lei da Prapriedade
Industrial - LPI. .

o pedida de r.egistro da man:a "Ql!JAU-r:Á"foi indeferido em. razão.
das"antedaridades d~ registra n° 819691828, marca. "ESTOFADOS'
LA QUAUiÁ LQ", e nO 822625318', marca "LQ LA QUAUTÁ
ESTOFADOS".. I

DaanálI.se 'das,aútos canstata-se que a. anteriaridade de registra
na 819691828, apontada como. impeditiva, fai declarada extinta,
não. senda mais óbice ao andamento. deste pedida, no.s.restando
assim, a análise de co.lidência entre a sinal o.ra•. requerida
"QUAUTÁ" versus a marça registrada sab o n.O 822625318 - "LQ
LA QUALITÁ ESTOFADOS",' concé.dida com ressalv,a a não.
exclusividade ao uso. d,a' expressão. "LA QUALITÁ" e da palavra
"ESTOFADOS". '

Em análisea~ mérito ora suscitado, nos deparamosco.m questão.
de. natureza complexa, haja vista a limitaç,ão. de direita imposta à
anteri"oridade impeditiva,. merecendo. . um estúdo. aprofundado
acerça clamelhor aplicação. da norma preVista na aft. 124, inciso
XIX, da LPI, d-emaneira a naS mantermos em cansanância co.m o.s
princípias fundamentais da Lei da.Pro.priedade Industrial.

, f .. I

Da'conco.rrência desleal

Em princípio., faz-se cqbfvel nos remetermo.s'aúprincípia norteàdar
da direita da prapriedade industrial, qual, seja a repressão. à
cancorrência desleal, estando. este princ(pia pasitivado na art. 20,
incisa V,da LPI, vide a seguir, in verbis:

Art. 2° A protiaçã.o dos direitos relativos à própriedade
industriql, çon$iderado o. seu Interesse sodal e o,
desenvolvimento tecnológico" e econômico do País,
efe.tuq-$e mediante: .

v - repressão à concorrência desleal.

\
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Tal inteligência tem tamanha importância no ordenamento jurídicó
que a prática da concorrênciÇl'deslealfoi tipificada Como crime pelo
legislador, estando as hipóteses de sua ocorrência consagradas
nOS incjso~.do art. 19~ daI..,PI..Além do mais/esta prática pode
gerar responsabilidadê no âmbito civil, caracterizando o ilícito de
,enriquecimento sem causa, prey,istono art.,'884 do Código Ci:,i1.

\ Direcionando noss~ estudo pàra o âmbito do direito marcário, para
uma melhor compreensão dO entendimento exarado nesta
instrução, pril1i~iramente, demonstrar-se-á o conceito de marca
definido pelo legislador no art. 14?, da LPljvide abaixo: .

.;

Art. 122
sinais
compre

etíveis de registro como marca os
visualmente perceptíveIS, não

proibições legais.

f·

I

Em' uma aná,lise de· formá fragmentada do conceito exposto,
vislumbramos,etn princípio, qUéFamarca deve s~nal dist~ntivo,
neste passo, obs~rvamos que a distintividade aludida p~la I~i
deverá ser aplicada peJo,examinador dialitédo caso concreto;

Em ~eguida, depreencle-sea, ,atorledade legal de que o sinal
seja visua'lmente perceptível, excluindo-se assim da proteção
marcária, os ?inais. exclu~ivamente sonorqs, olfativos, dentre
outros.

Por fitn~o susdt~dct dispositivo legal determina que o sinal
registrável como marca não poderál estar compreenQido,dentre as
proibições legais prevlstas.J\losincisos do art. 124, da LPr ..

Vislumbrando todas as hipóteses· legais de)irregistrabilidade
previstas no art. 124, da LPI, uma delas nos é particularmehte
importante neste estudo, pois foi criada de maqeiraa convergir
integralmente com o princípip da concorrência de'sleal dantes
explanado, sendo ~sta hipótese aquela prevista no inciso XIX} do
referido artigó legal, ilustre-se:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte,
ainda q/je com acrésÔmo, de marca alheia registrada,
parq distinguir ou certificar· produto ou serviço ictêntico,
semelhant:e ou afim, suscetfvel de causar confusão ou
associaç~o.éommarça alheia;

Do regramento d'emonstradQ,verifica-$e a intenç:ãodo legislador
de coibir o registro de' marca igual ·OU semelhante à outra marca

Arq.3120 CÓDIGO DE DESPACHO 27D
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/anter!ormente registrada, quando ambas estejam desti
assinalar prOdlJtosou servlçosemn:lfT1os·merca oogIco§ i uais ou

. a quê a permlss r ae a convrvenCla' de marcás
similàres pertencentes à titulares diversos, @talmente viria por
causar cçmfusãoou associ~ção indevida dos produtos' ou serviços .
por estas assinalados junto ao públicq consumidor, caracterizando
assim, a conéorrência desleal. entre. as titulares ,dos registros
marcários.

Note-se, aindtl, que tal regram~o. cómporta excé~ões,de' caráter
técnico, 'devendO assim o eXànnJnadorsempre quevislúmbrada a
possíbiliçjadéde confusão OHassOciaçãoentre marcascolidentes,
proceder de m'aneira a coibir esta hipótese, independentemente de
minúcias de caráter técnico ou pr0ce~sual.

Dos elementos comp()nen~esdos conjuntos marcários

Adentrando as minúcias técnicqs da análise tnªJ"caria, mister Se
faz elaborar um estudo no qual r~ste conceituado cada elemento
que vem a COmpor um conjunto marcario, a saber, o núcleo
marcário e o elemento sécundárlo.· . ~ _____ -.I.., '

O núcleo marcário' é o Sinal fantasioso que Ira distinguir. os
produtos fabricádô's pelo titulqrdodireitó, ·daquelesJ.fíu(JuLlaos~por
outrem...Em regra, esse elerrtento possui destaque no conjunto
marcário, e, portanto, neste.,elemento concentra-se a força
distintiva da marca, devendo sér profegJdo pelos órgãos
competentes de forma a coibir pO$sível usurpação ou
aproveitamento paraSitário do mesmo.

Já o elemeqto secundário da marca, este, via d'e regra, sendo I

elementÇJirregistrável qUe .·.•tem por função .identificar o
produto/servIço assinalado pelo ,núcleo marcario,.cteverá ter sua
proteção fraÇjllizada em vista de sua menor relevância dentro do
conjunto maréário ou até mesmo de suairreglstrabilidade ou
evocatividade.

Arq. 3120
Dig. F. Ber•.

\.

O elemento figurativo componente de uma marca mista, por vezes
também assume função de elém'ento secundário f no. conjunto
'marçario, tendo por obJetivo maIor conferir um§!melhoria estétic.a
ào conjunto requerido, ou até mesmo conferir .distintividade ~ uma
marca mista composta por elementos nominativos irregistráveis
isoladame~' ... , "-

~
,Ilustrar-se-á exemplos de forma a facilitar a compreensão da
inteligência e,xarada:
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Ex:!
Eleménto Secundário
(termo i1-reglstrável)

l
Editora

sa,raiva ..·
r

Núcleo Ma'h;árlo

Ex: 2
E;lemento Secundário (fiqura)

Núcleo Marcário

Elemento secundário
(termo irreglstrável)

Ex:3

5 KO L ULTRA --.-- E;lemento Secundário' (termo desgastado)

; . r ,
Nucleo Marcaria

Entretanto". pordive'rsas vezes nos deparamos com conjuntos
marcátios de' qifícUdissociação entre o núcleo marçário e o"
elemento secunâárioialgul:1s deles nem mf:§mopossÚem essa

• dissociação, rorrnandoassim um todoindivisíYf:.L .Muitas~ezes o
usuário '.fÇ>rmaum .conjunto marcário corripo~to.•por elemento
registrável diretamenteassocii;ldo à um elemento itregistrável, ou,
até mesrn,o,deposita como.marcaconjunto composto somente por
termos irregistráveis' que analisados no· conjunto .aferem a
distintividade necessária para ser deferidâ como marca. E;stetipo'
de marca por muitos anos· foi designada como "marca rio
conjunto" neste INPI, sendo esta ressalva imposta no momento de
seu deferimento, Observe-se ainda, ql!e na maioria do's casos,

Arq.3I20 CÓDIGO bE DESPACHO 270
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estas marcas são constituídas por expressões que possuem
signl,ficadQpróprio. ' Vide exemplos a seguir:

6x: 1
,CASA&VÍDEQ,.. I

Núcleo I marcario no conjunto
compdsto por elementqs
irregistrávêis Isoladamente

Ex: 2

PÃO&COMPANHI~
... ' .' I '... ,'

Núcleo marcário, concedido, '
no çonjunto formado' por
elementos irregistrávels
isoladamente

Ex:3
ElementoSêeundárto,. l. (~lgUJa)

IReid6ifjatel·
I

Núcleo marcano concedido no cçmjunto;
composto por termo fantasioso (R.ei· do)
associado a termo Irregistrável (Mate),'
formando eXpressão que possui si~nificado
próprio.

,. i

Da análise das marcas ilustradas, verifica-se que os elementos
r1om'inativos que as compõem ~ão'subsistem' cOrnO identificador
dos produtos/serviços assinalados, dê forma isolada, já que,

Arq.3120 CÓDIGO DE DESPACHO 270
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somente aferimos a função marcaria quando da )málise da. marca
~m seu conjunto, excluindo-se os elementos figurativos que as'
compõem que, também neste caso, gevem ser vi1?lumbradoscomo
elementossel:undárips,por não poSsuírem. qualquer' influência
sobre a identidade fonética da m'arca. II . ,

Umarnaneirairiteressante' de diferenciarmos a marca que possui
um" núcleo marcário .definipo, a m~...rca "q~ebrável",paquela que
sempre deve.ser vislumbrada no conjunto, a marca "jnquebrável~,
é .considerarmos ser bem. plausível.· que, por exemplp, o usuário
ide'ntifique>\3 loja "RasheJ Ga,lçad.os"some~te pelo termo "Rac~eJ",
e . seja facilmente compreendido pelo seu interlocutor. Em
contraparticla,- a.mes.nJa.premls?a .não nospar~cese aplicar a loja
"Casa&Vídeo", que dificilmente pode ser identificada somente peJo
,termo "Casa" ou peloterrryo "Vídeo". \

Torna-se ainda mais complexa a questão quando temos conjuntos
nosquais,~mborao núcleomarcárioseja irregistravel, o conjunto
finda por ser concedido 'com 'ressalva ao uso exclusivo do termo

,principal, em. rfli?;ãode elermen~P1?..secund~riosXE:!gistraveis· que,à<
luz tia inteligência exarada pe'la~sDiretrizes de Análise de Marcas,
elidem a apliCa.çªo dá.irregistrabi.lidade preyista' no.art .•124, inciso
VI, dél LP1, por aferir suficiente distintivjdade ao cOJ1junto.
marcário.

Regressando. a 'discussão4acerca da distintividade suscitada pelo
inciso~XlX,doa~t. 124, da LPI,..imp,eriQso se Jaz 'que, quando em
análise de colidênciaem que a anterioridade registrada tenha sido
COIJcedidasem8ireito ao .uso>.exclusivo ..deq~aJquer um. dos
elementos que a compõe, o examinador verifique a distintividade
pela impressão caus~da entre os conjunto~ marcários em litígio,
sem descartar a disposição do elemento "apostilado", o que por
vezes não ocorre no âmbito deste Instituto.

Corno exernpl~ da não aplicação deste entendimento,_ podemqs '
Çitélr/C) dE:1E:rilJ1ehtpda lJ1arca>."Klç.1pQUEDO ALErYIAO",.com
ressalva· quantoào· direito exClusivo de uso do conjunto marcario,
e.m detrimento da marca arguida em sede de' opostção: '~CA$A~DO
ALEMÃO",concedida, por sua vez, sem 'dir~ito ao uso eXd~~~'(;;2.-
dos'elementQs nomina~lvo~,vide qtjildro demonstrativo a s,egu/,: •• '

Ar.q.3120
Dig.F. l3er
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Marca: Casa do Alemão (reg. N.g
812.034112

Kiosque do Alemão-(reg.
822.0.08599

Casa do Alemão IndLJstria.e
Titularidade: Comércio de Lanches LTDA.

Kios~ue Alemão BR 1.01 Produtos
Alimentícios LTDA.

Forma ·de '
apresentação: . CASA Da

ALEMAO

Apostila: ', Sem direito ao uso
ex;çlusivo da.expressão

."Casa do Alemão"
. No cORjunto

..

,

A convivência de con3untos marcanos como os, acima ilustrados.
não. é él situação ideal' pa~é1',oCOI1$Umldore parai o próprio titular,
da marca anterior, não sendo razoável. que o INPI permita 'a
possipilid'ade de ocorrênCia de eventual coC]corrência desleal entre

. as partes, por ter sido a anterioridade concedida com ressalva ao '
uso exclusivo dos elementos nominativos.

E Juns1ame,ntaIque o examinador diante desté cenário verifique,
,igualmente, a possibilidade de ,concorrência desleal entre. as
marcas em litígio .. t ..,'''''')

..
Outro e)Çér:np'lo deu-se quando da concessão da márca
"MARICULTURA".(reg.82.o48.o528) Pi3ra a empresa Maricultura da ..
Barra LTDA seni direito ao uso exClusivo do elemento nominativo e
da figura do camarão, em detrimento da anter.ioridade registrada
sob o n\o81.157.o770, marca. nominativa "MARICULTURA", de

. titularidade da empresa Ma'ricu!tÚra da Bahia S/A, s~m qualquer
ressalvi3, por ter' entendido a Diretoria dei iMarcas que o aludido
termo 'seria irregistrável no ramo alimentício. Foi instaurado-
proce,$so admi,nistrativo de nulidi3de no reÇJi~troposterior e dado
províment e eu mérlto, de forma· a 'sanear,a irregvlaridade
existent .

Arq; 3120
Dig, F. !ler
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Neste sentido, verificamos também em bu~ca realizada em nosso
. sistema si.tuação peculiar,. ná qual se constata o requerimento de

marcas, por pessoas distintas, de expressões 'consideradas
irregisttaveis, porém 'forma nelocOnJuntos'conflitantes: ' .

Casa dÔ Biscoito Casa do Biscoito (reg Toca do Biscoito
Marca (reg. 829 57 0.594) 9.0.1-68230.6) (reg., 90.1 312924 )

Ouarte de Madurei ra- TDB Franquias e'
Titu laridade . Comércio de Doces c.s Representações Admi nistraçã o de

LTDA
,

Bens LTDA
•-

- \

Formade JO'~iiftoirí
,

~A"">:T' .' ,,cc: . ",'l~qS'Q~.i$ç~it~;, ~\i'7Qt~ESi~eoitoapresenta ção.: •.•.~
o,' '" "..",.'.",;..""., . ;.;.. ;.;,""" ,..... ,;;.'<'J"'>"::"'.",>

.
, .t,

\ '

A situação .exposta deltl10nstra a necessid~de de consolidarmos
qosso posicionamento .acerca da distintividade, prevista pelo inciso',
XIX, do art ..124, 'da LPI" em casos n.osquais as marcas em Iit~gio
tenham s'ofrido apostilament6 em seu núdep mar,cario, de forma a ,.
não permitir a ....conylvênçia de sinais de, tgmªhha semelhê3nçê3no
mercadO'consumidor, pert~ncentes à titulares dIstintos .. ( ,

\.

'Feitas essas cOf1si~erações proceder-se-a a' analise do case em
questão.

, ,
-Docaso em anâlis~

À luz do entendilÍ1e~to ,abordado no deCorrer desta instrução
- . recursal, entendemos pela póssibilidade de confusão ou associação

indevida entre a marca ora requerida "QUALITÁ" e a anterioridade
.apontada I "LQ LA QUAL1TÁ ESTOFADOS", ambas desti!1adas a
. assinalar produtos qu~ guardam afinidade mercadêilógica. '

Tal entendimento, tem porfundaml~nto basico ser 6 elemento,.
"LÀ QUALITÁ", .•..embora termo .irregistráve/e, dev.idamente ..
a.postilado ~rn seu deferimento,. o ·núcleo do conjunto marca~~Ó/
anteriorment~ registrado, tendo este elemento Ror fun<;a~~, .
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precíp,L:Ja,'i.dentificaros produtos assinalados pela marca em
questão, conforme verifica-se do i1ustratiyo a seguir:,,"'; ........•

, ,

Marca:

Forma '. de
Apresentação:

Especificaç~o:

Qualitá (reg. 823799646),

Q}.ualitâ

Fabricação de modulados de
madeiras, 'envernizados,
enc:erado~, recobertos ou não. com
lâminas de material ~e plástico,
fabricação de móveis de. madeiras
ou com sua- predomlnªncla
envernizadõs, encerado eSTa Itados
e láql;leados, recqbertos 'ou não,
coni lâminas de materlaJ de
plástico (i) uestofados '. '!;lê.\ blf.'letes
para máquinas e aparelhos~ '

LQ Lá Qualitá Estofados (reg.
8226253f8 '

LAOUALITÁ
,q~

Móveis e .artigos do mobiliário em
geral, 'estofados, co'lchões,
travesseiros e almofadas em
géral.[todos incluídos nesta classe]

,,
Em vista disso", durante nossa, análise' conclUímos não existir
sufíciente distintividade ehtre'oscQnjuntos marcarios colidentes, o •
que ..pode <.gerar concorrênçia desl~al de90rrente da. possível
confusão ou .éfssociaçãbincl.evigJaentre as marcas em qu~stão
junto ao públiéo consumidor, hipótese com 9 qual não podemos
coadunar..

Diante do exposto, considerando n'ãoter sido ·identificadonenhum
fato jurídico novo ou re..levante a serenfre[lta.c10 pela Procuradoria,
do INPI, opinamos pela..manut~nção do indeferimento do pedido

. de registro, em relação à anteri6ridad~ n.O 822625318 ....

Por fim, sugerimos f.) encaminhamento dos, autos ao Comitê
,Permanent~ de Aprimoramento dos Proce'dimentos e Exame de
,Marcas -. CPAPD - para.~ornar conhecimento de ,nossó
posicionamento, acerca âa proteção qu~.deve ser gárantidaà

Arq.312Q 'CÓDIGO DE bESPACH027
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marca composta por elemento itregi:strável' ql.le assumê afungão
qe núcleo do conjunto marcátio concedido com ressalva ao uso·
exch;JsiVoqq me~rn~' e, caso~.~tendaadequado, incorporá-lo ao
corpo da Resolução" n.O 260/2010 que institl:Jiu, as Diretrizes de
Anátise de M'arcas. '

'É o parecer.

Arq.3120
Dig. F, Bçr

Carlos~Lssone
Tecnofogistaem P.I.
-Matrícula: 1358171

.:,
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