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RESUMO

CASALI, Camila Rodrigues. Aquisicdo e perda de distintividade marcéria:
secondary meaning e degenerescéncia. Dissertacdo (mestrado). Faculdade
de Direito. Universidade de Lisboa, 2024.

Este trabalho investiga os fendmenos da perda e aquisicado de distintividade em
marcas, sob uma perspectiva luso-brasileira, considerando também o direito
comunitario europeu. Aborda a distintividade, essencial para a protecdo da
marca. Discute como a mutabilidade dos signos influencia o direito marcario.
Analisa a significacdo secundaria, em que sinais inicialmente ndo distintivos
adquirem distintividade devido ao uso e mutacfes semanticas. Trata da
degenerescéncia, uma consequéncia da vulgarizacdo, na qual a conversao da
marca em designacao genérica pode resultar na extincdo do registro. Por fim,
apresenta a importancia do equilibrio de interesses para o reconhecimento tanto
da aquisicdo de significado secundario quanto da degeneracéo da marca.

Palavras-Chave: marca; aquisicdo de distintividade; significado secundario;
perda de distintividade; degenerescéncia;



ABSTRACT

CASALI, Camila Rodrigues. Acquisition and loss of trademark
distinctiveness: secondary meaning and degeneration. Master’s dissertation.
Faculdade de Direito. Universidade de Lisboa, 2024.

This essay is dedicated to the study of phenomena of loss and acquisition of
distinctiveness in trademarks, from a Luso-Brazilian perspective, also
considering European Union law. It addresses distinctiveness, essential for
trademark protection, discussing how the mutability of signs influences trademark
law. It analyzes secondary meaning, where initially non-distinctive signs acquire
distinctiveness due to usage and semantic mutations. It deals with degeneration,
a consequence of vulgarization, wherein the conversion of a trademark into a
generic designation may result in the extinction of registration. Finally, it presents
the importance of balancing interests for recognizing both the acquisition of
secondary meaning and the degeneration of trademarks.

Key-words: trademark; acquisition of distinctiveness; secondary meaning; loss of
distinctiveness; degeneracy;
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INTRODUCAO

As marcas representam recursos poderosos no arsenal econémico das
empresas e uma parte significativa do seu valor e do seu potencial de
crescimento de longo prazo pode ser atribuida a elas.

Hoje em dia, em um mercado altamente competitivo, a marca se tornou
crucial para atrair clientes. As escolhas dos consumidores ndo sdo mais
baseadas apenas em necessidade ou caracteristicas dos produtos, mas também
no carater distintivo e no valor social da marca. Isso destaca a importancia da

marca como um fator diferenciador e atrativo para os consumidores.

A distintividade é, em geral, a condicdo fundamental para a marca
desempenhar sua funcao juridica distintiva, sendo insuscetiveis de registro e de
apropriacdo individual os sinais genéricos e as marcas constituidas
exclusivamente por sinais descritivos, usuais ou necessarios, de modo que
qualquer exclusividade implicaria na subtracdo da liberdade de uso desses sinais

por todos os operadores na concorréncia.

A capacidade distintiva de uma marca pode variar ao longo do tempo. Isso
significa que a maneira como o publico relevante percebe esse sinal distintivo

pode aumentar ou diminuir, dependendo do contexto.

Pode ocorrer que marcas distintivas percam sua distintividade em razao
do uso e se transformam em designacgao usual dos produtos ou servi¢os para 0s
quais estéo registradas. E o que se chama de vulgarizacdo da marca. Também
€ possivel que ocorra o efeito juridico inverso, isto €, um sinal antes privado de
distintividade pode vir a adquiri-la em decorréncia do uso correto ao longo dos
anos. Essas alteracfes podem ter efeitos juridicos significativos

Assim, o objetivo do trabalho sera examinar, sob uma perspectiva luso-
brasileira, a degenerescéncia, uma das consequéncias da vulgarizacao, situacao
juridica em que a conversdo da marca em designacao genérica pode acarretar
a extincdo do registro, a par da analise do fendbmeno inverso, a significacao
secundéaria, conhecido pela sua denominacao em inglés secondary meaning, em
gue o sinal aparentemente néo distintivo e ndo apto a distinguir produtos ou
servicos, adquire distintividade em consequéncia do uso e de mutacdes
semanticas, alcanca uma significado secundaria, se tornando apto a funcionar

como marca.



O Brasil (BR), apesar de ser signatario da Convencao da Unido de Paris
(CUP), nédo trata de forma expressa tais fendbmenos em sua legislacao.
Diversamente, em Portugal (PT) e na Unido Europeia (EU) essas questdes tém

previsao legal.

Pretende-se investigar se, apesar de nao previstos expressamente na lei
brasileira, esses fendbmenos sdo reconhecidos pelos tribunais brasileiros e,
sendo o caso, como se processa 0 seu enquadramento juridico. Assim, serao
analisadas as reflexdes da doutrina e qual tem sido a orientagcdo da
jurisprudéncia portuguesa e da Unido Europeia.

Sobre a degenerescéncia em especifico, abordar-se-a o impacto deste
fenbmeno ao nivel do trafego comercial geral, e as suas repercussdes na
manutencao do direito de exclusivo, quais os meios de defesa da capacidade
distintiva da marca, e das possibilidades de regeneracdo da marca. Neste
ambito, pretende-se averiguar porque sao frequentes no Brasil, a transformacao
da marca em designacdo usual, em especial a degenerescéncia, e outros
fendbmenos de vulgarizagdo, em que algumas marcas chegam a ser adotadas

como verbo na linguagem corrente.

Em relacdo ao secondary meaning, pretende-se analisar as razdes para
a relevancia juridica da aquisicao de significado secundario e os requisitos de
facto para a sua aplicacao concreta a luz da legislacao portuguesa e da Unido
Europeia. Os dois fenbmenos serdo examinados por meio do direito comparado
e sob os prismas doutrinario, legislativo e jurisprudencial, abarcando também

informacdes obtidas por pesquisa de campo.

Tamanha a importancia da marca, é que, conforme o World Intellectual
Property Organization (WIPO)!, os pedidos anuais de registro de marcas no
mundo vém crescendo a um ritmo médio de 9,35% desde 2012. Quando
comparado 2012 com 2022, o Brasil registra anualmente 247,42%?2 mais marcas
e a UE, 128,66%?3. Portugal mantem-se constante com cerca de 23.000 pedidos

de registro anuais desde 20124,

IWIPO: Indicators 2023. Disponivel em: World Intellectual Property Indicators 2023 (wipo.int).

2 De 151.711 (2012) para 375.367 (2022).

% De 6.657.000 registros de marca em 2012 para 18.182.300, em 2022.

4INPI/ PT. Relatério de Atividades e Contas. Disponivel em: INPI.Justica.gov.pt (justica.gov.pt).
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1. DISTINTIVIDADE

As funcbes exercidas pela marca justificam a protecao legal que lhes &
concedida e delineiam o0 seu escopo de protecao, cuja amplitude ndo deve

exceder sua finalidade e natureza.®

A funcéo distintiva da marca, que sera tratada no trabalho, por muito
tempo foi tida como a sua Unica funcdo. Com o passar do tempo, ela deu origem

a outras funcdes como de garantia, ou de qualidade ou de confianca.

1.1. Funcéo juridica da marca

Atualmente, a doutrina é unanime® quanto a trés fungées exercidas pela
marca: distintiva, de garantia de qualidade e publicitaria, mas diverge quanto a
existéncia de outras, como condensadora de goodwill e a social.

1.1.1. Distintividade como funcéo primordial

A distintividade é a esséncia e a funcéo precipua de uma marca, sem a
qual um sinal sequer pode ser considerado como marca. E a capacidade de uma
marca se diferenciar de outra idéntica ou semelhante, mas nao s6. Para além da
funcd@o-meio, isto &, de distinguir, no sentido formal, os produtos e servicos entre
si, ha também a funcéo-fim, de distinguir, no sentido substancial, a origem ou a

procedéncia empresarial dos produtos, ou servicos.” 8

5 SCHMIDT, Lélio Denicoli - A distintividade das marcas, 2013, p.48.

6 Por exemplo, FERNANDEZ-NOVOA, Carlos - Fundamentos sobre derecho de marcas, 1984,
p.45; COUTO GONGCALVES, Luis - Manual de Direito Industrial: propriedade intelectual e
concorréncia desleal, 2019, p.184; SOUSA E SILVA, Pedro - Direito Industrial : nocdes
fundamentais, 2019, p.241; SCHMIDT, Lélio Denicoli - A distintividade das marcas, 2013, p.49-
70; CARVALHO, Maria Miguel - As funcdes da marca e a jurisprudéncia do TJUE, 2014, p.253-
259; e CESARIO, Kone Prieto Fortunato - Protecdo das marcas visualmente perceptiveis, 2020,
p.35.

7 COUTO GONCALVES, Luis - A fungéo distintiva da marca, 1999, p.33.

8 Da mesma forma jurisprudéncia TJUE: processo C-119/75, ac. de 22 jun. 1976, caso Terrapin
(overseas) Ltd. vs. Terranova Industrie CA Kapferer & Co. (EU:C:1976:94) disponivel em
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX%3A61975CJ0119, processo C-
10/89, ac. de 17 out. 1990, caso SA CNL-SUCAL NV vs. HAG GF AG, disponivel em https://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2777b548-859d-4cd8-bdec-
52ddca5326bc.0009.02/DOC_1&format=PDF ; processo C-59/08, ac. de 03 dez. 2008, caso
Copad SA VS. Christian Dior Couture SA, disponivel em
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=7CD6AC3F6FA751E03FF7AED
89B927A11?text=&docid=66653&pagelndex=0&doclang=PT&mode=Ist&dir=&occ=first&part=1
&cid=920273, processo C-9/93, ac. de 22 jun. 1994, caso IHT Internationale Heiztechnik GmbH
e UweDanzinger vs. Ideal-Standard GmbH e Wabco Standart GmbH, disponivel em https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61993CJ0009_SUM&from=EL, processo
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Assim, a distintividade € uma qualidade imprescindivel para manter as
suas caracteristicas e a sua aptidao funcional, sendo essa a Unica funcéo juridica

essencial e autbnoma.®

SOUSA E SILVA® ensina que o carater distintivo é requisito para que a
marca desempenhe sua funcédo juridica basica, de modo que o consumidor

possa se orientar ao se deparar com uma multiplicidade de op¢des no comeércio.

Segundo COUTO GONCALVES, a funcdo da marca, além de distinguir
produtos ou servicos de uma empresa dos seus concorrentes, indica que estes
se reportam a um sujeito que deve garantir 0 Sseu uso ndo enganoso, sob pena
de sua caducidade.!! Isso porque a marca é uma promessa, uma ideia e uma

expectativa que reside na mente de cada consumidor'?.

Para FERNANDEZ-NOVOA!3, a fungéo primordial da marca é indicar que
0s produtos e servicos provém de uma empresa especifica, desempenhando o
papel de sinalizar a procedéncia empresarial. A marca atua de maneira
informativa, garantindo que todos os produtos de uma determinada Classe,
identificados por ela, sdo provenientes da mesma empresa detentora da marca.
No entanto, o estudioso espanhol denomina essa fungcdo como “funcéo

indicadora de procedéncia empresarial”.
Lélio Denicoli SCHMIDT* aponta que

a distintividade é tdo essencial a marca que € revelada por sua
propria definigdo como sinal destinado a diferenciar um produto
ou servico de outro. A funcdo distintiva prende-se a génese
etimoldgica da palavra (...).

Ao longo deste estudo, observa-se que as marcas apresentam diferentes
graus de distintividade. Essa caracteristica distintiva deve ser avaliada
considerando os produtos, servi¢os ou atividades aos quais a marca se destina,

299/99; ac. de 18 jun. 2002, caso Philips Eletronics NV vs. Remington Consumer Products Ltd,
disponivel em https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61999CJ0299&from=FR , processo C-206/01, ac. em 12 nov.
2002, caso Arsenal Foothall Club vs. Matthew Reed, disponivel em https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62001CJ0206&from=EN , processo C-
291/16; ac. de 20 dez. 2017, caso SCHWEPPES SA vs. Red Paralela SL, disponivel em
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=198049&doclang=PT.

9 COUTO GONGALVES, Luis - Manual de Direito Industrial: propriedade intelectual e
concorréncia desleal, 2019, p.184.

10 SOUSA E SILVA, Pedro - Direito Industrial: no¢des fundamentais, 2019, p.241.

11 COUTO GONGALVES, Luis —cit., p.179.

12 WHEELER, Alina - Design de identidade da marca, 2008, p.12.

13 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos - Fundamentos sobre derecho de marcas, 1984, p.70.

14 SCHMIDT, Lélio Denicoli - A distintividade das marcas, 2013, p.49- 50.
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bem como a percepc¢ao do publico-consumidor.

A distintividade funciona como pressuposto do registro. Assim, se um
sinal, antes do registro ou depois do pedido, perder sua capacidade distintiva,

seu registro deve ser recusado.

O EUTMR!?® estabelece que o registro deve ser recusado para marcas que
intrinsecamente desprovidas de qualquer carater distintivo, para marcas
descritivas e para marcas que consistem exclusivamente em indicacfes que se
tornaram comuns na lingua atual ou nas praticas legitimas e estabelecidas do

comércio.

O Cadigo de Propriedade Industrial (CPI) portugués prevé que a
capacidade distintiva € requisito para constituicdo da marca, sendo ainda
condicdo necesséria para se obter um registro e sua auséncia um motivo

absoluto de recusa'®, seguindo o regime do direito comunitario.’

A legislacéo brasileira, nomeadamente na Lei de Propriedade Intelectual
(LPI) segue o mesmo caminho, ao dispor que sao suscetiveis de registro como
marca os sinais distintivos, ndo estando entre eles 0s seguintes sinais, carater

genérico, necessario, comum, vulgar ou simplesmente descritivos.®

Os diplomas internacionais igualmente determinam que para ser
considerado como marca, o sinal devera ser distintivo. Neste sentido, o art. 6°
quinquies (B.2) da Convencao da Unido de Paris (CUP), dispde que a auséncia
de qualquer carater distintivo € motivo de recusa ou invalidacéo de registro de
marca. O Acordo TRIPS, por sua vez, prevé em seu art. 15 (1) que pode
“constituir uma marca, qualquer sinal, ou combinacdo de sinais, capaz de
distinguir os produtos ou servicos de um empreendimento dos de outros

empreendimentos”.

1.1.2. Demais funcdes da marca

No que diz respeito as demais funcbes das marcas, serdo abordadas
sucintamente quatro funcdes reconhecidas pela doutrina e jurisprudéncia, as

quais considera-se primordiais e complementares a funcdo distintiva, sendo

15 (EUTMR) art. 7.

16 (CPI/18) Art. 208, art. 209 e art. 231, respectivamente.
17 (DHM) Art. 5° e (EUTMR) art. 7°.

18 (LPI) Art. 122 e 124 (VI) respectivamente.
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duas unanimes e outras duas, nao.

1.1.2.1. Funcéo de garantia de qualidade

Em primeiro lugar, destaca-se a funcao de qualidade. Quando uma marca
esta associada a um produto ou servico, 0 consumidor presume que todos o0s
itens ostentam a mesma qualidade, seja ela alta ou baixa. Dessa forma, pode-
se afirmar que a marca é um indicativo que fornece ao consumidor informacdes

sobre uma qualidade relativamente constante do produto ou servico. *°

Por essa razéo, segundo a jurisprudéncia®®, essa funcéo esta diretamente
ligada aos consumidores, pois a marca representa uma garantia de qualidade e

uma facilidade de escolha, servindo como um referencial.

No entanto, CARVALHO?! entende que ndo existe uma obrigacdo do
titular da marca em manter a qualidade dos produtos ou servi¢os assinalados e
nem uma proibicdo de diminui-la, pois demandaria que uma entidade
competente a avaliasse constantemente, e atencdo no 6nus de nao fazer
modificagdes pejorativas consideraveis nos produtos ou servicos marcados, sem

gue o publico consumidor seja informado.

1.1.2.2. Funcéo publicitaria

Quanto a funcdo publicitaria, a marca age como uma mensagem
publicitaria, mesmo sem qualquer slogan, relembrando o produto aos
consumidores e funcionando como uma recomendacdo para os satisfeitos.
COUTO GONCALVES destaca que a funcdo publicitaria seria o especial
magnetismo que algumas marcas exercem sobre o publico consumidor — o

chamado selling power.

Para que isso os compradores satisfeitos voltem a repetir a compra ou a
utilizacdo de um produto, ou servico, é crucial que eles consigam discernir entre

produtos, o que pode ser alcancado por meio da utlizacdo de sinais

19 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos - Fundamentos sobre derecho de marcas, 1984, p.70.

20 (TJUE), processo C-10/89, ac. de 17 out. 1990, caso Hag, SA CNL-SUCAL NV vs. HAG GF
AG, esclareceu que a marca deve constituir a garantia que todos os produtos que tém a aposta
foram fabricados sob o controle de uma Unica empresa, a qual pode ser atribuida a
responsabilidade pela sua qualidade.

21 CARVALHO, Maria Miguel - As funcbes da marca e a jurisprudéncia do TJUE, 2014, p.257-
258.
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caracteristicos.??

Por esse motivo, o doutrinador portugués defende que a funcéo
publicitaria complementa a funcdo distintiva, caso informe e convenca o

consumidor na promocéo dos produtos ou servigcos ofertados.??

No mesmo sentido, entendem SCHMIDT?* e DE SIERVI?®. Para
SCHECHTER,?% defensor da funcéo publicitaria na doutrina norte-americana, a
marca € hoje um agente eficaz na criagcdo de goodwill, gerando um desejo
continuo de satisfagdo. A marca ndo apenas vende produtos, mas o valor

moderno da marca esta no seu poder de venda.

1.1.2.3. Funcéo condensadora de goodwill

A funcao condensadora de goodwill ou boa fama, por sua vez, € a mais
importante da perspectiva do titular. Essa funcdo engloba a expectativa
empresarial de que a marca seja adquirida novamente, baseada em
experiéncias anteriores satisfatorias ou em decorréncia da boa fama, reputacéo

ou reconhecimento de que gozam perante o consumidor.?’

O goodwill implica na preferéncia que o publico consumidor atribui aos
produtos associados a marca, juntamente com a expectativa razoavel de que o
produto serd escolhido repetidamente ou contratado devido a aprovacdo do

publico.?®

No acérdéo L'Oréal /Bellure, o TIUE ratificou estes pontos ao afirmar?®
gue a marca tem a funcéo essencial de garantir aos consumidores a origem dos
produtos ou servicos e, complementarmente, de garantir a qualidade dos bens
Oou servicos em questao, e servir de comunicacdo, de investimento ou de

publicidade.

22 INPI/ BR - A criacdo de uma marca: uma introducéo as marcas de produtos e servicos para as
pequenas e médias empresas, 2013. p.4.

22 COUTO GONGCALVES, Luis - Manual de Direito Industrial: propriedade intelectual e
concorréncia desleal, 2019, p.185.

24 SCHMIDT, Lélio Denicoli - A distintividade das marcas, 2013, p.70.

25 DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneracgéo, 2021, p.20.

26 SCHECHTER, Frank | - The Rational Basis of Trademark Protection, 1927, p.831.

27 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos - Fundamentos sobre derecho de marcas, 1984, p.57-58.

28 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos — cit., p.70.

29 (TJUE) processo C-487/07, ac. de 18 jun. 2009, caso L'Oréal SA, Lancome parfums et beauté
& Cie SNC e Laboratoire Garnier & Cie contra Bellure NV, Malaika Investments Ltd e Starion
International Ltd, 858, disponivel em https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A62007CJ0487.
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1.1.2.4. Funcéo social da marca

Por fim, a fungdo social da marca, mais abordada dentre os
doutrinadores brasileiros, consiste no direito de propriedade da marca estar

condicionado a uma clausula finalistica.

Essa clausula visa sujeitar o sinal distintivo ao principio da funcéo social
da propriedade,®° que impede o exercicio absoluto do direito de propriedade,!
um dos mais amplos entre os direitos reais. Dessa forma, o direito n&o deve ser
exercido apenas no interesse individual de seu titular, mas deve também

coincidir, ou ao menos se alinhar, com o interesse social.32

VIAGEM?? destaca que a funcéo social esta relacionada as vantagens
que o publico obtém ao colocar uma marca no mercado. Esse entendimento é
compartilhado pelo STJ®*, que determinou que, no estagio atual da evolugéo
social, a protecdo da marca ndo se limita apenas a garantir direitos e interesses
individuais, mas também beneficia a comunidade ao proteger o publico em
geral, o consumidor, o tomador de servi¢os e o usuario, o qual sédo os melhores

elementos na avaliacédo da origem do produto e do servigo prestado.

SCHMIDT, por sua vez, entende que a funcéo social da marca resulta
dos fundamentos juridicos que justificam a protecéo legal das marcas, visando
preservar o aviamento associado ao sinal identificador do produto ou servico e

prevenir confusdes no mercado de consumo.3®

O Cddigo de Propriedade Industrial (CPI) de Portugal (Decreto-Lei n.°
16/95, promulgado em 24/01/1995, previa a funcdo social ao dispor que “a
propriedade industrial desempenha a funcdo de garantir a lealdade de
concorréncia pela atribuicdo de direitos privativos no ambito do presente
diploma, bem como pela repressédo da concorréncia desleal’. Esta norma foi
mantida nos CPI seguintes de 2003 e 2018.

30 A funcao social da propriedade esta prevista na CRFB/88 em seu art. 5° (XXIIl), de forma que
representa um direito e uma garantia fundamental. Também é mencionada em seu art. 170 (l11),
como principio geral da ordem econémica no Brasil.

31 O direito de propriedade esta disposto no art. 1.228 do Cdédigo Civil Brasileiro e no art. 46 do
Cddigo Civil Portugués.

32 BARONI, Andreza Cristina - A vulgarizagdo da marca: o interesse social nas relacdes de
concorréncia e de consumo como fundamento para a desconstituicdo do direito de exclusividade,
2017, p.32-34.

33 VIAGEM, Salomao Anténio Muressama - Tipos e funcdes das marcas, 2015. p.116.

34 (STJ/BR), RESP 3230/DF, rel. Min. Salvio de Figueiredo Teixeira, ac. 4 set. 1990.

35 SCHMIDT, Lélio Denicoli - A distintividade das marcas, 2013, p.48.
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1.1.3. Requisitos de protecéo

Nem tudo o que pode constituir uma marca é automaticamente passivel
de registro e prote¢do. Ao analisarmos diferentes sistemas legais, percebe-se
variacfes nos requisitos para protecdo. Contudo, em todos esses contextos, 0
carater distintivo € universalmente considerado essencial para o registro de um
sinal como marca. Nesta secédo, sera abordado ndo apenas a distintividade, mas
também os requisitos especificos de protecéo exigidos em cada legislacéo.

1.1.3.1. Distintividade
O caréter distintivo exige que o0s sinais diferenciem certos bens ou
servicos dos outros disponiveis no mercado, fornecendo uma informacao (util

para o consumidor.

Além disso, o carater distintivo implica ainda que a marca seja composta
por sinais que possam ser livremente apropriados pelo seu titular. Portanto, ndo
€ permitido registrar como marca um termo necessario para designar um produto
ou servico ao qual se destina. Tudo aquilo que nado apresentar distintiva
suficiente ndo pode ser considerado como marca, uma vez que, por terem um
propdsito identitario, as marcas devem obrigatoriamente demonstrar
distintividade e novidade em relacédo as demais. Nao seria apropriado atribuir ao
titular da marca o direito exclusivo de se apropriar de um termo de uso comum
ou necessario, sem o qual os comerciantes ndo poderiam descrevé-lo. Essa
restricdo visa assegurar que as marcas cumpram sua funcao distintiva e nao

impecam a concorréncia justa no mercado.3®

Quanto a distintividade, Pedro SOUSA E SILVA3 destaca que a
necessidade de carater distintivo ndo significa, obrigatoriamente, que a marca
precise ser nova ou uma invencao do seu titular. Pode ser uma palavra ou
simbolo de uso comum, desde que sinal, ao ser aplicado ao produto ou servico
a gue se destina, seja eficaz em individualiza-lo e distingui-lo dos produtos ou

servigos oferecidos pelos concorrentes.

Como visto no item 1.1.1, a distintividade € a funcao primordial da marca,

mas, além disso, também é um requisito absoluto de protecdo da marca, previsto

3% DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneracao, 2021, p.22-23.
87 SOUSA E SILVA, Pedro - Direito Industrial: nogdes fundamentais, 2019, p.251.
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no art. 231 da CPI%8 e no 7° EUTMR?®°, No Brasil, a distintividade é igualmente
condicdo de validade marcaria e protecéo legal, conforme estabelecido no art.
122 da LPI*°, onde a proépria definicdo de marca determina ser este um signo de
carater distintivo. Além disso, o art. 124 da mesma lei apresenta vedacoes
expressas relativas a impossibilidade de registro de marca que ndo apresente

carater distintivo.
Quanto a este ponto, Denis Borges BARBOSA, leciona que:

a existéncia factica da marca depende da presenca destes dois
requisitos: 'capacidade de simbolizar, e capacidade de indicar
uma origem especifica’, o qual ndo podera confundir o
destinatario do processo de comunicagdo em que se insere: 0
consumidor.*

As normas citadas, apesar de requererem distintividade para os registros
dos sinais, ndo especificam um grau minimo para a sua caracterizacdo. O grau

de distintividade impactara no alcance de protecao conferido as marcas.

1.1.3.2. Demais requisitos de protecéo
Em Portugal, além da capacidade distintiva, constituem requisitos
absolutos de protecdo a determinabilidade, a boa-fé e o conjunto de principios

de interesse e de ordem publica.

A determinabilidade, requisito previsto no art. 208 do CPI, bem como no
art. 4° do EUTMR, obriga que o sinal seja representado sob qualquer forma
adequada utilizando uma tecnologia disponivel e, por conseguinte, nao
necessariamente por meios graficos, desde que a “representacdo seja clara,

precisa, autbnoma, facilmente acessivel, inteligivel, duradoura e objetiva”.*?

s

Portanto, € essencial determinar de maneira clara e precisa, para 0s
destinatarios da informacao, qual sinal busca protecdo e assim, por exemplo,
publicar o pedido de registro no Boletim de Marcas, levando ao conhecimento de

terceiros para fins de oposicao, incluindo na base de dados para que terceiros

38 (CPI) Art. 231. - Fundamentos de recusa do registo: 1 - Para além do que se dispde no artigo
23, o registo de uma marca é recusado quando esta: (...) b) Seja constituida por sinais
desprovidos de qualquer carater distintivo.

39 (EUTMR) Art. 7. Motivos absolutos de recusa 1. E recusado o registo: (...) b) De marcas
desprovidas de carater distintivo.

40 (LPI) Art.122. Séo suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente
perceptiveis, ndo compreendidos nas proibigfes legais.

41 BARBOSA, Denis Borges - Uma introducéo a propriedade intelectual, 2003, p.803.

42 (DHM) Considerando (13).
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estejam cientes da propriedade da marca. Além disso, fornecer informagdes as
autoridades judiciais, policiais e administrativas contribui para o bom

funcionamento publico.*?

Tanto o CPl como o EUTMR também vedam o registro de sinais contrarios
alei, moral, ordem publica e os bons costumes ou suscetiveis de induzir o publico
em erro.** Isso inclui a proibicdo de marcas enganosas, que violem o principio
da veracidade®. S&o excluidos sinais que contenham figuras ou expressées
inapropriadas, como marcas xenofobas ou obscenas, simbolos com elevado
valor simbdlico, especialmente religiosos (exceto com autorizagdo) e sinais que
envolvam denominacdes de origem, indicacbes geograficas, mencdes
tradicionais do vinho, especialidades tradicionais garantidas, denominacdes de

variedades vegetais, ou simbolos, brasdes, emblemas e distin¢cdes do estado.

A lei brasileira, por sua vez, somente permite o registro de sinais
distintivos visualmente perceptiveis*® e que nédo estejam compreendidos nas
proibicdes legais previstas no art. 124 da LPI1.%” Além disso, para ser passivel de
registro, a marca ainda deve ser licita, disponivel e ndo enganosa. S&o
irregistraveis ainda sinais contrarios a moral, bons costumes, as marcas que
atentem contra a moral, a religido, os bons costumes ou falsas indicacées.*®
Também ndo podem ser objeto de registro as marcas que ja sdo objeto de algum
direito prévio. Por fim, as marcas enganosas, proibidas por violarem o principio
da veracidade, sdo as retratadas no art. 124 (1V, IX e X) da Lei 9.279/96 (LPI).%°

43 SOUSA E SILVA, Pedro - Direito Industrial : no¢gdes fundamentais, 2019, p.249-251.
44 (CPI) Art. 231 (3-5) e (EUTMR) art. 7 (1)(a)(m).
45 Esse principio determina que a marca deve estar apta a diferenciar objetivamente o produto
ou servico que identifica, de modo a impedir que o publico consumidor seja induzido a erro
quando a verdadeira origem do produto ou servico que identifica, de modo a “impedir que o
publico consumidor seja induzido a erro quanto a verdadeira origem do produto” in BARONI,
Andreza Cristina - A vulgarizacdo da marca: o interesse social nas rela¢cdes de concorréncia e
de consumo como fundamento para a desconstituicdo do direito de exclusividade, 2017, p.32.
46 (TRIPS) Art. 15 (1) [...] “Os membros poderdo exigir, como condigdo para o registro, que os
sinais sejam visualmente perceptiveis”.
47 (LPI) Art. 122. Sdo suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente
perceptiveis, ndo compreendidos nas proibigfes legais.
48 (LPI) Art. 124 (1, 111, X, XI, XIV).
49 SCHMIDT, Lélio Denicoli - Marcas: aquisigdo, uso e extin¢éo de direitos, 2019, p.211.
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1.2. Classificagdo quanto ao grau de distintividade

A distintividade, sendo o elemento primordial para conferir protecdo a
marca, requer uma analise das diversas categorias de marcas e seu grau de

distintividade e, consequentemente, o nivel de protecédo associado.

Neste contexto, sera explorado os dois tipos de distintividade no ambito

deste trabalho: a distintividade intrinseca e extrinseca.

A distintividade intrinseca, também conhecida como inerentemente
distintiva, ocorre quando a marca originalmente exerce a fungéo distintiva
(significacdo primaria do sinal). Ou seja, desde a sua concepcao, Possui
caracteristicas suficientes para ser reconhecida e diferenciada pelos que os
cercam®®, O sinal sera analisado em si mesmo, em seu sentido priméario e
usuall. Esta forma de distintividade é analisada considerando a relacdo direta
do sinal com o produto ou servi¢co assinalado pela marca. Aplica-se a marcas

fantasiosas e arbitrarias, cuja distintividade é intrinseca e inerente.>?

A distintividade extrinseca, por sua vez, refere-se a capacidade distintiva
adquirida pelo sinal posteriormente, devido ao seu uso prolongado no mercado.
Ela esta presente nas marcas sugestivas ou descritivas, que possuem uma
relacdo indireta com o produto ou servico. Nesse contexto, sinais que
inicialmente ndo seriam distintivos passam a sé-lo, pois, em razdo do uso
constante e investimentos por parte de seu titular, o publico acaba por conectar
este sinal aos produtos e servicos por ele identificados. Este novo significado
adquirido pelo sinal, que o torna identificador de produtos e servigcos, €
denominado secondary meaning. Note-se que, neste caso, é a funcao distintiva
do sinal que criara a capacidade distintiva.>?

A distintividade de um sinal esta vinculada a sua maior ou menor aptidao
inerente para atuar como marca, existindo uma graduacédo de distintividade na
qual, dependendo do produto ou servigo abrangido, pode haver desde completa

falta de carater distintivo até graus mais elevados de distintividade.>*

50 MORO, Maité Cecilia Fabbri - Marcas tridimensionais, 2013, p.151.

51 RICCI, Ant6onio Ferro - O sentido secundario da marca (secondary meaning): interpretagdo
do art.6, Quinquies, C.1 da Convencao da Unido de Paris e os reflexos do uso prolongado e

das demais circunstancias de fato na protecdo das marcas, 2006, p.192.

52 CARVALHO, Carlos Eduardo Neves - Aquisicdo e perda de distintividade marcaria, 2020.

53 MORO, Maité Cecilia Fabbri — cit., p.160.

54 INPI/ BR - Manual de Marcas, 2023, item 5.9.
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Esta graduacdo pode variar ao longo dos anos, aumentando ou
diminuindo de grau. Conforme ensina o INPI de Portugal a respeito da
capacidade distintiva, “ha que ter em atencdo que este ndo € um atributo
estanque, mas sim uma escala que permite avaliar o grau, maior ou menor, com

que um sinal é capaz de diferenciar produtos e servigos”®.

Nesse cenario, um termo pode se classificar em trés categorias de
marcas, dependendo de seu nivel de distintividade e, consequentemente,
receber um tratamento especifico de acordo com a categoria a qual pertence:
sinais fortemente distintivos, que merecem uma prote¢cdo ampla e estdo no
extremo do espectro - aqui, incluem-se os sinais arbitrarios e fantasiosos; termos
nao distintivos, que ndo recebem protecdo de marca registrada, abrangendo
genéricos, descritivos de uso comum ou vulgar; e termos com baixa
distintividade, os evocativos ou sugestivos, que ocupam uma posicao
intermediaria no espectro. Contudo, independentemente da categoria na qual o
sinal se encaixa, todas as marcas, para serem registradas, devem atuar como

identificadores de origem, sempre em beneficio do consumidor.5®

Para facilitar a compreensdo da relacdo entre registrabilidade e
distintividade, apresenta-se o gréafico a seguir, cuja explicacédo sera fornecida nos

préximos itens.

SINAL o
©
=
S _ :
E sugestivo/ fantasioso/
7] SuQes“_V g evocativo arbitrario imaginativo
> evocativo com
L com termos associagdo
de uso de ideias
comum
ndo distintivo: genérico, distintividade

necessario, comum,
vulgar ou simplesmente
descritivo

5 INPI/ PT - Guidelines de Exame — Motivos Absolutos e Relativos de Recusa de Registo de
Marcas, 2022, p.11.

56 DESAI, Deven R; RIERSON, Sandra Lynn - Confronting the genericism conundrum, 2006,
p.1.806.
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1.2.1. Sinais fortemente distintivos: marcas arbitrarias e de fantasia

No topo da hierarquia da distintividade estdo as marcas arbitrarias
(arbitrary) e fantasiosas (fanciful)®’. Estas marcas, fortemente distintivas, séo
constituidas por sinais incomuns no contexto de seu uso e que nao possuem
correlagdo com os produtos ou servigos assinalados. Nas palavras de Pedro
SOUSA E SILVAS®8, “quanto mais surpreendente for o sinal, face ao produto a
assinalar, mais intenso sera o seu poder distintivo”. Elas possuem maior escopo

de protecao.

As marcas de fantasia, denominadas de imaginativas em Portugal, séo
compostas por palavras, figuras ou formas inéditas no vocabulario, nao
mantendo qualquer significado ou relacdo explicita com o produto, ou servico.
Conforme o Manual de Marcas do INPI/ Brasil, “sdo os sinais formados sem
qualquer significado intrinseco, ou seja, nao retirados do vernaculo.” Essas séo
as marcas que detém o mais alto nivel de protecéo, pois consistem em marcas
completamente inventadas, desprovidas de qualquer significado e originadas do

intelecto.

Nessa categoria, tem-se como exemplo a marca KODAK, utilizada para
identificar aparelhos fotogréaficos. O fundador da empresa, George Eastman,
concebeu esse nome buscando caracteristicas especificas, tais como ser curto,
cativante, iniciar com a letra K, néo ter significado, ser distinto de qualquer outra
coisa e ser de facil memorizacdo para as pessoas.®® A marca de moda brasileira
OSKLEN faz parte do conjunto de marcas fantasiosas, uma vez que o seu nome
foi concebido pelo seu fundador, Oskar, sendo uma composi¢édo do seu proprio
nome, do nome de seu irmdo Leonardo e de Milene, uma ex-namorada.®®
Igualmente, a marca de sorvetes HAAGEN-DAZS n&o possui significado algum.
De acordo com seu fundador Ruben Mattus, “Se vocé é igual a todo mundo, esta

perdido”. Em uma estratégia para atrair consumidores, ele criou um nome com

57 DESAI, Deven R; RIERSON, Sandra Lynn - Confronting the genericism conundrum, 2006,
p.1.806.

58 SOUSA E SILVA, Pedro - Direito Industrial: no¢des fundamentais, 2019, p.252.

59 Guardian.co.uk. Kodak.? Where did the name come from? Disponivel em:
https://www.theguardian.com/notesandqueries/query/0,5753,-18391,00.html e wikipédia.org:
biografia de George Eastman. Disponivel em: https://pt.wikipedia.org/wiki/George_Eastman.

60 DIAS, Kadu. Blog Mundo das Marcas. Disponivel em:
https://mundodasmarcas.blogspot.com/2006/06/osklen-brazilian-soul.html.
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sonoridade estrangeira, inspirando-se no dinamarqués, embora esse nome nao

tenha significado algum nesse idioma.5!

As marcas de fantasia, por serem totalmente novas e distintas, desfrutam
de maior exclusividade, sendo, portanto, consideradas marcas com maior

robustez em termos de protecao.

As marcas arbitrarias, conforme a esclarecedora explicacdo de DESAI &
RIERSON, consistem em “[adaptar] uma palavra comum a configuracdes
incomuns, como ‘apple’ para computadores”.®? Portanto, essas marcas s&o
formadas por palavras comuns que s&o retiradas do seu contexto,
estabelecendo, assim, uma relacdo conceitual com os produtos ou servicos que
buscam assinalar. Este € o caso da marca CONTINENTE (PT), para assinalar
servigcos de supermercado, e da marca GOL (BR), que identifica tanto transporte
aéreo, como um veiculo rodoviério, em nome de titulares diferentes. As marcas
arbitrarias ostentam um nivel consideravel de distintividade, embora ligeiramente
inferior as marcas de fantasia. Isso se deve ao fato de serem compostas por
palavras comuns no cotidiano, mas que se revelam incomuns no contexto

mercadoldgico ao qual se destinam.

1.2.2. Marcas com distintividade fraca: marcas evocativas ou sugestivas

No meio do espectro encontram-se as marcas sugestivas ou evocativas,
ambas com distintividade fraca, devido a relacdo indireta do sinal com os
produtos e servicos a serem cobertos. Elas “sugerem” a finalidade, natureza ou

carateristicas dos bens, ou servigos que buscam abranger.

Ainda que consideradas de baixa distintividade devido a utilizacdo de
sinais genéricos ou descritivos de uso necessario, comum ou vulgar, estas ainda
sdo passiveis de registro tanto no Brasil,®® ® como em Portugal. Isso ocorre

porque fazem referéncia indireta aos produtos ou servicos assinalados pelo

61 Epoca Negocios Online. Marketing. O significado do nome de 15marcas que vocé conhece.
Disponivel em: https://epocanegocios.globo.com/Marketing/noticia/2017/04/0-significado-do-
nome-de-15-marcas-que-voce-conhece.html.

62 DESAI, Deven R; RIERSON, Sandra Lynn - Confronting the genericism conundrum, 2006,
p.1.806.

63 INPI/ BR - Manual de Marcas, 2023, Item 5.9.1 Orientacbes gerais para andlise da
distintividade.

64 INPI/ BR - PARECER/INPI/PROC/CAJ n.° 014/2005, 2005, p.4.
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sinal, exigindo a imaginacéo, pensamento e percep¢ao dos consumidores para

se chegar a conclusédo sobre a natureza dos bens.

Essas marcas frequentemente utilizam trocadilhos, como nas esponjas de
aco BOMBRIL (“bom brilho”) e na locdo bronzeadora COPPERTONE (“tom de
cobre”). Em ambos os exemplos, ndo ha uma descri¢cdo explicita do produto: a
esponja de aco € destinada a limpeza, resultando em superficies brilhantes, e a

locdo bronzeadora sugere a cor desejada ap0s o0 uso do produto.

Além disso, € comum o uso de linguagem conotativa; figuras de linguagem
(por exemplo, metéfora, personificacdo, metonimia etc.); o uso de palavras ou
expressées com um campo conceitual comum, relacionando-se de maneira
indireta com caracteristicas tipicamente associadas ao objeto da marca; a
combinacao de termos que, embora nao distintivos quando isolados, resultem

em expressdo ndo usual.®®

SCHMIDT®® destaca também a modificacdo da grafia correta; a
aglutinacéo de palavras ou silabas; e uso da marca em condi¢cfes que Ihe deem
um significado secundério, como a CASA DO PAO DE QUEIJO e TELEFONICA.

Segundo Pedro SOUSA E SILVAS as marcas sugestivas (ou
expressivas), que nao sao proibidas em Portugal, “aludem mais ou menos
explicitamente o produto assinalado”. Nestas marcas, € comum o uso de
onomatopeias, jogos de palavras ou transliteracdes para aludir a natureza do
produto ou a uma qualidade deste, e isso em nada afeta a capacidade distintiva

da marca.

Se, por um lado, as marcas sugestivas ou evocativas possuem maior
protecdo do que as marcas descritivas, pois a probabilidade de os concorrentes
precisarem usa-las € pequena, por outro SCHIMIDT ensina que “a protegao da
marca evocativa € estreita, pois recai apenas sobre a combinacéo original dada
aos elementos que a formam, sem conferir direito exclusivo sobre eles, em si
considerados™® Assim, seus titulares terdo o dnus de conviver com marcas que

invoquem as mesmas ideias. O que determinara a viabilidade de coexisténcia

8 INPI/ BR - Manual de Marcas, 2023, Item 5.9.1 Orientagcdes gerais para analise da
distintividade.

66 SCHMIDT, Lélio Denicoli - A distintividade das marcas, 2013, p.108.

67 SOUSA E SILVA, Pedro - Direito Industrial: no¢gdes fundamentais, 2019, p.253.

68 SCHMIDT, Lélio Denicoli, cit., p.109.
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pacifica entre as marcas evocativas e sugestivas é a probabilidade de confusao
ou associacao indevida do publico consumidor, seu ambiente concorrencial e

mercado relevante de produtos e servigos.5°

Sobre este ponto, Luis COUTO GONCALVES’® ensina que em Portugal
“as marcas sugestivas - que tanto podem sugerir o nome do produto ou servi¢o
como as respectivas caracteristicas - sdo marcas perfeitamente validas embora
o regime de proteccao seja mais ténue, especialmente, no tocante ao juizo de

confundibilidade”.

Nos Estados Unidos, as marcas sugestivas também s&o consideradas

inerentemente distintivas e n&o precisam de prova de secondary meaning.”*

1.2.3. Sinais nao distintivos: sinais descritivos, de carater genérica, necessario,

comum e vulgar

Os sinais nao distintivos desempenham um papel crucial neste trabalho.
Em geral, esses sinais ndo sao passiveis de registro inicialmente, pois carecem
da capacidade distintiva necesséaria para diferenciar produtos, servicos ou
entidades entre si, o0 que é um pressuposto fundamental para a funcao da marca.
Da mesma forma, quando uma marca se torna genérica, ela ndo pode ser objeto
de uso exclusivo por seu titular, uma vez que a palavra se torna um dos nomes

que identificam o produto ou servico.

A concesséo (e validade) de marcas nao distintivas € prejudicial tanto para
o consumidor quanto para o mercado concorrencial. No caso do consumidor, a
falta de uma funcéo identificadora eficaz da marca pode resultar em confuséo,
engano ou dificuldade em distinguir a marca de outras no mercado. Além disso,
0 vocabuléario do publico consumidor em sua vida cotidiana se limita, sendo as
marcas confundidas com os préprios produtos ou servicos. Para o0s
concorrentes, a concessao de tais marcas impede substancialmente a
capacidade de informar ao publico sobre o nome do produto ou servigo que estao

tentando comercializar. Isso, por sua vez, restringe a concorréncia, prejudicando

69 CARVALHO, Carlos Eduardo Neves - Aquisi¢cdo e perda de distintividade marcéria, 2020.

70 COUTO GONGCALVES, Luis - Manual de Direito Industrial: propriedade intelectual e
concorréncia desleal, 2019, p.212.

71 “Suggestive, arbitrary and fanciful marks are deemed inherently distinctive because their
intrinsic nature serves to identify a particular source of a product” in US Supreme Court - Two
Pesos, Inc vs. Taco Cabana, Inc, 1992.
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os concorrentes do titular da marca.”? Assim, os sinais deste tipo devem manter-
se disponiveis para serem livremente utilizados por todos o0s agentes
econdbmicos, para a comunicacdo entre empresarios e consumidores e para a

identificacéo e caracterizagéo dos produtos e servicos.

Portanto, a proibicao do registro ndo encontra fundamento apenas na falta
de capacidade distintiva. E fundamental para o comércio e para os consumidores
que ninguém seja autorizado a monopolizar um termo genérico. Os
concorrentes, embora possam produzir um mesmo tipo de produto, ndo podem
referir-se aos artigos da sua producdo pela sua denominagdo comum, pois ja

estaria em causa a marca de outrem.’3

A falta de capacidade distintiva engloba tanto os sinais descritivos como
todos os que, ndo sendo totalmente descritivos, ndo atingem o patamar minimo

da distintividade.

No ordenamento juridico brasileiro, os sinais nao distintivos, consoante o
art. 124 (VI) da LPI, e art. 6° quinquies (B.2) da Convencado da Unido de Paris
(CUP), poderéo ser classificados “em sinal de carater genérico, necessario,

comum, vulgar ou simplesmente descritivo”.

O CPl em seu art. 209 e o art. 7° do EUTMR consideram como
insuscetiveis de registro como marca os sinais desprovidos de distintividade,

necessarios, meramente descritivos e usuais.

SOUSA E SILVA'4, classifica as marcas genéricas como constituidas por
sinais descritivos, usuais ou necessarios. De forma similar, GAMA
CERQUEIRA" incluiu as denominacfes necessarias, comuns ou vulgares

dentro do escopo das denominacfes genéricas.

Por outro lado, COUTO GONCALVES’® faz uma distingédo entre sinais
geneéricos e sinais que sdo descritivos, usuais e fracos. De forma similar, o INPI
de Portugal faz uma distin¢ao, definindo como sinais sem distintividade aqueles

gque sdo compostos por elementos descritivos, genéricos ou usuais, e que Ssao

72 US Supreme Court - Two Pesos, Inc vs. Taco Cabana, Inc, 1992,

73 SERENS, Manuel Couceiro Nogueira - A “vulgarizagdo” da marca na directiva 89/104/CCE, de
21 de dezembro de 1988 (ID EST, no nosso futuro), 1995, p.29.

74 SOUSA E SILVA, Pedro - Direito Industrial: no¢des fundamentais, 2019, p.254.

> GAMA CERQUEIRA, Joao da - Tratado da propriedade industrial, 1956, p.888.

6 COUTO GONGCALVES, Luis - Manual de Direito Industrial: propriedade intelectual e
concorréncia desleal, 2019, p.210.
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acompanhados apenas por outros elementos incapazes de conferir capacidade
distintiva ao conjunto. No Brasil, CARVALHO'’, DE SIERVI® e o préprio Manual
de Marcas do INPI”® dividem os sinais ndo distintivos entre genéricos,

descritivos, necessarios e usuais e de uso vulgar.

SCHMIDT®® argumenta que, considerando a premissa hermenéutica de
que a lei ndo possui palavras inuteis, seria inadequado equiparar 0s signos
geneéricos, necessarios, comuns, vulgares ou descritivos. No entanto, propde
uma abordagem bidimensional, separando 0s sinais em genéricos e descritivos,

com subdivisdes verticais de sinais de uso necessario, comum ou vulgar.

A seguir, sera explorado cada um desses tipos de sinais.

1.2.3.1. Genéricos

Os sinais genéricos sao aqueles empregados para definir a natureza,
nome ou género dos produtos ou servicos marcados. Sao compostos por
substantivos, pois explicam o que é o produto. Entretanto, estes sinais nao
possuem qualquer carater distintivo, requisito essencial para o registro da marca,
pelo que sua proibicdo estd implicitamente referida no CPI art. 209 (1)(a)
conforme texto legal: “ndo satisfazem as condi¢cdes do artigo anterior: a) As
marcas desprovidas de qualquer carater distintivo”. No mesmo sentido dispde a
LPI em seu art. 124 (VI) “Art. 124. Nao sé&o registraveis como marca: VI - sinal

de carater genérico (...)".

COUTO GONCALVES®! explica que um sinal é genérico quando se refere
a nome proprio do produto ou servi¢co que assinale, ou ainda, quando designe o
conceito do género a que esse produto pertenca de modo a ser considerado

relevante no mercado.

O Manual de Marcas do INPI Brasil explica que os sinais genéricos

designam a categoria, a espécie ou o0 género ao qual pertence um determinado

7T CARVALHO, Carlos Eduardo Neves - Aquisicdo e perda de distintividade marcéria, 2020.

78 DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneracéo, 2021, p.44-46.
7 INPI/ BR - Manual de Marcas, 2023, Item 5.9.3 Sinal irregistravel por seu carater genérico,
necessario, comum, vulgar ou simplesmente descritivo.

80 SCHMIDT, Lélio Denicoli - A distintividade das marcas, 2013, p.104.

81 COUTO GONGCALVES, Luis - Manual de Direito Industrial: propriedade intelectual e
concorréncia desleal, 2019, p.211.
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produto ou servi¢co, ndo podendo individualiza-lo, sob pena de atentar contra o

direito dos concorrentes.

Na clareza indisputavel do ministro Eduardo Ribeiro: “Ninguém pode se
apropriar do nome cerveja para distinguir cerveja”.?? Da mesma forma, ninguém
poderia registrar uma marca chamada APPLE para vender macas, no entanto,
tal signo é altamente distintivo para comercializar dispositivos tecnoldgicos. Um
nome genérico, por ser “antitese de uma marca”®3, é incapaz de se ser registrado
e receber protecao, pelo menos no que diz respeito ao produto ao qual o nome
genérico esta associado.

1.2.3.2. Sinais descritivos:

A auséncia de capacidade distintiva atinge também os sinais descritivos,
gue estdo expressamente dispostos na LPlI em seu art. 124, conforme ja
abordado, no art. 7° (1)(c) do EUTMR e no art. 209 (1)(b) do CPI, que detalha

um pouco melhor o que seriam os sinais distintivos, senéo veja:

1 — Na&o satisfazem as condi¢des do artigo anterior:

c) Os sinais constituidos, exclusivamente, por indicacdes que
possam servir no comércio para desighar_a espécie, a
qualidade, a gquantidade, o destino, o valor, a proveniéncia
geografica, a época ou meio de producédo do produto, ou da
prestacdo do servico, ou outras caracteristicas dos
mesmos.

Os signos descritivos séo utilizados para informar ao publico sobre as
caracteristicas dos produtos ou servicos, como por exemplo: funcdes,
qualidades essenciais, data de producdo, proveniéncia geografica, etc. Séo

compostos por adjetivos, pois explicam como € o produto.

De acordo com o Manual de Marcas do INPI Brasil®4, os sinais
simplesmente descritivos seriam compostos por “termo ou expressao nominativa
gue nédo se presta a distinguir produto ou servico, mas que visa a indicar seu
destino, sua aplicacdo ou a descrevé-lo em sua propria constituicdo”. VELOX,
por exemplo, € uma marca brasileira distintiva para destinar uma rede de

ginasios, mas descritiva para comercializar internet banda larga. Outros

82 STJ, Embargos de Divergéncia em Recurso Especial n. 7.259, j. 14 out. 1992, pub. LEXSTJ
vol.42, p.90.

8 McCARTHY, J. Thomas. Trademarks and Unfair Competition, 2013, 812:1, in GREENE,
Timothy - Trademark Hybridity and Brand Protection, p.102.

8 INPI/ BR - Manual de Marcas, 2023, 5.9.3 Sinal irregistravel por seu carater genérico,
necessario, comum, vulgar ou simplesmente descritivo.
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exemplos seriam: GOLDEN RETRIEVER para identificar cies ou ALGODAO
ORGANICO para camisas ou SIX PACK para cervejas.

Em razdo da sua caracteristica informativa, os sinais descritivos nao
possuem aptiddo para diferenciar produtos e servicos de seus concorrentes,
levando o publico-alvo a considerar o sinal como referéncia a caracteristica
designada. Desta forma, a recusa de registo de marcas com indicacoes
descritivas é justificada pela inexisténcia de capacidade distintiva delas.
Ademais, sdo também insuscetiveis de apropriacdo ou uso exclusivo, em razao
da obrigatoria igualdade entre os agentes econdmicos. CARVALHO ressalta que
estd em causa e é proibido, a referéncia direta ou explicita a determinadas

caracteristicas dos produtos, ou servicos.8®

Segundo SOUSA E SILVA®, os sinais devem estar livres para serem
usados por todos os agentes do mercado, pois sdo fundamentais para haver
comunicacao entre empresarios e consumidores e para que haja identificacao
dos produtos e servicos oferecidos pelo publico-alvo. Dessa forma, o autor
entende que ndo é possivel que esses sinais, imprescindiveis para

comunicacao, fiqguem sujeitos a apropriacdo exclusiva.

COUTO GONCALVES? destaca que uma marca é considerada descritiva
apenas quando é exclusiva e diretamente descritiva. Uma marca pode adquirir
distintividade quando composta por elementos tanto descritivos quanto nao

descritivos, formando, assim, um conjunto Unico e distintivo.

1.2.3.3. Sinais usuais, comuns e vulgares

As marcas usuais, conforme definidas na legislacdo portuguesa e
comunitaria, consistem em sinais ou indicacdes que se tornaram comuns na
linguagem cotidiana ou nos costumes estabelecidos do comércio. Esta categoria
€ prevista pelo Artigo 209.° (1)(d) do Cdédigo da Propriedade Industrial (CPI) e
art. 7° (1)(d) do Regulamento sobre a Marca da Unido Europeia (EUTMR).

Exemplos incluem “IMPERIAL” (usado no Centro e Sul de Portugal e na Madeira)

85 CARVALHO, Maria Miguel - Marcas de produtos e servigos, in COUTO GONCALVES, Luis
(coor). Codigo da Propriedade Industrial: Codigo da propriedade industrial anotado, 2021, p.829.
86 SOUSA E SILVA, Pedro - Direito Industrial: nogdes fundamentais, 2019, p.252.

87 COUTO GONGCALVES, Luis - Manual de Direito Industrial: propriedade intelectual e
concorréncia desleal, 2019, p.212.
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ou “FINO” (no Norte, nos Acores e em algumas areas do Centro de Portugal)

para designar cerveja tirada a pressao; no Brasil, o equivalente seria “CHOPE”.

Os sinais usuais se assemelham aos sinais de carater comum e vulgar na
legislacdo brasileira, com definicbes que se interconectam. Conforme o Manual
de Marcas do INPI Brasil®® sinais de carater vulgar incluem girias,
denominacdes populares ou familiares que identificam um produto ou servico.
SCHMIDT®® esclarece que estes sdo os sinais informalmente usados pela
populagdo, como “motoca” para motos, “grana” para dinheiro ou “rango” para

comida.

Ja o sinal de carater comum, embora nao corresponda originalmente ao
nome ou representacdo do produto, ou servico, torna-se consagrado pelo uso
corrente para tal finalidade, integrando a linguagem comercial. Por exemplo,
“carro” para automoveis ou “caipirinha” para a bebida alcodlica brasileira feita

com cachaca.

A proibicdo do registro desses sinais visa impedir que uma entidade
monopolize termos, expressodes ou indicagdes que se tornaram comuns No USO
por consumidores e empresas, substituindo as palavras ou termos técnicos

originais que designam esses produtos ou Servigos.

1.2.3.4. Necessarios
Por fim, é importante notar que 0s sinais necessarios tém significados

distintos no Brasil e em Portugal.

No Brasil, esses sinais s80 compostos por termos, expressoes
nominativas ou elementos figurativos indispensaveis para designar ou
representar um produto ou servico, incluindo seus insumos®. Como TINOCO
SOARES?® esclarece, sdo marcas que representam o verdadeiro nome do
produto e estdo intrinsecamente ligadas a ele, sendo essenciais para sua

identificacdo. Exemplos incluem “mel” para denotar o alimento produzido pelas

8 INPI/ BR - Manual de Marcas, 2023, 5.9.3 Sinal irregistravel por seu carater genérico,
necessario, comum, vulgar ou simplesmente descritivo.

89 SCHMIDT, Lélio Denicoli - A distintividade das marcas, 2013, p.106.

% INPI/ BR —cit..

91 TINOCO SOARES, José Carlos - Marcas notoriamente conhecidas-marcas de alto renome vs.
diluicdo, 2010, p.197.

30



abelhas e “aplicativo” para programas de software desenvolvidos para uso em

dispositivos méveis, como smartphones e tablets.

Na legislacdo de Portugal, conforme estipulado no art. 209 (1) (b), e na
Unido Europeia, conforme o art. 7° (1) e do Regulamento sobre a Marca da Uniao
Europeia (EUTMR), os sinais necesséarios sdo definidos como aqueles
constituidos exclusivamente pela forma ou outra caracteristica ditada pela
prépria natureza do produto, pela forma ou outra caracteristica essencial para
alcancar um resultado técnico, ou pela forma ou outra caracteristica que confere
um valor substancial ao produto. Estes sinais, que englobam formas naturais,
funcionais ou ornamentais, sdo considerados insuscetiveis de registro®’. Essa

determinacdo visa evitar o monopolio sobre caracteristicas essenciais ou

intrinsecas de produtos, como por exemplo \, para assinalar pregos, visto

que o formato ndo pode ser dissociado de seu efeito técnico.

1.3. Aquisicédo do direito da marca

Preenchidos os requisitos estabelecidos em lei, acima citados, e para o
fim de assegurar-se a efetiva protecéo, a marca deve ser registrada. O registro
€ uma formalidade legal, que leva a titularidade de uma marca ao conhecimento

publico.®3

Embora o registro de marca seja possivel na maioria dos paises, seus
efeitos variam de acordo com a legislacéo local de cada um. A aquisicdo do
direito sobre a marca ocorre de maneiras diferentes, dependendo do pais,

podendo o sistema adotado ser declarativo (first to use) ou atributivo (fist to file).

No entanto, conforme esclarece GAMA CERQUEIRA, esta classificacao
refere-se aos efeitos da protecao legal conferida pelo registro, visto que o registro
em si € um ato declarativo e ndo constitutivo de direito.%* Feita essa
consideracao, serdo exploradas as diferencas entre os sistemas declarativo e

atributivo.

92 COUTO GONGCALVES, Luis - Manual de Direito Industrial: propriedade intelectual e
concorréncia desleal, 2019, p.212.

% DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneracéo, 2021, p.60.

94 GAMA CERQUEIRA, Joao da - Tratado da propriedade industrial, 1956, p.84-86.
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1.3.1. Sistema declarativo (first to use)

No modelo first to use, igualmente referido como sistema declarativo ou
declaratorio, o primeiro a utilizar uma marca, mesmo sem registro, é reconhecido
pelo Estado como seu proprietario. Nesse contexto, o direito de exclusividade
sobre o sinal surge desde que este possua carater distintivo - sendo essa
caracteristica inerente ao sinal ou decorrente de uma significacdo secundaria na

mente do consumidor, devido ao seu uso continuo.

Essa situacéo permite inclusive a anulacdo de um registro subsequente
feito por outra parte de uma marca idéntica. Dessa forma, o0 registro atua
primariamente como uma confirmacao formal da propriedade da marca. Ele é
essencial para que o proprietario possa iniciar acdes legais visando garantir seu
uso exclusivo e proteger-se contra praticas de contrafacdo.®®

Assim, o registro é um ato declarat6rio de direito de propriedade de marca,
este adquirido por meio do uso, que € necessario para que o titular possa gozar

de seu direito de propriedade.

Este sistema, comumente empregado em paises que seguem o common
law®’, enfrenta criticas devido a sua informalidade e a inseguranca juridica que
impOe aos titulares de marcas. Neste modelo, ndo existe a possibilidade de
consultar um banco de dados centralizado para verificar a existéncia de usos ou
registros anteriores, antes de se investir em uma nova marca. Essa falta de
clareza deixa os titulares incertos sobre se sdo realmente os primeiros a utilizar
determinado sinal, sujeitando-os ao risco de serem inesperadamente
confrontados pelos direitos de usudrios anteriores. Além disso, é essencial que
o titular da marca mantenha vigilancia constante e relina provas consistentes do
uso da marca para assegurar seus direitos.®® Por este motivo, alguns paises
limitam o prazo durante o qual o usuario anterior de determinada marca pode

opor-se ao registro de marca idéntica.®

9 VICENTE, Déario Moura - A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual, 2020, p.62.

% DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneracéo, 2021, p.61.

97 Expressédo que se refere a familia juridica originada na Inglaterra e que, pelo processo de
colonizacgéo, espalhou-se pelos paises de lingua inglesa, como Pais de Gales, Irlanda do Norte,
Irlanda, Canada, Estados Unidos, Australia, Nova Zelandia e Africa do Sul.

98 SCHMIDT, Lélio Denicoli - Marcas: aquisi¢ao, uso e extingdo de direitos, 2019, p.25.

99 GAMA CERQUEIRA, Joao da - Tratado da propriedade industrial, 1956, p.85-98.
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1.3.2. Sistema atributivo (fist to file)

No sistema first to file, igualmente referido como modelo atributivo, os
direitos relativos & propriedade da marca sdo atribuidos a quem primeiro
submeter o pedido de registro.® Portanto, como norma geral, a prioridade no
registro é concedida a entidade que inicialmente realiza o depdsito do pedido e

0 pré-uso ndo possui relevancia juridica.

O registro de marca é concedido pela administracdo publica através de
um ato unilateral do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Neste
procedimento, o instituto confere ao titular, que pode ser pessoa fisica ou
juridica, o direito exclusivo de utilizar um signo distintivo. Esse direito possibilita
ao titular usar o signo para identificar produtos ou servigos especificos, excluindo

0 USOo por terceiros. 101 102

No entanto, o registro ndo é obrigatorio. Utilizar um sinal ndo registrado —
desde que ndo infrinja as legislacdes locais e nem prejudique terceiros — ndo é

ilegal.

Através do registro, o direito de exclusividade é atribuido ao titular no ramo
de atividade para qual foi deferida e, como consequéncia, pode defender sua
marca contra a utilizacdo indevida por terceiros, cedé-la, licencia-la, zelar por

sua integridade ou reputacéo, e facilita a realizacédo de contratos em geral.

O registro assegura ao titular da marca o direito de propriedade e de uso
exclusivo dentro do seu segmento mercadolégico de atuacéo,'®® com duracéo
de 10 anos, contados da data de apresentacdo do pedido, renovaveis
indefinidamente por iguais periodos.%* O registro também facilita a realizacéo
de contratos e protege contra atos de pirataria e de concorréncia desleal.

100 DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneracao, 2021, p.61.

101 BARONI, Andreza Cristina - A vulgarizacdo da marca: o interesse social nas relages de
concorréncia e de consumo como fundamento para a desconstituicdo do direito de exclusividade,
2017, p.36.

102 Quanto a este ponto COUTO GONCALVES ensina que “com o registro, a marca torna-se um
bem juridico autonomamente protegido, sendo atribuido ao respectivo titular um direito absoluto.
O registo opera, pois 0 acertamento de um bem incorporeo, exteriorizado por um facto humano
de adogao de sinal distintivo, e culmina um processo completo de constituicdo de um direito”. In
COUTO GONGALVES, Luis - Manual de Direito Industrial: propriedade intelectual e concorréncia
desleal, 2019, p.196.

103 Art. 210 (1) do CPl e art. 129 da LPI.

104 Art. 245 do CPI e art. 144 da LPI.
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Este sistema é reputado como o mais seguro, visto que é através do
registro que se determina a data precisa do depdsito do sinal distintivo, marcando
o inicio da protecéo legal. 10°

7

O sistema atributivo é, em regra, adotado por paises de civil law,06
incluindo Brasil e Portugal.

A necessidade de combinar as vantagens e suprir as desvantagens dos
regimes declaratorio e atributivo levou a criacdo de um sistema misto, que
reconhece direitos provenientes tanto do registro como do uso da marca. Em
Portugal, o titular de uma marca livre ou nao registrada tem o direito de prioridade
no registro, podendo reclamar contra o que for requerido por outrem, durante o

periodo de 6 (seis) meses a contar do uso inicial.1%’

Quanto a este ponto, COUTO GONCALVES esclarece que o direito de
marca € inexistente fora do registro. Em relacdo a marca de fato, a Unica
prerrogativa existente é o direito de prioridade para o registro dentro do periodo
de seis meses. Contudo, é valido notar que, embora possa ser protegida além
desse prazo, dentro do escopo das normas punitivas da concorréncia desleal, o

direito de marca ndo sera salvaguardado nessa circunstancia.

No Brasil, esta mesma excecao, chamada direito de precedéncia do
registro. Também é prevista na LPI. Neste caso, a pessoa que, de boa-fé, usava
no pais, ha pelo menos 6 (seis) meses, marca idéntica ou semelhante, para fins
idénticos ou semelhantes, pode reivindicar o direito de precedéncia ao
registrol®®, devendo, para tanto fundamentar sua reivindicacdo em sede de
oposicado ou procedimento de nulidade administrativa (PAN) e fazer prova do

depdsito do pedido de registro da marca, nos termos da LPI.

7

A outra excecdo prevista pelos dois paises é para as marcas
notoriamente conhecidas. Em razdo da CUP, gozam de protecédo
independentemente de estarem previamente depositadas ou registradas no

Brasil e em Portugal, que na qualidade de signatarios da Convencao, se

105 DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneracao, 2021, p.61.

106 Este sistema deriva da influéncia que o Direito Romano exerceu sobre os paises e colbnias
da Europa Continental.

107 (CPI) Art. 213.

108 (LPI) Art. 129. (...) 8 1° Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depésito, usava
no Pais, ha pelo menos 6 (seis) meses, marca idéntica ou semelhante, para distinguir ou certificar
produto ou servico idéntico, semelhante ou afim, tera direito de precedéncia ao registro.
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comprometem a recusar ou invalidar registro de sinal que constitua usurpacéo
de marca regularmente protegida, via depdsito ou registro, em outro pais

também signatario.1°

Cumpre mencionar, no entanto, que as demais marcas néo registradas,
que nao se enquadram nas duas excecdes mencionadas acima, estejam
descobertas de protecéo legal. Nestes casos, pode-se recorrer as normas de
Concorréncia Desleal, previstas tanto no Brasil''®, como em Portugal'!l. A
concorréncia desleal abrange atos desonestos na industria de forma prolongada,

a ponto de se tornar amplamente conhecido como marca.!?

109 INPI/ BR - Manual de Marcas, 2023, Iltem 2.4.1 Territorialidade — Marca Notoriamente
Conhecida.

110 (LPI) Art. 195. Comete crime de concorréncia desleal quem: [...] Ill - emprega meio
fraudulento, para desviar, em proveito proprio ou alheio, clientela de outrem.

111 (CPI) Artigo 311.° - Concorréncia desleal — “1 - Constitui concorréncia desleal todo o ato de
concorréncia contrario as normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade econ6mica
(...)” e seguintes.

112 GAMA CERQUEIRA, Jodo da - Tratado da propriedade industrial, 1956, p.1.278.
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2. A MUTABILIDADE DOS SIGNOS

Como visto nos itens anteriores, a distintividade das marcas varia em
graus, com algumas marcas sendo altamente distintivas, outras menos e
algumas carecendo de distintividade, razéo pela qual a lei lhes nega qualquer

tipo de protecéo.

E importante ressaltar que a distintividade das marcas ndo permanece
inalterada ao longo do tempo. A escala da distintividade ndo é estatica, e sim
dindmica. Nao € uma fotografia instantédnea e sim um filme que perdura por toda
vida da marca. Entdo pode ser que ela no momento inicial ndo tenha qualquer
distintividade e, com passar do tempo, venha adquirir essa funcdo. Da mesma
forma, também pode ocorrer o fenbmeno inverso, em que a marca, inicialmente
distintiva e registrada, posteriormente se tornou sindbnimo do produto ou servigo.
Esta dinamicidade da distintividade ocorre devido a um fendmeno social

chamado de evolucdo semidtica da linguagem.13

A semidtica € a ciéncia que estuda 0S signos e 0 seu processo de
significacdo. Para Charles Sanders Peirce (1839-1917), signo seria toda a coisa
gue substitui outra, representando-a, para alguém, sob certos aspectos e em
certa medida. O campo de estudo da semiética inclui todas as formas de
linguagem (verbal e n&o verbal) que permitem a comunicacdo entre

individuos.114

Signos séo, por exemplo: uma fotografia, um desenho, uma estatua, uma
cor, um gesto, uma palavra, um ruido, um cheiro, uma carta, um acontecimento,
uma masica, um olhar, um logotipo, uma marca, uma placa de transito, etc.%.
De acordo com o contexto em que estao inseridos, sempre se associa a eles
alguma significacdo. Ao criarmos o logotipo de uma marca, esse logo pode

passar a ser seu signo, podendo ser associado a ela sempre que visto.

A comunicagao das marcas é de dupla via: a marca evoca uma ideia e o

consumidor, enquanto destinatario desta — a recebe. Nesse sentido, segundo

113 DE SOUZA, Rafael Rodrigues. CURY, Eduardo - Andlise das causas de perda superveniente
da distintividade dos sinais e a possibilidade de extingdo da tutela marcaria, 2022.

114 PIGNATARI, Décio - Informagéo. Linguagem. Comunicagdo, 1981, p.25).

115 SOUZA, Warley - Semiética. Disponivel em:
https://brasilescola.uol.com.br/redacao/semiotica.htm.
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José MARTINS!!6 “a COCA-COLA transmite alegria de viver; a NIKE o instinto
cosmopolita revolucionario; a CHANEL a beleza classica; e a DURACELL a

energia do lider”.

No entanto, a comunicacéo se desenvolve e as palavras podem passar a
evocar significados diversos de sua etimologia.''” Ronald LANGACKER?!*® diz
gue “todas as linguas séo o produto de mudancas e continuam a mudar durante
todo o tempo em que sédo faladas”. Assim, nenhuma lingua corrente é capaz de
evitar sua metamorfose. Esse processo € feito a longo prazo, sendo influenciado
pelo seu uso social e coletivo, que ocorrem a partir girias, regionalismos,
neologismos e estrangeirismos, sao gradativas e por vezes imperceptiveis num
primeiro momento. Isso porque, segundo SAUSSURE!!® “o0 tempo altera todas

as coisas; ndo existe razao para que a lingua escape a essa lei universal”.

Essa mutabilidade dos signos linguisticos, todavia, ocorre apenas por
meio da massa social - um Gnico individuo ndo é capaz de alterar uma lingua. E
a interacdo continua das palavras pelos seres ao longo do tempo que permite
que a lingua se modifique incessantemente. Em um mundo repleto de individuos,
importando e exportando diariamente uma variedade de expressdes, ou até
mesmo criando e ajustando-as para contextos inesperados, é inevitavel que os

termos usados para evocar determinados conceitos possam ser modificados.

Novas palavras e significados entram no Iéxico & medida que os falantes
procuram novas maneiras de se expressar.t?°0 préximo passo € a dicionarizacdo
da nova ou mutante linguagem, mas até esse ponto percorrem um longo caminho.
Estudiosos da lingua, como Aldo BIZZOCCHI,'?* doutor em linguistica pela USP,
estima um tempo de cinco anos para avaliar a palavra nova e concluir se ela ndo é
apenas modismo ou coisa passageira.'?> Segundo a Academia das Ciéncias de

Lisboa, nos ultimos 20 anos cerca de 30 mil vocabulos novos e milhares de

116 MARTINS, José - A natureza emocional da marca: como escolher a imagem que fortalece a
sua marca,1999, p.39.

117 DE SOUZA, Rafael Rodrigues. CURY, Eduardo - Andlise das causas de perda superveniente
da distintividade dos sinais e a possibilidade de extincdo da tutela marcaria, 2022.

118 | ANGACKER, Ronald - A linguagem e sua estrutura, 1975, p.185.

119 SAUSSURE, Ferdinad de - Curso de Linguistica Geral, 1999, p.91.

120 | INFORD, Jake. A Linguistic Justification for Protecting "Generic" Trademarks, 2015, p.112.
121 Fonte: http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/naticias/article.php?storyid=942.

122 Fonte: https://gl.globo.com/jornal-hoje/noticia/2011/10/dicionarios-registram-palavras-que-
foram-incorporadas-nossa-lingua.html.
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significados revistos e melhorados, e finalmente adicionados ao Dicionario

da Lingua Portuguesa.123

O Vocabulario Ortografico da Academia Brasileira de Letras (ABL)
trabalha com 382 mil verbetes, ao passo que o Dicionario da Lingua Portuguesa
da ABL consta quase a metade, com 200 mil entradas.

O Direito também nédo escapa dessa mutabilidade. Gilmar MENDES,
Inocéncio COELHO e Paulo Gustavo BRANCO'* nos ensinam que, em
decorréncia das mudancgas sociais, a Constituicdo também sofre “mutagdes
constitucionais, que nada mais sao do que alteracbes semanticas dos preceitos
da Constituicdo, em decorréncia de modificacdes no prisma histérico-social ou
fatico-axiolégico em que se concretiza a sua aplicacdo”, ndo obstante a

inalterabilidade formal do enunciado.

A propriedade intelectual participa ativamente do processo evolutivo da
linguagem'?®, A cada dia mais, as marcas internacionais fazem parte das agées
diarias da populacao, que as verbalizam de tal modo que a palavra representa
uma acédo do cotidiano, ou seja, um verbo, e esse torna-se tdo popular que as
pessoas nem imaginam ser uma designacdo de marca. No Brasil € utilizado o
verbo “xerocar”, para a acao de fotocopiar, em referéncia as maquinas de copias
XEROX. Sobre este ponto, segundo WHEELER?*?®:

A marca entrou no dicionario de todos. O termo é como um
camaledo: o significado pode mudar de acordo com o contexto
[...]. A marca se tornou um sinénimo de nome de uma empresa
e de sua reputacdo. As marcas estédo gravadas em nossa vida
diaria, como [...] ‘essa maquina ndo é uma BRASTEMP ' A obra
de Andy Warhol e Heide Cody lembra-nos da forgca sempre
presente das marcas como simbolos culturais. Mesmo que nao
saibam com clareza o que € uma marca, desejam uma.”

Da mesma forma, a marca CAIXA, apesar de possuir baixa distintividade,
passou a ser associada imediatamente a Caixa Geral de Depdésitos pela
sociedade portuguesa, em razdo de seu uso prolongado e investimentos em

publicidade.

123 Dicionario da Lingua Portuguesa — Academia das Ciéncias de Lisboa. https://dicionario.acad-
ciencias.pt/revisto-ampliado-e-aumentado-estas-sao-as-novas-palavras-e-0s-novos-
significados-do-dIp/

124 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocéncio Martires; BRANCO; Paulo Gustavo Gonet -
Curso de Direito Constitucional, 2009, p.152.

125 L ANDES, William M.; POSNER, Richard A - The economic structure of intellectual property
law, 2003, p.169.

126 WHEELER, Alina - Design de identidade da marca, 2008, p.12.
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E importante mencionar que tanto o secondary meaning, como a
vulgarizacédo das marcas, o0 signo em si ndo sofre mudancas graficas, e sim de
interpretacdo. Isso porque o que muda é a forma como a expressao é
interpretada e 0 que o0s produtos ou servicos passam a representar para o
publico consumidor e para o mercado. O consumidor e 0 mercado s&o as pecas-
chave para averiguar se a marca exerce funcao distintiva, isto €, se a marca
possui capacidade de distinguir objetivamente os produtos ou servicos
identificados por ela, afastando o significado intrinseco daqueles e facilitando a

percepc¢ao de suas qualidades e valores.

Deve-se também esclarecer que os fenbmenos em estudo séo linguisticos

e culturais, podendo variar no tempo e no espago.

Conforme dispfe o art. 6° quinquies (B) da CUP, uma marca pode se
vulgarizar em um pais e conservar a sua distintividade em outro, levando-se em
consideracdo todas as circunstancias de fato devem ser levadas em

consideracdo, como tempo de seu uso.

No Brasil, por exemplo, chamam as histérias em quadrinhos de GIBI,
marca registrada em 1940, para este ramo de publicacdes, enquanto em
Portugal as chamam de “banda desenhada”. O mesmo ocorre com as gomas de
mascar, chamadas de CHICLETS!?’ no Brasil e de “pastilha elastica” em
Portugal. Por outro lado, palavras que adquiririam significado secundario em um
pais ndo sdo conhecidas em outro, haja vista a necessidade de comprovacao da

associacao do signo a sua origem pelo consumidor local.

Quanto a variacédo territorial, o art. 6° (3) da CUP, determina que as
marcas registradas em diferentes paises sdo independentes entre si. Portanto,
a andlise da distintividade dos fenbmenos e o grau de associagao feito pelos
consumidores deve ser sempre feita a luz do grau de distintividade existente na

nacédo em que se deseja proteger a marca.

127 Marca registrada originalmente pela empresa Adams.
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3. AQUISICAO DE DISTINTIVIDADE: TEORIA DO SECONDARY MEANING

Conforme mencionado anteriormente, a distintividade da marca né&o
deve ser avaliada exclusivamente no momento do depdsito ou registro, mas sim
durante todo o seu periodo de utilizacdo. O nivel de distintividade pode variar ao
longo do tempo, a medida que as marcas se tornam mais comuns ou ganham
reconhecimento. Expressfes que originalmente ndo eram distintivas, por vir a se
tornar meio do uso, se passarem a ser reconhecidas como marcas e ndo apenas
como palavras genéricas que descrevem o0 nome do produto, suas

caracteristicas, origem, peso ou data de fabricacéo.'?®

3.1. Conceito de Secondary Meaning

A regra que proibe a apropriagédo de elementos ndo distintivos admite uma
excecdo, denominada secondary meaning ou acquired distinctiveness. Esta
excecao se aplica a marcas compostas por inicialmente elementos genéricos,
que podem estar sujeitos a protecdo juridica quando, no contexto comercial,
esses sinais adquiriram uma distintividade efetiva. Com o uso prolongado, tais
elementos tornam-se amplamente reconhecidos pelo publico, passando a ser
percebidos como sinais distintivos.'?® Essa associacdo pode ocorrer devido a
estimulos ao longo de varios anos, tais como publicidade e outros investimentos,
Ou por puro pioneirismo no mercado. Isso leva os consumidores a reconhecerem
o produto ou servigco como referéncia para aquele segmento. Exemplos notaveis
incluem marcas como TELEFONICA (BR), BANCO DO BRASIL (BR), CAIXA
(PT), KARTING ALMANCIL (PT), A CASA DO PAO DE QUEIJO (BR),
ATLETICO MINEIRO (BR), CRUZEIRO ESPORTE CLUBE (BR), BELEZA
NATURAL (BR)20, POLVILHO ANTISSEPTICO (BR)131, ALPAGARTAS (BR),132
BOOKING.COM (BR).

Eliane Ribeiro DO PRADO!33 explica que o secondary meaning,
correspondente ao germanico verkehrsgeltung e que eficacia distintiva adquirida

nao segue regras predefinidas, sendo um fenémeno semiolégico ligado a

128 SCHMIDT, Lélio Denicoli - Marcas: aquisi¢ao, uso e extin¢ao de direitos, 2019, p.271-272.
129 SOUSA E SILVA, Pedro - Direito Industrial: nog6es fundamentais, 2019, p.256.

130 (TRF-2) Proc. 0009502-37.2013.4.02.5101, caso Beleza Natural vs. Beleza Natural Zica &
Equipe.

131 (TRF-2) Apelagédo Civel n.102.635. ac. 17 out. 1985.

132 (TJSP). Apelacao Civel n. 82.301-1, 22 CC, ac. 10 fev. 1987, relator ministro Cézar Peluso.
133 DO PRADO, Elaine Ribeiro - Secondary Meaning ou Significacdo Secundaria, 2007, p.1.
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perspectiva psicologica do consumidor em relacdo ao produto e sua marca. Um
exemplo é quando o significado secundario de uma marca prevalece sobre o
original, de sentido genérico e ja dicionarizado em um idioma. A assimilacéo
produto-marca é resultado da experiéncia sensorial do consumidor, influenciada
por elementos como cores, dizeres e embalagem. Por exemplo, a cor vermelha,
inicialmente néo distintiva e até irregistravel, mas quando aplicada a sola de um
sapato, gera uma associacdo imediata a grife francesa CHRISTIAN
LOUBOUTIN.

Existem situagbes de reconhecimento imediato de sinais que n&o séo
compostos por palavras, como a embalagem de batata frita do MCDONALD's e
a garrafa de vidro da COCA-COLA, dispensando a necessidade de leitura literal
da marca. Essas formas de associacdo instantanea, que vinculam prontamente
um produto a mente do consumidor, sdo o que torna o produto distintivo de
maneira eficaz. Isso ocorre através do atalho mnemoénico de elementos

simbdlicos, refletindo o instituto da aquisicdo de significagcdo derivada.'®*

Portanto, em tese, esse fendmeno pode ocorrer com diversos tipos de
sinais graficamente representaveis originalmente desprovidos de distintividade,
sejam eles sinais nominativos, figurativos, mistos, tridimensionais, olfativos, de
cor, entre outros, desde que nao sejam proibidos por seu ordenamento juridico.
Marcas arbitrarias ou fantasiosas como XEROX ou YAHOO! ndo precisam
desenvolver significado secundario; tais termos identificam a fonte desde o inicio

(ou seja, sdo inerentemente distintivos).13®

COUTO GONCALVES?!® explica que o secondary meaning refere-se ao
fendmeno particular em que um sinal, originalmente desprovido de capacidade
distintiva, se torna um identificador reconhecido de produtos ou servigos no
mercado econémico. Por conta do uso continuo e de mutacfes semanticas ou
simbdlicas, o sinal adquire um significado secundario, para além da semaéantica

original.

Nas palavras de Lélio Denicoli SCHMIDT,*%” secondary meaning é:

134 DO PRADO, Elaine Ribeiro - Secondary Meaning ou Significagdo Secundaria, 2007, p.1.

135 DESAI, Deven R; RIERSON, Sandra Lynn - Confronting the genericism conundrum, 2006,
p.1.791.

136 COUTO GONCALVES, Luis - O uso da marca, 2010, p.386 e INPI/ PT - Guidelines de Exame
— Motivos Absolutos e Relativos de Recusa de Registo de Marcas, 2022, p.69.

137 SCHMIDT, Lélio Denicoli - A distintividade das marcas, 2013, p.127.
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um fendmeno que faz com que um signo comum,
originalmente desprovido de distintividade, adquira pelo
uso empresarial a capacidade de identificar e diferenciar
um produto ou servico de outro, tornando-se passivel de
protecdo como marca. Essa distintividade superveniente
lhe confere um segundo significado (de funcdo marcaria),
gue passa a conviver com o significado primério, de
natureza denotativa, que ele tinha enquanto signo usual e
integrante do vocabulario ou do estado da técnica”.

Segundo CABRAL & FIDALGO,!38 o sinal, pela intensidade do uso do que
é realizado, passa a ser entendido pelos consumidores como uma indicacéo de
origem empresarial dos produtos ou servicos que assinala, sendo que o seu
significado originario (primary meaning), embora ndo desaparecendo, passa a
ter uma dimenséao secundaria aos olhos do circulo dos consumidores do produto

eém causa.

Ana Maria SILVA,'%° por sua vez, explica que, por meio da efetiva
utilizacdo do sinal indistintivo no mercado, este pode transformar-se em uma
referéncia capaz de permitir ao consumidor associar esses bens ou servigcos a

uma origem especifica, cumprindo, desse modo, a funcao distintiva da marca.

Conforme ensina REMEDIO MARQUES!%, o secondary meaning
representa uma “mutagcdo semantico-significativa” do sinal distintivo na

percepc¢do dos consumidores, tornando-se assim uma marca valida.

E importante ressaltar que o novo sentido que essas palavras adquiriram
ao longo do tempo, ao serem utilizadas como marcas, pode ser objeto de
protecdo exclusiva, desde que essa protecao esteja restrita ao contexto marcario
e ndo impeca seu uso de forma genérica, quando se referem a palavras
essenciais para a comunicagcdo comum entre as pessoas. O contexto em que as
palavras sdo empregadas determinara se estdo sendo usadas como marca ou

de maneira genérica.

138 CABRAL, Jodo Pereira; FIDALGO, Joédo Pereira - Anotagdo ao acordao do Tribunal da relagao
de Lisboa sobre o caracter distintivo das marcas e a aquisicao de distintividade superveniente
(Secondary Meaning): Caso marca “Colormix”, 2018, p.470.

139 SILVA, Ana Maria Pereira da - Registro Nacional, in COUTO GONGCALVES, Luis (coor).
Cddigo da Propriedade Industrial: Cddigo da propriedade industrial anotado, 2021, p.910.

140 REMEDIO MARQUES, Joo Paulo Fernandes - Registo de marca e secondary meaning - O
Caso O Licor de Portugal: Comentario as Decisdes do Tribunal da Propriedade Intelectual, de 3
jun. 2015. Proc. n. 108/14.5YHLSB, e da Relacao de Lishoa, de 9 dez. 2015, 2015, p.489.
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De acordo com FERNANDEZ-NOVOA,**! o principio da distintividade
superveniente do sinal, apesar de parecer paradoxal inicialmente, é
indubitavelmente congruente com a natureza peculiar das marcas. I1sso se deve
ao fato de que a culminacéo do processo de formacao da marca ocorre quando
0 publico associa o sinal a origem empresarial dos produtos ou servicos.

Contudo, a ocorréncia da significacdo secundaria € restrita a signos
usuais que ja possuem um significado original. Por essa razdo, termos
estritamente genéricos ndo se beneficiam desse fendbmeno, pois isso exigiria a
anulagdo do seu significado original, fazendo com que este se torne de
propriedade exclusiva'#?. Assim, a palavra 'agua’ ndo pode ser registrada como
marca para bebidas, mas AGUA DAS PEDRAS pode ser. Portanto, palavras
denotativas, ou seja, utilizadas em seu sentido literal conforme o significado
dicionario, ndo sao passiveis de protecao legal via significado secundario. Isso
difere de palavras com um sentido mais conotativo, cuja intencdo € transmitir
uma mensagem de forma implicita, além do sentido literal do dicionario. Um

exemplo é CHINA IN BOX, usado para a oferta de comida chinesa.

O termo secondary meaning tem suas raizes nos paises de tradicdo
consuetudinaria, os quais foram os primeiros a reconhecer esse fenémeno, onde
a evidéncia do uso efetivo e da distintividade obtida junto ao publico consumidor
€ um requisito fundamental para a protecéo da marca. Tal abordagem difere dos
paises que seguem a tradicéo civil law, como o Brasil e Portugal, onde a protecdo
da marca é adquirida por meio do registro.!** No entanto, serd observado ao
longo deste trabalho que nada impede que o secondary meaning seja aplicado
em paises que adotam o sistema atributivo, nos quais o registro de uma marca

é constitutivo de direito de propriedade.

DESAI & RIERSON* entendem que o termo “significado secundario” é

um pouco equivocado, pois se diz que um termo adquiriu um significado
secundario quando seu significado primario ganha uma funcéo identificadora na

mente do publico consumidor.

141 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos - Fundamentos sobre derecho de marcas, 1984, p.203.

142 DO PRADO, Elaine Ribeiro - Secondary Meaning ou Significacdo Secundaria, 2007, p.2.

143 FRANGA, Luiz Carlos Malheiros - Breves Anotacfes Sobre Secondary Meaning e
Degeneracao De Marcas, 2019, p.151.

144 DESAI, Deven R; RIERSON, Sandra Lynn - Confronting the genericism conundrum, 2006,
p.1.808.
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Ainda quanto a doutrina norte-americana, existem dois entendimentos
distintos sobre a aquisicéo de significado secundario. Por um lado, uma corrente
mais conservadora sustenta que um termo genérico ou funcional, mesmo
atuando como um identificador de origem, ndo pode ser protegido como marca.
Assim, nesses casos, afirma-se que o termo adquiriu apenas um significado
secundario “de fato”, o qual, legalmente, equivale a auséncia de significado
secundario.'*> Nestes casos, as marcas que supostamente adquiriram a funcéo
marcéria devem ser tuteladas tutelado através da aplicacdo de regras sobre
concorréncia desleal (rectius passing off), mas ndo da protecéo atribuida pelo

direito de marcas.146

Por outro lado, outra corrente mais moderna e afiliada a legislacéo*’,
argumenta que, se uma marca pode evoluir de arbitraria ou fantasiosa para
genérica, perdendo seu direito ao uso exclusivo por tornar-se sinénimo do
produto ou servico, ela também deveria poder fazer o caminho inverso. Isso
significa que, se funcionar como marca na percepc¢ao do publico consumidor,
indicando a fonte do bem comercializado, o termo genérico, originalmente sem

distintividade, pode, de fato, ser passivel de registro.148

3.2. Previsao em tratados internacionais

Antes de analisarmos a previsdo do secondary meaning nos
ordenamentos juridicos em foco, € crucial situar que Portugal, Brasil e a maioria
dos paises da Unido Europeia - com excec¢do da Dinamarca - sao signatarios da
Convencao da Unido de Paris (CUP), datada de 20 de marco de 1883. Este € 0
tratado pioneiro e 0 mais antigo no campo dos Direitos da Propriedade
Intelectual. Atualmente, a Convencéao de Paris é respaldada por 176 Estados-

145 PALLADINO (2002, p.857), PALLADINO (1986, p.394) e DESAI, Deven R; RIERSON, Sandra
Lynn - Confronting the genericism conundrum, 2006, p.1.830.

146 | EVY, Marc C - From Genericism to Trademark Significance: Deconstructing the De Facto
Secondary Meaning Doctrine, 2005, p.1.197.

147 Embora o Lanham Act ndo defina explicitamente o significado secundario, ele o menciona.
Em contraste, o Restatement (Third) of Unfair Competition oferece uma definicdo clara: uma
marca adquire significado secundario quando, "como resultado de seu uso, potenciais
compradores comecam a percebé-la como uma designagéo" que identifica o bem ou servigo
(813). A maioria dos detalhes e testes para a distintividade de uma marca, assim como para sua
funcionalidade e uso, sdo derivados de casos judiciais, e nao diretamente da legislacao.

148 DESAI, Deven R; RIERSON, Sandra Lynn - Confronting the genericism conundrum, 2006,
p.1.830.
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membros e instituiu um padrdo uniforme para a protecdo da Propriedade

Industrial entre seus participantes.

A aquisicdo de distintividade é abordada na Convencdo no art. 6°
quinquies que trata do principio telle quelle. Este principio estabelece que uma
marca registrada no pais de origem sera protegida nos demais paises da Unido
exatamente como foi concedida no pais de origem. No entanto, esse registro
pode ser recusado ou invalidado caso prejudique direitos de terceiros ou se a
marca for desprovida de distintividade. Especificamente sobre este ultimo ponto,

a C.1) esclarece que:

(CUP) 1) Para determinar se a marca é suscetivel de protecdo
deverdo ser levadas em consideracdo todas as circunstancias
de fato, particularmente a duragédo do uso da marca.

Portanto, a avaliacdo do carater distintivo ndo deve se basear nas linhas
habituais de distintividade intrinseca, mas sim na distintividade extrinseca,
considerando as “circunstancias de fato”, como por exemplo, a “duracéo de uso

da marca”.

Segundo SCHMIDT, tal dispositivo determina que a analise de
distintividade ndo deve se limitar ao aspecto abstrato da formacao etimoldgica
da palavra, mas deve levar em conta também as percepcdes concretas geradas

por seu uso no mercado.4°

Os paises abordados neste estudo sdo signatarios do Acordo sobre
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio
(Acordo TRIPS/ADPIC), um pacto internacional administrado pela Organizacao
Mundial do Comércio (OMC). O TRIPS estabelece padrées minimos de protecéo
gue os paises ratificantes devem observar em suas legislacdes internas em
relacdo a propriedade intelectual, com o objetivo de promover uma abordagem
semelhante entre as na¢des quanto a protecao desses direitos. Ele incorpora os
principais dispositivos substantivos da Convencéo de Paris e da Convencéo de

Berna, ambos negociados no ambito da OMPI.1%°

149 SCHMIDT, Lélio Denicoli - Marcas: aquisi¢ao, uso e extingdo de direitos, 2019, p.272.

150 BRASIL, Ministério das Relacdes Exteriores. Acordo TRIPS: um panorama. Disponivel em:
https://www.gov.br/mre/pt-br/delbrasomc/brasil-e-a-omc/acordo-
trips#:~:text=0%20Acordo%20sobre%20Aspectos%20dos,circuitos%20integrados%20e%20inf
orma%C3%A7%C3%A30%20confidencial. Publicado em 23/01/2023.
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No que diz respeito ao conceito de secondary meaning, o art. 15 do TRIPS
define o que pode constituir uma marca e ser objeto de protecéo. No seu item 1,
menciona-se também a possibilidade aquisicdo de distintividade pelo uso. Ja o
item 2 faz uma conexdo com a Convencdo de Paris para a Protecdo da
Propriedade Industrial (CUP).

(TRIPS) Artigo 15 — Objeto da Protecao

1. Qualquer sinal, ou combinacédo de sinais, capaz de distinguir
bens e servicos de um empreendimento daqueles de outro
empreendimento, podera constituir uma marca. Estes sinais, em
particular palavras, inclusive nomes préprios, letras, numerais,
elementos figurativos e combinacdo de cores, bem como
qualquer combinacdo desses sinais, serdo registraveis como
marcas. Quando os sinais ndo forem intrinsecamente capazes
de distinguir os bens e servicos pertinentes, os Membros
poderdo condicionar a possibilidade do registro ao carater
distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros
poderédo exigir, como condi¢ao para registro, que 0s sinais sejam
visualmente perceptiveis.

2. O paragrafo 1 ndo devera ser entendido como impedindo um
Membro de negar o registro de uma marca por outros motivos,
desde que ndo derroguem as disposi¢cfes da Convencao de
Paris (1967).

Em seguida, serdo examinadas se as legislacbes mencionadas foram

efetivamente incorporadas pelos ordenamentos juridicos em estudo.

3.3. Unido Europeia

A falta de carater distintivo de um sinal, que constitui motivo para
indeferimento de um pedido de registro ou perda do direito marcéario, nao

constitui obstaculo intransponivel no direito marcario da UE.

3.3.1. Previséo legal

O art. 3° (3) da Diretiva 89/104/CEE*™™, 21 de dezembro de 1988, que

harmonizou as legislacdes dos Estados-membros da Unido Europeia em matéria

151 (Diretiva 89/104/CEE) Art. 3° - Motivos de recusa ou de nulidade

1. Sera recusado o registo ou ficardo sujeitos a declaragéo de nulidade, uma vez efetuados, os
registos relativos: (...)

b) As marcas desprovidas de carater distintivo;

c) As marcas constituidas exclusivamente por sinais ou indicagcdes que possam servir, no
comeércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniéncia
geogréafica ou a época de producdo do produto ou da prestagdo do servico, ou outras
caracteristicas dos mesmos;

d) As marcas constituidas exclusivamente por sinais ou indicagdes que se tenham tornado usuais
na linguagem corrente ou nos habitos leais e constantes do comércio; (...)
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de marcas, estabeleceu que a aquisi¢éo de significado secundario de uma marca

pode emergir em duas situacdes distintas: antes ou depois do registro.5?

Assim, foi imposta aos Estados-membros a permissdo do registro de
sinais inicialmente desprovidos de carater distintivo, caso o fendmeno ocorresse
antes do pedido de registro. No entanto, 0 mesmo nao ocorreu para 0s casos de
aquisicdo de carater distintivo posterior ao pedido de registro ou registro,

hipétese em que o legislador apenas propds esse principio.>3

A Diretiva (EU) vigente, 2015/2436, de 16 dez. 2015 (DHM), que aproxima
as legislacbes dos Estados-membros em matéria de marcas, alterou
ligeiramente o entendimento do art. 3° da Diretiva 89/104/CEE,*>* passando a
eliminar qualquer distincdo quanto ao momento da aquisicdo do carater distintivo

pelo uso, podendo assim, beneficiar pedidos de registro e registros concedidos.

O Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 14 de junho de 2017, sobre a marca da Unido Europeia (EUTMR), prevé em

seu art. 7. (3) 1%° que o uso do sinal pode sanar a auséncia de distintividade.

De forma similar, o art. 59 (2) da EUTMR prevé que uma marca nao
distintiva, na acepcéo do art. 7 (1)(b), (c) ou (d), ndo pode ser declarada nula se,

3. Nao sera recusado o registo de uma marca ou este ndo sera declarado nulo nos termos do n.°
1, alinea b), c) ou d), se, antes da data do pedido de registo e apds o uso que dele foi feito, a
marca adquiriu um carater distintivo. Os Estados-membros podem prever, por outro lado, que o
disposto no primeiro periodo se aplicara também no caso em que o caracter distintivo tiver sido
adquirido apés o pedido de registo ou o registo.

152 COUTO GONGALVES, Luis - O uso da marca, 2010, p.387.

153 COUTO GONGCALVES, Luis - cit., p.388.

154 (DHM) Artigo 4.0 - Motivos absolutos de recusa ou de nulidade. (...)

4. N&o sera recusado o registo de uma marca nos termos do n.o 1, alineas b), ¢) ou d), se, antes
da data do pedido de registo, na sequéncia do uso que dela for feito, a marca tiver adquirido
caréter distintivo. Pelos mesmos motivos, a marca ndo sera declarada nula se, antes da data do
pedido de declaracdo de nulidade, na sequéncia do uso que dela for feito a marca tiver adquirido
caréter distintivo.

155 (EUTMR) Artigo 7.0 - Motivos absolutos de recusa

1. E recusado o registo: (...)

b) De marcas desprovidas de carater distintivo;

c) De marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicacbes que possam servir, no
comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniéncia
geografica ou a época de fabrico do produto ou da prestacao do servico, ou outras caracteristicas
destes;

d) De marcas constituidas exclusivamente por sinais ou indicagbes que se tenham tornado
habituais na linguagem corrente ou nos habitos leais e constantes do comércio; (...)

3. As alineas b), ¢) e d) do n.° 1 ndo séo apliciveis se, na sequéncia da utilizagdo da marca, esta
tiver adquirido um caracter distintivo para os produtos ou servicos para 0s quais foi pedido o
registo.
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em consequéncia do uso que dele foi feito, adquiriu apos o registro um carater

distintivo em relacéo aos produtos ou servi¢os para 0s quais esta registrada.

Segundo o TJUE, ao exame de aptiddo de um sinal para obter protecéo e
constituir marca deve, também, “tomar em consideracao circunstancias de facto
de diversa indole, conforme se depreende, claramente, da natureza imperativa

da disposicéo do art. 6° quinquies (C.1), da Convencao de Paris”.*>¢

Segundo o Trade Mark Guidelines, disponibilizado pela EUIPO'®, a
aquisicéo de carater distintivo por meio do uso implica que, mesmo que o sinal
inicialmente careca de distintividade intrinseca em relacdo aos produtos e
servicos reivindicados, uma parcela significativa do publico pertinente, devido ao
seu uso no mercado, passou a reconhecé-lo como identificador dos produtos e
servigcos mencionados na solicitacdo do EUTMR, associando-0s a uma empresa
especifica. Dessa forma, o sinal se torna capaz de diferenciar-se dos produtos e
servigcos de outras empresas, sendo percebido como originado de uma empresa
especifica. Assim, um sinal que originalmente nao poderia ser registrado devido
a falta de distintividade, ou por ser descritivo ou conter indicagfes de uso comum
na linguagem cotidiana, pode adquirir um novo significado. Sua conotagéo passa
a permitir que ele supere os fundamentos absolutos de recusa de registro,
conforme estabelecido nos artigos 7(1)(b), (c) ou (d) do EUTMR.%®

No entanto, a apreciacdo do secondary meaning nao ocorrera de oficio. O
Escritério s6 examinard essa matéria mediante solicitacdo do requerente da
marca comunitaria'®®, alegando que o pedido de registro adquiriu carater
distintivo em decorréncia do uso, nos termos do art. 7 (3), do Regulamento (UE)
2017/1001, bem como indicando se esta reivindicacdo é apresentada a titulo

principal ou subsidiario.*6%

156 (TJUE), processo n.° C-363/99, ac. de 12 fev. 2004, caso Postkantoor, Koninklijke KPN
Nederland NV vs. Benelux-Merkenbure.

157 EUIPO a partir de 23 mar. 2016. Anteriormente, sua denominacéo era IHMI.

158 EUIPO - Trade Marks Guidelines, 2023, Parte B, secao 4, cap.14. disponivel em: Chapter 14
Acquired distinctiveness through use (Article 7(3) EUTMR) e EUIPO - cit. Item 1, Introducao,
disponivel em: https://guidelines.euipo.europa.eu/2058843/2045092/trade-mark-guidelines/1-
introduction.

159 (TGUE) processo T-247/01, ac. de 12 dez. 2002, caso eCopy vs. IHMI (EU:T:2002:319) 8§47,
disponivel em https://curia.europa.euljuris/liste.jsf?lgrec=fr&td=%3BALL&language=en&num=T-
247/01&jur=T.

160 Regra disposta no art. 2 (2) da EUTMR, que também esté reivindicacdo pode também ser
apresentada no prazo referido no art. 42 (2), in fini da mesma norma (REMUE), verbis: Artigo
42.0 Exame dos motivos absolutos de recusa (...) 2. O pedido s6 pode ser recusado depois de
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Se o secondary meaning for o argumento principal, o Escritério emite uma
decisdo Unica sobre a distintividade inerente da marca ou, na auséncia desta,

sobre a distintividade adquirida pelo uso.

A alegacéao subsidiaria, por sua vez, resulta em duas decisdes separadas:
uma sobre a distintividade inerente e, se necessario, uma sobre a distintividade
adquirida pelo uso. Ambas as alegacdes podem ser feitas com o pedido inicial
ou em resposta a primeira objecdo do examinador, mas ndo em sede de recurso.
Se a alegacdao subsidiaria for valida, o examinador decide sobre a distintividade
inerente e permite um recurso separado (art. 66 (2) do EUTMR). Apés a decisao
parcial tornar-se definitiva, o exame da alegacao de distintividade adquirida pelo

uso continua, com prazo para apresentacdo de provas correspondentes.6?

3.3.2. Tratamento jurisprudencial

Assim, verifica-se que a distintividade, condicdo essencial para a
existéncia de uma marca, pode ser adquirida pelo uso na Unido Europeia. No
entanto, € particularmente dificil demonstrar perante seus tribunais, ainda mais

no caso das marcas comunitarias.

3.3.2.1. Provas da aquisicéo de distintividade

Para que seja reconhecida a distintividade adquirida, sdo considerados
fatores como a participacdo de mercado, o uso intensivo e duradouro da marca,
investimentos em sua promocédo e a identificacdo pelo publico. O art. 97 da
EUTMR oferece orientacbes sobre meios de obtencdo de evidéncias em
processos perante o Escritdrio, incluindo brochuras de vendas, catalogos, listas
de precos, faturas e relatérios anuais. Além disso, dados de faturamento,
investimentos em publicidade com seus respectivos relatorios, anancios séo
relevantes, destacando sua intensidade e alcance. Pesquisas realizadas com
clientes e/ou no mercado, assim como declaracdes juramentadas, também

desempenham um papel crucial no processo de demonstracao de distintividade

ter sido dada ao requerente a possibilidade de o retirar ou modificar, ou de apresentar as suas
observagfes. Para o efeito, o Instituto comunica ao requerente os motivos de recusa do registo,
concedendo-lhe um prazo para retirar ou alterar o pedido ou para apresentar as suas
observacgfes. Se o requerente ndo apresentar uma solucdo para obviar aos motivos de recusa
do registo, o Instituto recusa o registo no todo ou em parte.

161 EUIPO - Trade Marks Guidelines, 2023, Part B Examination; Section 4 Absolute Grounds of
Refusal; Chapter 14 Acquired distinctiveness through use (Article 7(3) EUTMR); 2 Requests.
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adquirida por uma marca ao longo do tempo.'%? Jurisprudéncias fornecem

diretrizes adicionais sobre a andlise de distintividade adquirida.'63

Yan BASIRE“ destaca que as autoridades na UE distinguem duas
categorias de provas: evidéncia direta, como participagdo de mercado,
pesquisas e declaracfes de associacdes profissionais, e evidéncia secundaria,
incluindo volumes de vendas e investimentos promocionais. Ambos 0s tipos
contribuem para provar a distintividade adquirida por uso, sendo necessario
considerar todas as informacg@es fornecidas, desde que estejam relacionadas a

marca contestada e sejam suficientes em termos territoriais.

3.3.3.2. A natureza do sinal

Conforme estabelecido pela jurisprudéncia do TJUE, a comprovacao da
aguisicao de distintividade pelo uso deve envolver o “uso da marca como marca”,
ou seja, evidéncias relacionadas a associacdo do sinal a empresa que 0
emprega, permitindo a diferenciacéo clara de produtos ou servigos de diferentes
origens. As provas que néo tenham finalidade de identificagdo, como o uso do
sinal como nome empresarial;*®®> denominagéo social, 0 nome comercial;*¢® usos

descritivos; usos estilisticos ou ornamentais'®’, serédo ignoradas pelos tribunais.

Entretanto, o caso BET365 de Group Limited vs. EUIPO (Hansen) indicou
uma interpretacdo mais flexivel desse entendimento. Nesse caso, o TJUE

162 EUIPO - Trade Marks Guidelines, 2023, Chapter 14 Acquired distinctiveness through use
(Article 7(3) EUTMR); Part B Examination; Section 4 Absolute Grounds of Refusal; 8 Assessment
of the Evidence.

163 Conforme decidido pelo TJUE nos processos apensos C-108/97 e C-109/97, ac. de 04 mai.
1999, caso Windsurfing Chiem-see Produktions, 851 e 52, disponivel em: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61997CJ0108, a parte de mercado detida
pela marca, a intensidade, a area geogréfica e a duragao do uso dessa marca, a importancia dos
investimentos feitos pela empresa para a promover, a propor¢cdo dos meios interessados que
identificam o produto como proveniente de uma empresa determinada gracas a marca e
declaracfes das camaras de comércio e de indUstria ou de outras associagfes profissionais

164 BASIRE, Yann - Acquiring distinctivemess trhough use of the use trade mark, 2020, p.2.

165 (TGUE) processo T-633/13, ac. de 23 set. 2015, caso Reed Exhibitions Ltda vs. IHMI, pedido
de marca nominativa Infosecurity (EU:T:2015:674) 875 e 87: ‘the initial evidence did not establish,
in accordance with the case-law, use of the mark as a trade mark, since the term ‘infosecurity’
appeared to be used more as a company name’.

166 (TGUE) processoT-183/08, ac. de 13 mai. 2009, caso Schuhpark Fascies GmbH vs. IHMI,
(EU:T:2009:156), 832, disponivel em:
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-183/08.

167 (TGUE), processo T-137/08, ac. de 28 out.2009, caso BCS Ap vs. EUIPO, Deere
(Combination of the colours green and yellow), (EU:T:2009:417), 837, disponivel em:
https://curia.europa.euljuris/liste.jsf?language=en&num=T-137/08; (TGUE) processo T-474/12,
ac. de 25 set. 2014, caso Giorgio Giorgis vs. IHMI, Comigel, (EU:T:2014:813) 8§57, disponivel em
https://curia.europa.eul/juris/liste.jsf?num=T-474/12&language=PT.
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reconheceu que o nome de dominio www.bet365.com poderia ser relevante para
demonstrar a aquisicao de distintividade pelo uso da marca BET365, Classe 41,
para servigos de apostal®®, Isso evidenciou que o site era um canal significativo
e amplamente reconhecido pelos consumidores em conex&do com o0s servi¢os do
titular. Assim, nome de dominio, sinais ou nomes de empresas também podem
ser usados como prova da aquisi¢ao de distintividade de uma marca pelo uso,

desde que sejam percebidos como marcas pelo consumidor.

3.3.3.3. A forma do uso do sinal

A distintividade adquirida deve ser demonstrada em relacdo ao sinal
solicitado. A evidéncia deve mostrar exemplos de como a marca € efetivamente
utilizada, por exemplo, através de brochuras, embalagens, amostras dos
produtos, etc.1%® Além disso, conforme esclarecido pelo TJUE, o uso do sinal
pode ser demonstrado como parte de uma marca registrada ou uma marca
separada em combinacdo com outras marcas, desde que seja capaz de
identificar produtos ou servicos por conta prépria, independentemente da

presenca de outros sinais.1’®

Evidéncias que apresentem o sinal sendo utilizado de forma modificada
serdo aceitas, desde que as alteracées sejam minimas?*’!, conforme depreende-

se do art. 7 (3) do EUTMR, em combinacdo com o art. 18 (1) ’> do mesmo

168 “3 utilizagdo da marca contestada como nome de dominio Internet poderia constituir uma
utilizacdo da marca «enquanto marca». Tudo depende, com efeito, dos documentos e das
informacdes apresentadas a este respeito e da prova que permitirem fazer para apreciar a
percepcdo que o publico pertinente tem quando vé ou utiliza os elementos «bet365» ou
«bet365.com» no ambito da utilizacéo da Internet”, in (TGUE) processo T-304/16, ac. de 14 dez.
2017, caso bet365 Group Limited vs. EUIPO, Hansen, (EU:T:2017:912) 843,
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-304/16&language=EN.

169 EUIPO - Trade Marks Guidelines, 2023, Chapter 14 Acquired distinctiveness through use
(Article 7(3) EUTMR); Part B Examination; Section 4 Absolute Grounds of Refusal; 8.5 Manner
of use.

170 (TJUE) processo C-215/14, ac. de 16 set. 2015, Société de Produits Nestlé vs. Cadbury UK
Lda, (EU:C:2015:604), 865, disponivel em
https://curia.europa.eul/juris/liste.jsf?language=en&T,F&num=C-215/14; e processo C-353/03,
ac. de 07 jul. 2005, Société de Produits Nestlé vs. Marte Reino Unido Ltd (EU:C:2005:432) §26
a 30, disponivel em:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=59884&doclang=en. Além disso,
nesse sentido, 07/07/2005, C-353/03, Have a break, EU:C:2005:432; 30/09/2009, T-75/08,
EU:T:2009:374, § 43; 28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 27 e 46.

171 (TGUE) processo T-307/17, ac. de 19 jun. 2019, caso device of three parallel stripes, Adidas
AG (apoiada por Marques e Shoe Branding Europe BVBA) vs. EUIPO (EU:T:2019:427) § 62,
disponivel em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX:62017TJ0307.

172 (EUTMR) Art. 18 (1) (...) - E igualmente considerado «utilizag&o», na acegdo do primeiro
paragrafo: A) A utilizacdo da marca da UE sob uma forma que difira em elementos que nao
alterem o carater distintivo da marca na forma sob a qual foi registada, independentemente de a
marca na forma utilizada estar também registada em nome do titular;
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regulamento. As variacdes podem ser acrescentadas ao sinal para que este se
adapte as exigéncias de promocdo e a forma utilizada no comércio.'”® Tal
exigéncia é analoga as de verificacédo da utilizagdo séria de uma marca.'’* No
entanto, de acordo com o Tribunal, quando um sinal é simples, uma pequena
variagéo é suficiente para implicar uma alteracéo significativa das caracteristicas

da marca.l’®

3.3.3.4. O escopo territorial do sinal

A aquisicao de distintividade através do uso de uma marca da UE implica
gue uma parte significativa do publico associara o produto a marca, identificando-
0 como proveniente de uma empresa especifica. Em conformidade com o art. 7
(2) da EUTMR, o TJUE tem exigido a apresentacdo de provas da aquisi¢cédo de
distintividade por uso em todos os Estados-membros ou nas partes da Uniédo

onde a distintividade inicialmente era ausente.1’6

Embora a aquisicdo de distintividade por meio do uso precise ser
demonstrada em todos os Estados-membros, ndo é necessario fornecer
evidéncias separadas para cada um. Algumas evidéncias podem ser relevantes

para diversos membros ou para a Unido como um todo, especialmente quando

173 (TJUE) processo C-553/11, ac. de 25 out. 2012, caso Bernhard Rintisch vs. Klaus Eder,
(EU:C:2012:671) 8§21, disponivel em: https://curia.europa.eul/juris/liste.jsf?num=C-
553/11&language=EN; e (TJUE) processo C-252/12, ac. de 18 jul. 2013, Specsavers
International Healthcare e outros vs. Court of Appeal (EU:C:2013:497) 8§29, disponivel em:
https://curia.europa.eul/juris/liste.jsf?num=C-252/12&language=EN.

174 (TGUE) processo T-307/17, ac. de 19 jun. 2019, caso Adidas AG (apoiada por Marques e
Shoe Branding Europe BVBA) vs. EUIPO (EU:T:2019:427) disponivel em https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX:62017TJ0307 , (TJUE) processo C-12/12, ac.
de 18 abr. 2013, caso Colloseum Holding AG vs. Levi Strauss & Co (EU:C:2013:253) disponivel
em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0012_SUM ; e por
analogia, conclusdes da advogada-geral J. Kokott no processo C-353/03, ac. de 07 jul. 2005,
Société de Produits Nestlé vs. Marte Reino Unido Ltd (EU:C:2005:432) §24.

175 (TGUE) processo T-307/17, ac. de 19 jun. 2019, caso Adidas AG (apoiada por Marques e
Shoe Branding Europe BVBA) vs. EUIPO (EU:T:2019:427) disponivel em: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX:62017TJ0307 8§70.

176 (TJUE) processo C-25/05 P, ac. de 22 jun. 2006, caso August Storck KG vs. [HMI
(EU:C:2006:422), 883, disponivel em https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-
25/05 ; (TGUE) processo T-338/11, ac. de 21 nov. 2012, caso Getty Images (US) Inc vs. IHMI
(Photos.com) (EU:T:2012:614), 840 e 57, disponivel em
https://curia.europa.eul/juris/liste.jsf?num=T-338/11&language=PT; (TGUE) processo T-72/11,
ac. de 13 set. 2012, caso Sogepi Consulting y Publicidad SL vs. IHMI, pedido de marca
cumunitaria Espetec (EU:T:2012:424) 862; (TGUE) processo T-409/10, ac. de 22 mar. 2013,
caso Bottega Veneta International Séarl vs. IHMI (EU:T:2013:148) §100, disponivel em:
https://curia.europa.eul/juris/liste.jsf?num=T-409/10&language=EN.
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um operador econémico trata varios Estados-membros como um mercado

nacional Unico em sua rede de distribuicdo e estratégias de marketing.t’’

A proximidade geografica, cultural ou linguistica entre dois Estados-
membros pode criar uma situacao semelhante, onde o publico relevante em um
pais tem conhecimento suficiente dos produtos ou servicos do mercado do
outro.'’® As Diretrizes de Exame de Marcas do EUIPO também mencionam essa
avaliacdo por meio de extrapolacdo,!’® indicando que ela é possivel quando o
mercado em questdo € homogéneo em termos de condi¢des de mercado e
padrées de consumo, e quando séo fornecidas evidéncias de uso no territorio

em questdo.*®

Recentemente, o Tribunal Geral afirmou que a falta de uma loja fisica em
um Estado-membro ndo impede que o publico relevante se familiarize e
reconhe¢ca uma marca. Evidéncias podem incluir a visualizag&o do sinal em sites,
midias sociais, catalogos eletronicos, folhetos, publicidade online de figuras
conhecidas global ou localmente, ou em lojas em &reas turisticas centrais e

populares de cidades e aeroportos.18!

3.4. Portugal

A consagracédo legal em Portugal da aquisi¢cdo de carater distintivo dos
sinais pelo uso ocorreu em razdo das diretrizes obrigatérias da Directiva
89/104/CEE, de 21 de dezembro de 1988, cujo objetivo era a uniformizagéo
juridica da legislacdo dos Estados-membros no que diz respeito a marcas, bem

como em razao do Regulamento sobre a Marca Comunitaria (EUTMR).

177 (TJUE) processos C-84/17 P, C-85/17 P, C-95/17 P, ac. de 25 jul. 2018, Société des produits
Nestlé” SA vs. Mondelez UK Holdings & Services Ltd. (EU:C:2018:596), §79, §80 e §81
disponivel em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0084.

178 1bid §82.

179 EUIPO - Trade Marks Guidelines, 2023, Part B, sec. 4, Cap. 14, Sec 6.3, disponivel em
https://guidelines.euipo.europa.eu/2058843/1950855/trade-mark-guidelines/6-3-acquired-
distinctiveness-throughout-the-eu.

180 Ja decidiram dessa forma em: (TGUE) processo T-411/14, ac. de 24 fev. 2016, caso The
Coca-Cola Company vs. IHMI (Shape of a bottle with contours without flutes) (EU:T:2016:94) §
39 e 80, disponivel em https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/pt/TXT/?uri=CELEX:62014TJ0411; e (TJUE) processo T-304/16, ac. de 14 dez. 2017,
caso bet365 Group Limited vs. EUIPO, Hansen, (EU:T:2017:912) §29.

181 (TGUE) processo T-275/21, ac. de 19 out. 2022, caso Louis Vuitton Malletier vs. EUIPO -
Norbert Wisniewski, (EU:T:2021:C 263:46), §88, disponivel em
https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/49eea2dd-dd75-11eb-895a-
Olaa75ed71al/language-pt.
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3.4.1 Previséo legal

Desde o CPI/95, tornou-se possivel, no momento do registro, verificar se
um sinal, inicialmente descritivo, usual ou constituido exclusivamente por
caracteristicas dos produtos ou servicos ou por sinais que tenham se tornado
usuais na linguagem corrente ou habitos do comércio, adquiriu capacidade
distintiva em decorréncia de seu uso. Em caso positivo, justifica-se o seu registro,
conforme enunciavam o art. 166 (2)'%2, e o art. 188 (3)!. Essas excecdes
representam a consagracéo, pela primeira vez no direito portugués de fonte
interna, da relevancia juridica da aquisicdo de eficacia distintiva pelo uso de

sinais como marca no mercado.184

Quanto aos sinais suscetiveis de sofrer esse fendbmeno, de acordo com o
CPI/95, a aquisicdo de carater distintivo pelo uso ndo podera ocorrer para 0s
sinais constituidos exclusivamente na forma necessaria dos produtos, na forma
funcional dos mesmos, ou em uma forma que lhes confira valor substancial,
assim como para sinais constituidos unicamente por uma cor. Segundo
REMEDIO MARQUES, os sinais constituidos por uma Gnica cor devem ser
privados de secondary meaning pois possuem uma “auséncia de distintividade

abstrata” 18>

Posteriormente, o CPI/03 ganhou dispositivos correspondentes as normas
supracitadas, a saber, os arts. 223 (2) e 238 (3). Além disso, inovou ao permitir,
em seu art. 265 (2)'%5, a invocacdo do secondary meaning para a convalidacéo
de uma marca registada. Essa novidade ocorreu em decorréncia da
obrigatoriedade de transposicao das normas do EUTMR, que, em seu art. 59 (2),
apresenta previsao idéntica.

182 (CPI/95) Artigo 166.° - Excepcoes. 2 - Os elementos genéricos referidos nas alineas b) e c)
do nimero anterior que entrem na composicao de uma marca ndo serdo considerados de uso
exclusivo do requerente, exceto quando na pratica comercial os sinais tiverem adquirido eficacia
distintiva.

183 (CPI/95) Artigo 188.° - Fundamentos de recusa do registo. 3 - Nao sera recusado o registo de
uma marca constituida exclusivamente por sinais ou indicacdes referidos nas alineas b) e c) do
n.° 1 do artigo 166° se esta tiver adquirido carater distintivo.

184 SILVA, Ana Maria Pereira da - A relevancia dos fenémenos da aquisicao de caracter distintivo
dos sinais pelo uso e da perda de caracter distintivo das marcas no direito portugués, 2003, p.14.
185 REMEDIO MARQUES, Jodo Paulo Fernandes - Registo de marca e secondary meaning - O
Caso O Licor de Portugal: Comentario as Decisées do Tribunal da Propriedade Intelectual, de 3
jun. 2015. Proc. n. 108/14.5YHLSB, e da Relacao de Lisboa, de 9 dez. 2015, 2015, p.500.

186 (CPI/03) Artigo 265. Nulidade (...) 2. E aplicavel as acbes de nulidade, com as necessérias
adaptacdes, o disposto no n.° 3 do artigo 238.°.
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O Dec. Lei n.° 110/2018, de 10 dez, aprovou um novo Cddigo da
Propriedade Industrial, transpondo as Diretivas (UE) 2015/2436 e (UE) 2016/943
e praticamente ndo alterou os textos que vinham desde o do CPI/95 no que tange

ao registro de marcas que tenham adquirido carater distintivo, sendo veja:

(CP1/18) Artigo 209.° - Excegdes

1 - N&o satisfazem as condic¢des do artigo anterior:

a) As marcas desprovidas de qualquer carater distintivo;

b) Os sinais constituidos, exclusivamente, pela forma ou por
outra caracteristica imposta pela prépria natureza do produto,
pela

forma ou por outra caracteristica do produto necesséria a
obtencdo de um resultado técnico ou pela forma ou por outra
caracteristica que confira um valor substancial ao produto;

c) Os sinais constituidos, exclusivamente, por indicagfes que
possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade,
a quantidade, o destino, o valor, a proveniéncia geografica, a
época ou meio de producdo do produto ou da prestacdo do
servigo, ou outras caracteristicas dos mesmos;

d) As marcas constituidas, exclusivamente, por sinais ou
indicacdes que se tenham tornado usuais na linguagem corrente
ou nos habitos leais e constantes do comércio.

2 - Os elementos genéricos referidos nas alineas a), c) e d) do
namero anterior que entrem na composi¢cdo de uma marca nao
serdo considerados de uso exclusivo do requerente, exceto
guando, na pratica comercial, 0s_sinais_tiverem adquirido
eficacia distintiva. (grifo nosso)

3 - A pedido do requerente ou do reclamante, o INPI, I. P., indica,
no despacho de concessao, quais 0s elementos constitutivos da
marca que nao ficam de uso exclusivo do requerente.

Conforme previsto nos cédigos anteriores, art. 209 estabelece que, para
constituir uma marca e receber a devida protecdo, o sinal em questdo deve
possuir carater distintivo. O n.° 2 deste artigo delineia as exce¢des. Maria Miguel
CARVALHO,'®" destaca a controvérsia doutrinaria relacionada a aplicacédo deste
dispositivo, especialmente em relacdo a alinea a), visto que sinais genéricos
devem permanecer liviemente disponiveis, considerando o interesse geral em
seu uso, que nao pode ser restringido a exclusividade de apenas um agente
econdémico.

A proibicdo do secondary meaning permanece somente em relagcdo aos
sinais do item B), visando evitar 0 monopolio de formas ou outras caracteristicas
técnicas e necessarias, 0 que coloca em causa a livre disponibilidade dos sinais
e a igualdade entre os agentes econdmicos. Ressalta-se que aqui ndo estédo

incluidas as marcas tridimensionais. Ainda quanto ao item B), o novo CPI

187 CARVALHO, Maria Miguel - Marcas de produtos e servicos, in COUTO GONCALVES, Luis
(coor). Codigo da Propriedade Industrial: CAdigo da propriedade industrial anotado, 2021, p.828.
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eliminou a proibicdo quanto ao registro de cores, em razéo da transposi¢ao da
Diretiva (EU) 2015/2436 (DHM).

O item 2 do artigo em gquestdo contempla a possibilidade de atribuir
secondary meaning a conjuntos marcarios que contenham sinais genericos,
descritivos ou usuais. Esses sinais podem adquirir eficacia distintiva em virtude
da pratica comercial, conferindo-lhes o direito ao uso exclusivo como marcas.

No entanto, o item 3 da mesma norma estabelece que, mediante
solicitagdo, o despacho de concessdo emitido pelo INPI identificara quais
elementos do conjunto marcario ndo estdo sujeitos ao uso exclusivo. Esses
disclaimers possibilitam n&o apenas o esclarecimento dos direitos, mas também
o equilibrio de interesses. De um lado, asseguram a disponibilidade dos sinais
para que outros interessados possam utiliza-los, evitando que seus pedidos ou
registros sejam recusados. Por outro lado, garantem que o titular possa reservar

para si 0 uso em caso de secondary meaning.88

(CPI/18) Artigo 231.° - Fundamentos de recusa do registo

2 - Nao é recusado o registo de uma marca constituida,
exclusivamente, por sinais ou indicag6es referidos nas alineas
a), ¢) ed) do n.° 1 do artigo 209.° se, antes da data do pedido de
registo e na sequéncia do uso que dela for feito, esta tiver
adquirido carater distintivo.

O art. 231, n.° 2, destaca a possibilidade de aquisicdo de carater distintivo
em situacdes anteriores ao registro. Nesse sentido, 0 momento crucial dessa
ocorréncia é anterior ao registro, e, consequentemente, as provas devem referir-
se a eventos ocorridos até a data do pedido e registro. No entanto, se for um
pedido de declaracdo de invalidade, as provas de aquisicdo de distintividade
devem ser entra a data da concessao do registro e a data do pedido de
declaracéo da invalidade — tais provas sanariam a invalidade.8°

Ademais, o escopo do registro da marca, que exige o reconhecimento da
significacdo secundaria pelo uso, respeitara os produtos e servigos para 0s quais
se demonstra que o sinal desempenha efetivamente a funcéo distintiva.1%°

(CP1/18) Artigo 259.° - Nulidade

2 - E aplicavel as agbes de nulidade, com as necessarias
adaptacoes, o disposto no n.° 2 do artigo 231.°

188 CARVALHO, Maria Miguel - Marcas de produtos e servigcos in COUTO GONCALVES, Luis
(coor). Codigo da Propriedade Industrial: Codigo da propriedade industrial anotado, 2021, p.837.
189 SILVA, Ana Maria Pereira da - Registro Nacional, in COUTO GONCALVES, Luis (coor).
Cédigo da Propriedade Industrial: Codigo da propriedade industrial anotado, 2021, p.911.

190 |bid.
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Um registro € considerado nulo quando seu objeto é insusceptivel de
protecdo. Nesse contexto, o art. 259, n.° 2, prevé que o titular do registro que, no
momento do depdsito, carecia de distintividade, violando o art. 209, n.° 1, alineas
a), c) e d), caracterizando uma invalidade substancial, pode invocar a aquisicao
de carater distintivo pelo uso como uma defesa. Isso ocorre porque, conforme
mencionado no art. 231, n.° 2, a aquisi¢cao de distintividade pode ocorrer apds o
registro. Para tanto, deve apresentar provas de que adquiriu distintividade, pelo
menos, no periodo entre a data da concesséao do registro e o pedido de nulidade

administrativa.

3.4.2. Tratamento jurisprudencial

Os tribunais portugueses abordaram o fendmeno do secondary meaning

em diversas ocasides.

3.4.2.1. Aquisicao de secondary meaning em decorréncia da fama, publicidade
e do uso prolongado do sinal

Caso 1 - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

No caso da CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (CGD)X!, foi discutida
perante o Supremo Tribunal de Justica (STJ) a validade do registro da marca
CAIXA para cobrir diversas Classes, incluindo cartdes, papéis e servicos
bancarios. O STJ afirmou que o termo “caixa”, mesmo isolado, possuia
capacidade distintiva devido ao uso intensivo pela CGD, adquirindo um segundo
significado distintivo, ou secondary meaning. Esse fendmeno ocorreu porque um
sinal inicialmente desprovido de distintividade se transformou em um simbolo
reconhecido no mercado. Portanto, a marca CAIXA ndo pode coexistir com a
marca CAIXA DA CHAMUSCA. A CGD pdde invocar o secondary meaning, pois
demonstrou que o termo “caixa” adquiriu distintividade por seu prestigio,
fiabilidade e investimento publicitario. Concluiu-se que o registro da CGD néo
seria nulo. Quanto as limitacfes previstas no art. 260 do CPI/03, estas ndo se
aplicam a indicacdo da proveniéncia empresarial de terceiros. Assim, a marca
CAIXA néo pode coexistir com a marca CAIXA DA CHAMUSCA.

191 (STJ/PT) processo 118/09.4YFLSB, ac. de 10 set. 2009, caso “CAIXA”.
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Caso 2 - TALHO O AROUQUES PENHALONGA

Neste caso, o pedido de registo da marca nacional n.° 681575, TALHO O
AROUQUES PENHALONGA!?, foi rejeitado pelo INPI e a decis&o foi mantida
pelo Tribunal da Propriedade Intelectual. Diante disso, sua titular recorreu ao
Tribunal da Relacdo de Lisboa alegando, em suma, que a marca em questao
possuia distintividade semantica e fonética, indicando a origem dos produtos;
gue a marca deveria ser analisada em seu conjunto; que uma marca composta
por elementos genéricos poderia ndo ser descritiva se criasse uma impressao
distintiva; a decisdo proferida violava os principios da igualdade e legalidade,
citando concessfes anteriores de marcas similares; e que mesmo ndo sendo
distintiva inerentemente, a marca havia adquirido distintividade extrinseca pelo
uso prolongado e intenso. O recurso foi provido, pois, segundo o TRL, a marca
em questdo era sugestiva ou expressiva e possuia capacidade distintiva
residual, ndo proibida pelo artigo 209.° (1) (c) do CPI/03. No entanto, elementos

banais como “talho” ndo poderiam ser apropriados.

Quanto ao secondary meaning, tema de estudo, entenderam que a
recorrente ndo conseguiu provar o uso prévio e a intensidade do sinal, requisitos
para a obtencao de distintividade pela marca. Foram utilizados para tal afericdo
0s critérios estabelecidos pela jurisprudéncia do TJUE, no processo C-353/03,
826 a 31, a saber, que o carater distintivo de uma marca pode surgir do seu uso
em conjunto com uma marca registrada ou de forma independente; os
consumidores associem 0 produto ou servico exclusivamente a marca em
guestao; os elementos que evidenciam essa associacdo devem ser avaliados
globalmente pelo tribunal, considerando fatores como a quota de mercado,
intensidade e duracdo do uso, investimentos em promocéo e reconhecimento da

marca por associacfes profissionais.

3.4.2.2. Preservacao de indicacao descritiva essencial para 0 comeércio

A empresa Helen Curtis Inc. apelou da recusa de registo da marca SUAVE
para “cremes de limpeza medicinais”, na Classe 5, pelo 10° Juizo Civel de
Lisboa, sob a alegacédo de que o uso prolongado conferiu capacidade distintiva

a marca. O Ministério Publico recomendou o improvimento do recurso. A

192 (Tribunal da Relagdo de Lisboa) processo n.° 393/22.9YHLSB.L1-PICRS, ac. 10 mar.2023,
caso “Talho O Arouqués Penhalonga”.
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sentenca confirmou a recusa de registo com base na falta de capacidade
distintiva da marca. O sinal SUAVE foi considerado descritivo e sem
distintividade, especialmente no mercado portugués, onde a palavra é
amplamente usada na publicidade de produtos de limpeza. Além disso, mesmo
que tenha adquirido distintividade nos Estados Unidos, pais da sede da apelante,
onde a lingua oficial é o inglés e aonde vocabulo “suave” ndo possivel qualquer
significado, isso ndo se aplica em Portugal. Ademais, ndo foram apresentadas
provas em portugués para os produtos para os quais se busca registro. O
acorddo menciona que ainda que a marca SUAVE tivesse adquirido
distintividade, dever-se-ia prevalecer a necessidade de preservar a indicacéo
descritiva e 0 uso corrente do vocabulo “suave” no comércio em geral. A decisédo

foi de negar provimento ao recurso, mantendo a sentenca original.1%

3.4.2.3. Distintividade adquirida para o conjunto marcario - juncdo de termos
descritivos resulta em palavra distintiva

Uma empresa moveu uma acao contra a outra, alegando que a sua
atividade comercial em Portugal, no ramo de tintas e revestimentos, estava
sendo prejudicada pelo registro da marca COLORMIX, que abrange “servicos de
pintura incluindo afinacao instantanea de cor”, por ndo possuir distintividade para
esses servicos. A juncéo de duas palavras em inglés, “color” e “mix”, associada
a marca, sugere servicos de mistura e afinacdo de cores, ndo conseguindo
diferenciar seus produtos e servicos dos demais, consistindo em uma
apropriacao de vocabulério e violando o artigo 223° (1) (a) e (c) do CPI. Por isso,
solicitou a declaracao de nulidade do registro. A empresa ré contestou, alegando
gue “colormix” é uma expressdo de fantasia, ndo descritiva dos servicos
prestados, e que adquiriu distintividade pelo uso desde 1989, diferenciando-se
dos concorrentes no mercado de afinacéo de cores.

O tribunal de primeira instancia julgou improcedente a acao e absolveu a
ré. Inconformada, a autora apresentou recurso. No entanto, a sentenca recorrida
foi confirmada pelo Tribunal de Relacdo de Lisboa, que entendeu que
contrariamente a alegacao da apelante, nem todo consumidor tem conhecimento
do significado dos vocabulos “color’ e “mix” em inglés. Além disso, “colormix” é

uma palavra de fantasia que nado existe em portugués ou inglés, apenas soa

193 (Tribunal da Relagao de Lisboa), processo n.° 0018292, ac. 06 nov. 1997, caso SUAVE.
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similar aos vocabulos mencionados. Embora sugira o servico de mistura de
cores, ndo descreve adequadamente o processo especifico de afinacéo de cores
oferecido pela ré. Portanto, a palavra possui carater distintivo e nédo €
exclusivamente descritiva dos servi¢cos prestados, conforme previsto no artigo
223° (1) do CPI. Além disso, 0 uso continuado e os investimentos em publicidade
desde 1990 concederam a marca um carater distintivo reconhecivel, sem causar

confusao com outras marcas similares. 1%

7

Quanto a esta jurisprudéncia, € relevante mencionar a analise de
CABRAL e FIDALGO, os quais argumentam que o Tribunal errou ao basear
sua decisdo no uso da marca, em vez de considerar a especificacdo do registro.
Eles destacam que a marca “COLORMIX” descreve caracteristicas dos servicos
de pintura, pois mesmo com uma especificacdo ampla, e mesmo se limitada a
servi¢os de afinacdo de cor, o termo ainda seria descritivo. Além disso, enfatizam
gue a juncao de palavras nao cria uma palavra nova, fantasiosa. Argumentam
ainda que a compreensdo do consumidor de lingua inglesa deveria ter sido
considerada. Concluem que a marca é descritiva e que o Tribunal ndo aplicou

corretamente os critérios vinculativos do TJUE, a saber:

0] A existéncia de sinbnimos ndo impede que um sinal seja
considerado descritivo;%

(i) Para ser descritivo, basta que um sinal possa ser utilizado para
descrever diretamente um produto ou servico;®’

(i) A juncdo de termos descritivos geralmente ndo afeta o carater
descritivo do conjunto;%®

(iv)  Umtermo em lingua estrangeira s6 ndo sera considerado descritivo

se o consumidor relevante ndo compreender seu significado.%°

194 (Tribunal da Relagdo de Lisboa) processo: 43/14.7YHLSB.L1-6, ac: 06 jul. 2017, caso
“COLORMIX".

195 CABRAL, Jodo Pereira; FIDALGO, Joédo Pereira - Anotagdo ao ac6rdao do Tribunal da relacdo
de Lisboa sobre o caracter distintivo das marcas e a aquisicao de distintividade superveniente
(SECONDARY MEANING): Caso marca “Colormix”, 2018, p.462.

19 (TJUE), processo C-265/00, ac. 12 fev. 2004, caso Campina Melkunie BV vs. Benelux-
Merkenbureau, 842. (TJUE), processo C-363/99, ac. de 12 fev. 2004, caso Postkantoor,
Koninklijke KPN Nederland NV vs. Benelux-Merkenbure, 857 e 99.

197 (TGUE) processo T-135/99, ac. de 31 jan. 2001, caso Cine Action, Taurus-Film GmbH vs.
EUIPO, (ECLI:EU:T:2001:30) §39.

198 |bid.

199 (TJUE), processo C-421/04, ac. 09 mar. 2004, caso Matratzen Concord AG vs. Hukla
Germany SA., §832.

60



Essa divergéncia de interpretacdo destaca a complexidade envolvida na
determinacao da distintividade de uma marca. Neste caso, concorda-se com
CABRAL e FIGALGO, que afirmam que a marca € descritiva e que 0s critérios
do TJUE nao foram aplicados, beneficiando um agente econdémico em
detrimento dos demais.

3.5. Brasil

Apesar de o Brasil ser signatario da CUP e do TRIPS, sua legislagdo néo
menciona expressamente a aquisicao de distintividade pelo uso. No entanto, o
secondary meaning ndo apresenta nenhuma incompatibilidade com a legislacéo
brasileira, ao contrario! Apesar da falta de previsdo explicita, existem alguns

indicios que sugerem que essa possibilidade pode ser aceita no pais.

3.5.1. Previséo legal

E certo que a Lei de Propriedade Industrial, logo em seu art. 2°2%, dispde
que a protecao dos direitos relativos a propriedade industrial se dard mediante a
sua concessao do registro de marca. Todavia, posteriormente, o art. 124, VI da
LPI abre a possibilidade para o registro de sinais que, a principio, ndo poderiam
ser registrados, por ndo terem suficiente distintividade inicialmente em razéo de

seu significado primario, mas que se revestiram de possibilidade posteriormente:

(LPI) Art. 124. Nao séo registraveis como marca:

VI - sinal de carater genérico, necessario, comum, vulgar ou
simplesmente descritivo, quando tiver relacdo com o produto ou
servico a distinguir, ou aquele empregado comumente para
designar uma caracteristica do produto ou servico, quanto a
natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de
producéo ou de prestagéo do servigo, salvo quando revestidos
de suficiente forma distintiva. (grifo nosso)

Portanto, se uma palavra que inicialmente ndo atendia ao requisito de
distintividade, ou seja, ndo conseguia diferenciar seus produtos e servicos de
outros semelhantes, passa a fazé-lo ao desempenhar as funcdes associadas a

marca, em tese, ndo haveria motivo para impedir seu registro.

200 (LPI) Art. 2° A protecdo dos direitos relativos a propriedade industrial, considerado o seu
interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econémico do Pais, efetua-se mediante: (...)
Il - concessao de registro de marca”.
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Cumpre mencionar ainda que este dispositivo € compativel com o art. 6°
quinquies da CUP, pois a proibicdo de marcas compostas por sinais genéricos e
descritivos refere-se apenas ao estado atual da linguagem no momento do

depésito do pedido de registro, devendo-se considerar a evolucéo linguistica. 20t

Além disso, o art. 122 da mesma Lei dispde que pode ser registravel o

gue nédo esta compreendido nas proibicdes legais, senéo veja:

(LPI) Art. 122. Sao suscetiveis de registro como marca 0s sinais
distintivos visualmente perceptiveis, ndo compreendidos nas
proibices legais.

Assim, acredita-se que tais brechas legislativas podem ser preenchidas e
integradas com as disposi¢ces da CUP e do Acordo TRIPS ja expostas, diante
da comprovacéo de que o termo adquiriu de fato significado secundario — o que,

em tese, seria possivel, diante da autorizacdo disposta no art. 4° da LPI:

(LPI) Art. 4° As disposicdes dos tratados em vigor no Brasil séo
aplicaveis, em igualdade de condi¢des, as pessoas fisicas e
juridicas nacionais ou domiciliadas no Pais.

Por fim, cumpre mencionar que o secondary meaning também pode
encontrar guarida no art. 2° da Lei n.° 9.784/1999, que regula 0 processo
administrativo no ambito da Administracao Publica Federal e determina que este
deve observar a “adequacdo entre meios e fins, vedada a imposicdo de
obrigacdes, restricbes e sancdes em medida superior aguelas estritamente
necessarias ao atendimento do interesse publico”. SCHMIDT destaca permite
abrandar a exigéncia abstrata da distintividade??, quando a esta for alcancada
pela concreta conquistada pelo uso reiterado e prolongado do sinal, adquirindo

distintividade extrinseca.

Por outro lado, para Amanda Fonseca DE SIERVI, se fosse interesse do
legislador brasileiro o reconhecimento da teoria do secondary meaning, esse
deveria incluir expressamente entre os dispositivos da LPI a possibilidade de

aquisicao de distintividade por esses sinais, em virtude do uso.2%3

201 SCHMIDT, Lélio Denicoli - A distintividade das marcas, 2013, p.43.
202 bid.
203 DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneragao, 2021, p.182.
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3.5.2. Tratamento jurisprudencial

Separaram-se as jurisprudéncias por critérios utilizados pelos Tribunais

brasileiros.

3.5.2.1. Concessao da marca com base no uso prolongado no mercado e
associacdo na mente do publico consumidor

Caso 1 - VEMCABRAS

A marca VEMCABRAS, de titularidade de Degussa Brasil Ltda., foi
depositada sob o n.° 002117193, em 30 de novembro de 1955 e inicialmente
indeferida pelo INPI. O entendimento da autarquia na altura foi de que o sufixo
BRAS poderia em raz&o falsa procedéncia indicaria pessoa juridica de direito
publico proveniente do Brasil. Tal decisédo foi anulada pelo Tribunal Federal de
Recursos do Rio de Janeiro, com base na prova feita pelo titular de que sua
marca era usada ha quase vinte anos no mercado, tendo adquirido um novo
significado para o publico em geral. Assim, foi anotada no INPI a concessao do
registro n.° 2117193 em 11 de julho de 1958.

Caso 2 - ULTRAGAZ

Similarmente, a marca ULTRAGAZ, ao iniciar o processo de registro ap0s
quatro décadas de utilizacdo no mercado, enfrentou o indeferimento de seu
pedido com base na alegacao de que a marca era descritiva. Contudo, o veredito
proferido pelo Tribunal Federal de Recursos corretamente contestou essa
conclusao, reconhecendo a natureza evocativa da marca. Foi considerada a
extensa histéria de uso da marca, o que resultou no reconhecimento da

elegibilidade para registro.?%4

3.5.2.2. Documentacéao probatdria robusta
Para que o fenbmeno do secondary meaning seja reconhecido pelo Poder
Judiciario, é fundamental que o autor junte provas robustas que comprovem que

a marca adquiriu capacidade distintiva.

Caso 1 - POLVILHO ANTISSEPTICO

204 SCHMIDT, Lélio Denicoli - A distintividade das marcas, 2013, p.146.
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O caso da marca POLVILHO ANTISSEPTICO2%, depositada perante o
INPI em 1976 sob o n.° 760022038, é emblematico na jurisprudéncia brasileira.
Apos seu pedido ser inicialmente indeferido pelo INPI devido a alegacéo de ser
descritiva para a Classe pretendida, a saber, 05:20 de medicamentos
dermatolégicos, oftalmologicos e odontoldgicos, a Casa Granado Laboratérios
apresentou uma acdo de nulidade em 1985. O Tribunal considerou
cuidadosamente as provas apresentadas: o0 uso continuo da marca desde 1903,
seu registro em Portugal e declaragfes de empresas do setor farmacéutico. Além
disso, testemunhos de consumidores reforgcaram a forte presenga da marca na
memoria coletiva nacional. Embora os termos “polvilno” e “antisséptico” possam
ser considerados comuns isoladamente, sua combinacdo adquiriu suficiente
distintividade ao longo dos anos. Como resultado, o registro da marca foi
concedido em 1988, reconhecendo seu carater distintivo e notorio conhecimento

nacional.

Caso 2 - VIGOR

O caso emblematico da VIGOR ilustra a importancia das provas na
comprovagéo do secondary meaning. Em 2013, a Vigor Alimentos S.A. solicitou
0 registro de sua embalagem de iogurte grego no INPI, mas o pedido foi
indeferido em 2016 por considerar a forma comum. A empresa contestou a
decisdo, apresentando provas substanciais, incluindo investimentos
significativos em publicidade e uma pesquisa de mercado com 500
consumidores. A sentenca da 92 Vara Federal do Rio de Janeiro reconheceu o
secondary meaning da marca VIGOR GREGO, anulando as decis6es do INPI.
Em sede de apelacéo, a Segunda Turma especializada confirmou a sentenca,
destacando que o uso continuo e ininterrupto, associado a um alto investimento
em publicidade, criou uma circunstancia fatica que resultou na imediata
associacdo pelos consumidores?%. Entre o acervo probatério, foi apresentada
uma pesquisa na qual imagens dos potes de iogurte grego, sem qualquer
indicacdo do nome da marca e aproximadamente 70% dos consumidores
associaram o pote de iogurte & marca VIGOR GREGO. Apesar de nao ter sido

utilizado o art. 6° quinquies (C.1) da CUP, as provas apresentadas foram

205 (TRF-2) Apelagéo Civel 102.635- RJ. Relator: Ministro Pedro Acioli. pub 17 out. 1985.
206 (TRF-2) Apelagéo Civel n. 0115937-93.2017.4.02.5101/RJ, ac. 27 abr. 2022.
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consideradas suficientes para evidenciar o reconhecimento e distingdo da marca

VIGOR GREGO pelos consumidores brasileiros.

Caso 3 - BOUTIQUE DOS RELOGIOS

Por outro lado, alguns pedidos de reconhecimento de distintividade
adquirida pelo uso nao foram concedidos devido & auséncia de provas. No caso
da BOUTIQUE DOS RELOGIOS, por exemplo, foi solicitada a retirada do
apostilamento imposto pelo INPI, “sem direito ao uso exclusivo da expressao
“Boutique dos Reldgios”. A sentenca rejeitou a teoria do significado secundario,
pois néo ficou comprovado que a juncédo dos termos de uso comum “Boutique”
e “Reldgio”, formando uma expressao igualmente comum, tivesse ganhado novo
significado. De acordo com o Tribunal, para a aplicacdo do secondary meaning,
a comprovacao € um critério essencial para o reconhecimento do fenémeno:
“‘deve encontrar base em elementos probatorios que demonstrem a projecao
desse novo significado perante o mercado e nunca pode implicar a apropriacao

do significado primario do sinal marcéario”?°’.

Caso 4 — CULTURA INGLESA

O mesmo entendimento foi aplicado no caso CULTURA INGLESA, onde
se discutiu se os termos “cultura” e “cultura inglesa” devem ser considerados
genéricos para indicar “atividades de ensino, difusdo e promocéo na lingua,
literatura e cultura inglesa” ou se deve ser reconhecida a aquisi¢céo de significado
secundario. Apesar de o Relator Desembargador ter expressado o entendimento
de que, apesar de “cultura inglesa” ser uma expressao de uso comum, ela se
apropriou e adquiriu um significado distinto do usual devido a sua projecao no
mercado e ao seu uso continuo por mais de quatro décadas, o voto do Relator
Andre Fontes prevaleceu. Ele determinou o afastamento da relevancia juridica
do significado secundario que poderia levar a apropriacéo exclusiva do sinal por
um Unico titular e esclareceu que para a incidéncia da teoria do significado
secundario, € incumbéncia do titular da marca apresentar elementos probatorios
e realizar uma avaliacdo junto ao publico consumidor para verificar a

receptividade desse novo significado atribuido ao sinal genérico.

207 (TRF-2) Apelagéo Civel n.: 0810441-57.2008.4.02.5101, ac. 29 out. 2013.
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3.5.2.3. Mitigacao do direito de exclusividade e 6nus de suportar a convivéncia
com marcas semelhantes

A American Airlines Inc. buscou judicialmente a nulidade da concesséo do
registro para a marca AMERICA AIRLINES com base na anterioridade de sua
marca e nome empresarial AMERICAN AIRLINES, requerendo a aplicacao da
teoria da distintividade adquirida. Segundo a ministra relatora do STJ, Nancy
Andrighi, € inegavel que a expressdo “American Airlines” tenha adquirido
distintividade; no entanto, isso ndo Ihe garante o direito de exclusividade de
forma direta e automatica. Tendo em vista que a marca anterior é fraca e as
marcas em questao assinalam servicos com foco diverso, ndo se constata a
possibilidade de confuséo. Além disso, por se tratar de marcas evocativas ou
sugestivas, com baixo grau de distintividade, o Tribunal tem reconhecido que a
exclusividade conferida ao titular do registro comporta mitigagéo, devendo ele
suportar o Onus da convivéncia com outras marcas semelhantes. Foi
determinado que nao é o caso de aplicacédo do art. 6° quinquies (C.1) da CUP,
pois as circunstancias faticas subjacentes a hipétese impedem que se reconheca
gue o uso da marca registrada pela recorrida viole o direito da recorrente. Ela
determinou ainda que conforme o art. 15 (1) do Acordo TRIPS, o efeito do

secondary meaning relaciona-se unicamente com a possibilidade de registro.2%8

3.5.2.4. Exclusividade sobre o conjunto marcario

Caso 1 - BELEZA NATURAL

No caso envolvendo a marca BELEZA NATURAL?%, a empresa Beleza
Natural Cabelereiros Ltda. interpds apelacao civel buscando a modificacdo do
ato administrativo que concedeu o registro para a marca mista BELEZA
NATURAL ZICA E EQUIPE, com a exclusdo do apostilamento “sem direito ao
uso exclusivo da expressao “beleza natural”, devendo a ressalva recair somente
sobre o termo “equipe”. Além disso, solicita o reconhecimento do secondary
meaning do sinal “Beleza Natural”’, o que implicaria no consequente direito a

exclusividade da expressao.

208 (TRF-2) Recurso Especial 1.773.244 - RJ (2018/0049055-9), ac. 02 abr. 2019.
209 (TRF-2) Apelagao Civel 0009502-37.2013.4.02.5101, ac. 26 jul. 2017, Instituto Nacional de
Propriedade Industria (INPI) vs. Beleza Natural Cabelereiros Ltda. Relator.

66



Houve aplicacdo do secondary meaning no caso, considerando a
comprovacéao da notoriedade setorial do termo por meio de documentos, como
evidéncias de utilizacdo do termo por mais de 15 anos e numerosas declaracdes
de clientes. Quanto a este ponto, o desembargador Antbnio lvan Athié
esclareceu que “ndo ha exigéncia para que o termo seja conhecido de toda a
populacdo, mas sim de seu publico especifico”. Assim, concluiu-se que, diante
do carater genérico dos termos “beleza” e “natural”, especialmente no segmento
mercadoldgico da apelante, a saber, servicos de estética, pela modificacdo do
apostilamento, com a exclusividade do conjunto marcario BELEZA NATURAL, e
nao pelos termos isoladamente, que devem estar disponiveis para compor

outras marcas conforme o caso.

Caso 2 — MORROCANOIL

b

Quanto a exclusividade da marca MORROCANOIL para produtos de
higiene e cosméticos, discutiu-se se 0 apostilamento deveria abranger o termo
como um todo ou seus elementos separadamente.?’® O TRF-2 decidiu que,
apesar de morrocan e oil serem comuns em inglés, o STJ adota a mitigagéo da
exclusividade para expressoes corriqueiras no idioma de origem. A marca obteve
reconhecimento nacional e internacional em produtos de beleza de alto padrao,
alcancando distintividade pelo secondary meaning, gracas a consolidacdo no
mercado e investimentos em publicidade, o que foi provado nos autos. Os
registros devem ser preservados, sendo a protecdo somente sob o conjunto
MORROCANOIL, sendo a sua protecao limitada ao uso especifico como tal,
permitindo o uso geral em outros contextos. Assim, 0s termos moroccan e oil
isoladamente ndo devem ser objeto de exclusividade para nao restringir a
concorréncia legitima, permitindo que outros fabricantes de 6leo de argan
possam usar expressdes similares, desde que evitem confusdo com o layout e

trade dress da marca registrada.

3.5.3. Posicao do INPI/BR

Ao contrario dos tribunais brasileiros, at¢é o momento, INPI/BR né&o

reconhece o secondary meaning.

210 (TRF-2) Apelacédo Civel 0014526-12.2014.4.02.5101, ac. 27 fev. 2018, Strega IndUstria e
Comércio de Cosméticos LTDA vs. Os Mesmos.
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A interpretacdo sobre se a capacidade distintiva adquirida pelo uso
prolongado de uma marca corresponde a forma distintiva prevista na legislacao
gerou discordancia interna na Diretoria de Marcas do INPI, especialmente nos
casos dos pedidos de registro para as marcas TELEFONICA CELULAR?!! e
TELEFONICA MOVEL DO BRAZIL?1?, da titularidade da TELEFONICA S.A.
Apos consulta técnica, a Diretoria de Marcas recomendou a reforma dos
indeferimentos dos registros, argumentando que 0s sinais possuiam suficiente
distintividade adquirida pelo uso?!3. No entanto, a Procuradoria Federal do INPI
rejeitou essa interpretacdo®!4, concluindo que os sinais ndo possuiam
distintividade suficiente para serem registrados como marca, uma vez que
estavam diretamente relacionados a atividade comercial da requerente e ndo se

distinguiram suficientemente de seus concorrentes.?!®

A justificativa apresentada era baseada em diferentes fundamentos:
primeiramente, argumentava-se que o0 secondary meaning soé seria aplicavel em
paises que adotassem o sistema declarativo, enquanto no Brasil adotou-se o
sistema atributivo. Além disso, o INPI sustentava que o art. 6° quinquies (C.1)
da CUP seria aplicavel apenas as marcas ja registradas no exterior e requeridas
no Brasil, mediante o principio telle quelle previsto no art. 6° quinquies (A.1) da
CUP. Outro ponto levantado era que o sistema atributivo de direitos ndo permitia
ao INPI analisar e considerar circunstancias ocorridas antes da data do depdsito,
limitando-se a andlise da distintividade intrinseca e por compara¢cao com outros
sinais ja registrados. Por fim, ressaltava-se que a legislacéo brasileira ndo previa
a perda ou extincdo do registro de marca devido a degenerescéncia (perda da

distintividade), fenémeno inverso ao secondary meaning.?'6

No entanto, em um encontro ocorrido em 2022, organizado pela Comissao
de Propriedade Industrial (CPI) da OAB/RJ para discutir as ferramentas para
aplicacado do secondary meaning no direito brasileiro, Felipe Augusto Melo de

Oliveira, Diretor de Marcas, Desenhos Industriais e Indicacdes Geogréficas do

211 Pedido de registro n.° 821276212.
212 pedido de registro n.° 820918466.
213 Parecer técnico — Portaria n.° 050/03, de 14 nov. 2004.
214 Parecer técnico emitido pela Procuradoria Federal do INPI no Rio de Janeiro - PARECER/
INPI/ PROC/ DIRAD/ n.° 03/06, de 27 abr. 2006, assinado pelo Procurador Geral em exercicio,
Mauro Sodré Maia, e pelo Procurador Federal, Gerson da Costa Correa.
215 CARVALHO, Carlos Eduardo Neves - Aquisicdo e perda de distintividade marcéria, 2020,
secéo IV.
216 RICCI, Antdnio Ferro - Sentido secundario da marca (“secondary meaning”) e da interpretacao
e aplicacao, 2006.
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INPI, esclareceu que essas justificativas, na verdade, eram “usadas para tentar
auxiliar em outro problema: o combate ao backlog de marcas”.?*’ Além disso, o
reconhecimento do secondary meaning via acfes judiciais gerava critérios
distintos entre as instancias administrativa e Judiciaria e, consequentemente,
inseguranca juridica, além de perda econdmica ao titular e a cadeia produtiva.
Outro fator decisivo foi que a aplicacdo do secondary meaning para empresas
internacionais via telle quelle deixava as empresas nacionais em desvantagem,

além de violar o principio da isonomia.

Dessa forma, a nova mentalidade do INPI é de que os entraves praticos,
tais como backlog; falta de pessoal ou estrutura n&do constituem justo
impedimento a discussdo doutrinaria. Além disso, entendem ser possivel utilizar
a LPI atual por meio de uma mudanca seméantica, ndo sendo necessaria

alteracdo legislativa para se adotar a regulamentacéo do secondary meaning.?*®

O INPI conduziu uma andlise detalhada, embasando-se em outros
escritorios de marca, e divulgou conclusdes preliminares sobre os meios de
prova desse fendmeno. A pesquisa de percepcdo dos consumidores
desempenha um papel crucial, particularmente para o publico-alvo que
reconhece o sinal, devendo ser preponderante o significado secundario do
primario. Além disso, deve-se considerar o volume de vendas, a intensidade e
tempo do uso no mercado, bem como se o sinal possui alcance nacional; o
testemunho dos consumidores; atestados fornecidos por associagoes
comerciais e profissionais, juntamente com os investimentos publicitarios, que
consideram o esfor¢co promocional no mercado; andlise do discurso do titular da
marca € realizada para verificar se o sinal tem sido utilizado como indicativo de

origem.2%®

O INPI sugere gque o secondary meaning seja solicitado apds uma decisao
inicial de indeferimento, permitindo um recurso com base na alegacdo de
distintividade adquirida e apresentacdo de provas. Ha preocupacdo com a
possibilidade de alegar o secondary meaning no momento do depdsito, pois isso
poderia sobrecarregar a area técnica do INPI com pedidos de titulares que ainda

217 DE OLIVEIRA, Felipe Augusto Melo - Ferramentas para aplicacédo do instituto do 'secondary
meaning' no Direito brasileiro, 2022.

218 |bid.

219 1bid.
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ndo detém esse direito. Por isso, a tendéncia é que essa alegacao seja aceita

apenas em recurso, seguindo praticas adotadas em outros paises.

Com relacao ao prazo de protecao, a ideia preliminar do INPI é fazer uma
analogia com as marcas de alto renome, cuja protecéo especial possui duragéo
de 10 anos, podendo ser requerida hovamente apos esse periodo por meio de
demonstracdo da permanéncia do alto renome da marca®?®. No caso do
secondary meaning, seria fixado um prazo para que se prove que 0 Signo

permanece protegido sob a esfera do significado secundéario.??!

Por fim, cumpre mencionar que o Plano Estratégico do INPI para o
quadriénio 2023-2026,%%? inclui o objetivo de desenvolver procedimentos de
exame técnico para reconhecimento da distintividade adquirida (secondary
meaning) de marcas registro de marcas néo tradicionais. Esse plano envolve a
realizagdo de um estudo comparativo internacional sobre a distintividade
adquirida, a identificacdo das necessidades das partes interessadas, a analise
do impacto regulatério, a elaboracdo de procedimentos técnicos e a realizacdo
de consulta publica no Normativo e no Manual de Marcas sobre o assunto. Além
disso, abrange a adaptacéo dos sistemas de Tl para suportar essas mudancgas.

3.6 Posicéo contraria ao Secondary Meaning

Jeanne C. FROMER?%, professora da Faculdade de Direito da
Universidade de Nova lorque, apresenta uma posi¢cao contraria a aplicacdo do
secondary meaning. Ela argumenta que proteger, como marca, um sinal
inicialmente genérico seria prejudicial a concorréncia e ao publico consumidor.
Isso ocorreria porque a protecao de marcas cujo significado primario estad muito
préximo, conceitualmente, dos bens ou servigos associados vai contra as bases
e objetivos do direito marcario, que é remeter os produtos ou servicos a sua

origem e distingui-los de outros.

Para FROMER, o direito de marcas deveria incentivar as empresas a

escolher e usar marcas, desde o inicio, que atendam aos requisitos da lei, e n&o

220 DE OLIVEIRA, Felipe Augusto Melo - Ferramentas para aplicacédo do instituto do 'secondary
meaning' no Direito brasileiro, 2022.

221 |bid.

222 INPI/ BR - Plano Estratégico:2023-2026, 2023, p.29 e 30.

223 FROMER, Jeanne C - Against Secondary Meaning, 2022.
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o contrario, chancelando e protegendo marcas genéricas e mostrando que, se

bem promovida, a marca genérica acabara sendo de uso exclusivo.

Por esse motivo, sugere o uso do significado primario como critério
principal para determinar a protecdo das marcas, avaliando sua relagao
conceitual com os produtos ou servicos associados. Essa analise proposta,
envolve evidéncias linguisticas convencionais e ferramentas de software para
ilustrar como certas marcas estéo tao ligadas aos produtos ou servicos que nao

deveriam ser protegiveis.

Existe uma grande desigualdade entre empresas grandes e pequenas
para que seja alcancado o secondary meaning, tendo em vista a lista de
trabalhosas e caras evidéncias que devem ser apresentadas na demanda
judicial. Assim, FROMER sugere, também, que o niumero de evidéncias para

demonstrar significado secundario deva variar de acordo com porte empresarial.
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4. PERDA DE DISTINTIVIDADE DA MARCA: DEGENERESCENCIA

O grande desejo dos detentores de marca é que ela alcance tamanho
reconhecimento, que ao ter seu nome pronunciado, logo venha a mente do

consumidor o produto ou servigo que ela designa.

Entretanto, certas marcas tornam-se tdo famosas que passam a
corresponder genericamente ao nome, figura ou forma do que oferecem, de
maneira a deixar de se diferenciar dos demais concorrentes. Esta fama pode ser
responsavel por desencadear efeitos prejudiciais ao sinal distintivo, que podem
culminar na perda do direito de exclusividade da marca, legalmente conferido ao
seu titular. Este fendbmeno, chamado degenerescéncia, serd o objeto de

investigacdo deste capitulo.

A notoriedade é uma qualidade valorizada em sinais marcarios, pois pode
reforcar a protecéo legal das marcas e até mesmo conferir capacidade distintiva
a um sinal anteriormente carente dessa qualidade, permitindo assim a sua

protecdo, como ocorre no fendmeno do secondary meaning.??*

Em algumas circunstancias, como a notoriedade da marca, o uso erroneo
da marca por seu titular ao longo dos anos, produtos inovadores que néo
possuem nome proéprio, a dicionarizacao do sinal, entre outras, os consumidores
comecam a associar a marca diretamente ao nome do produto em vez da marca
em si. Como resultado, o sinal perde sua caracteristica distintiva, tornando-se

apenas uma denominacdo comum para o produto ao qual se refere.

Nesse sentido, COUTO GONCALVES sintetiza: “uma marca
originariamente distintiva pode transformar-se, com o decurso do tempo, na

denominacéo usual do produto ou servigo”.??°

Entretanto, como visto no capitulo 1, que trata da distintividade, para ser
obter um registro de marca, o sinal deve identificar no mercado os produtos ou
servicos de uma empresa, distinguindo-a de outras, permitindo assim identificar
a sua origem e caracteristicas. Sao insuscetiveis de registro as marcas
genéricas, constituidas exclusivamente por sinais descritivos, usuais ou

necessarios, de modo que qualquer exclusividade sobre elas se configura

224 DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneragao, 2021, p.199.
225 COUTO GONCALVES, Luis - Manual de Direito Industrial: propriedade intelectual e
concorréncia desleal, 2019, p.344.
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abusiva. A distintividade é, por exceléncia, uma condi¢do fundamental para a

marca desempenhar sua funcao juridica.

Pode-se citar algumas marcas que se tornaram vulgares no Brasil e em
Portugal: JACUZZI, RIMMEL, TABASCO, TEFLON e MAIZENA.

Assim, o0 presente capitulo aspira examinar, sob uma perspectiva luso-
brasileira, a perda de distintividade da marca e suas diversas consequéncias,
gque em Ultima instancia acarreta a perda do direito marcario, sendo este

fenbmeno antagbnico a aquisicdo de distintividade pelo uso.

4.1 Distin¢éo de termos doutrinarios

Todavia, nem sempre essa transformacédo resultara na perda do direito
marcario. Este fendbmeno possui termos distintos, normalmente confundidos pela
doutrina, como “vulgarizacdo”, “genericismo”, “genericidio”, “degenerescéncia ou
degeneracado”. Além disso, convém esclarecer que “diluicdo” é um fenébmeno
distinto, que néo faz parte do processo de vulgarizacdo. Portanto, a seguir sera

distinguido o significado de cada destes termos.

4.1.1. Vulgarizagao

Segundo as termindlogas portuguesas Maria Teresa Rijo Fonseca Lino e
Ana Pita Groz??6, vulgarizacdo é um “fendmeno neolégico que se constitui na
passagem de um termo cientifico para o vocabulario da lingua corrente ou para
varios niveis das ciéncias e das técnicas”. Na mesma linha, o processo de
vulgarizacdo da marca é um fendbmeno pelo qual uma marca registrada,
originalmente distintiva, cai no uso comum e transforma-se na denominagao
usual do produto ou servico oferecido, deixando de se distinguir de produtos ou
servicos idénticos, semelhantes ou afins, de origem diversa. A marca torna-se
de tal forma conhecida e utilizada, que os concorrentes passam a utiliza-la para

designar seus produtos e/ou servicos.

De acordo com DE SOUSA & CURY??’, a vulgarizacdo da marca é um

fenbmeno em que sinais inicialmente distintivos perdem a sua capacidade de

226 | INO, Maria Teresa Rijo Fonseca; GROZ, Ana Pita - Internacionalizagéo da lingua Portuguesa
e Lexicografia, 2019.

2271 DE SOUZA, Rafael Rodrigues. CURY, Eduardo - Analise das causas de perda superveniente
da distintividade dos sinais e a possibilidade de extingdo da tutela marcaria, 2022.

73



distinguir um produto ou servigo de outro em razdo da evolucado semidtica da

linguagem.

Amanda DE SIERVI, em uma explicacdo didatica, esclarece que a
vulgarizagéo do sinal distintivo ocorre quando sua associagcao com o produto ou
servigo ocorre de forma tao estreita que o publico acredita ser a marca o proprio

nome do bem.228

Segundo SCHMIDT??°, a vulgarizacdo é uma mudanga semantica que
ocorre no plano do interpretante, na qual signos que inicialmente eram marcas
distintivas se degeneram a ponto de se transformarem em nomes comuns,

perdendo a capacidade de distinguir um produto ou servico de outro.

SERENS?%0, por sua vez, ensina que a vulgarizacdo da marca serda uma
consequéncia da perda de sua capacidade distintiva, ou seja, resulta de a marca
deixar de ter a capacidade de distinguir um produto ou servigo proveniente de
uma empresa (ou fonte produtiva) dos produtos ou servigos de outras empresas

(ou fontes produtivas).

Em sintese, a vulgarizacdo € o termo geral para o fenbmeno na qual a
marca se torna usual para determinado produto ou servico, cujos efeitos pode
ocorrer de forma mais ou menos intensa, a ponto de ndo ser mais possivel
dissociar a marca da sua designacao usual, caso em que a vulgarizacéo do sinal

esta realizada por completo e, geralmente, de forma irreversivel.?3!

Marcas como XEROX, GILETTE, MAIZENA, POST-IT, BLINDEX, SAL DE
FRUTA, ISOPOR e VIAGRA, sdo marcas registradas, mas transformaram-se
com o decurso do tempo, representando palavras de uso comum na linguagem
corrente, inclusive, passaram a constar em dicionarios. No entanto, apesar de
possuirem carater genérico, eles ainda sdo percebidos como marcas de

propriedade privada pelo publico consumidor. Elas estao vulgarizadas.

228 DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneracgéo, 2021, p.222.
229 SCHMIDT, Lélio Denicaoli - A distintividade das marcas, 2013, p.196-204.

230 SERENS, Manuel Couceiro Nogueira - A “vulgarizagdo” da marca na directiva 89/104/CCE,
de 21 de dezembro de 1988 (ID EST, no nosso futuro), 1995, p.96.

231 DE SIERVI, Amanda Fonseca — Cit. p.222.

74



4.1.2. Genericismo

O termo genericismo advém do termo em inglés generecism, palavra
utilizada nos tribunais norte-americanos para determinar se uma marca deve ser
declarada genérica e, portanto, incapaz de desempenhar seu papel de marca.
Este conceito é amplo e abrange diversas nuances referentes a vulgarizacao da

marca, como o genericidio (item 3.4).

O Genericism norte-americano descreve o processo pelo qual uma marca
se torna tdo popular que seu nome é utilizado para descrever um tipo de produto
ou servico em geral, ao invés de se referir exclusivamente a marca em si. Por
exemplo, a marca KLEENEX tornou-se tdo conhecida em alguns paises que
muitas pessoas usam o termo “kleenex” para se referir a qualquer tipo de lengo
de papel, independentemente da marca. Quando uma marca atinge esse status

genérico, ela pode perder sua protecao legal como marca registrada.?3?

4.1.3. Genericidio

O termo genericidio, por sua vez, tem origem no termo em inglés
generecide. Ambos sdo um subtipo do genericismo, que descreve 0 processo
pelo qual uma marca, outrora altamente valiosa e protegida, perde
completamente seu status e valor como marca registrada.?®®> Este termo
descreve a situacdo em que uma marca perde sua protecéo legal e se torna um
termo genérico comum para o produto ou servico que representa. Por exemplo,
a marca ESCALATOR, uma vez registrada pela Otis Elevator Company, tornou-
se tdo genérica que agora é usada para descrever qualquer tipo de escada

rolante, independentemente da marca.

Em resumo, a genericidade é o primeiro estagio no processo de perda de
protecado legal de uma marca, enquanto o genericide € o estagio final, em que a
marca perde completamente sua identidade distintiva e se torna um termo

geneérico comum.

No dicionéario juridico de GARNER?3*, ele define generice como:

232 DESAI, Deven R; RIERSON, Sandra Lynn - Confronting the genericism conundrum, 2006,
p.1.790.

233 PORTILHO, Deborah - Grau de distintividade e nivel de protecdo das marcas farmacéuticas,
2011.

234 GARNER, Bryan A - Black’s Law Dictionary, 2016, p.355.
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loss or cancellation of a trademark that no longer distinguishes
the owner's product from others' products. Genericide occurs
when a trademark becomes such a household name that the
consuming public begins to think of the mark not as a brand
name but as a synonym for the product itself. Examples of
trademarks that have been “killed” by genericide include aspirin
and escalator.

BEM ZIMMER (2009) critica o termo genericide, por entender que ele nao
descreve o fenbmeno que pretende identificar. Alega que o sufixo “cide (ou
cidio)”, significa “matar”, e o fenbmeno nao trata da morte de um termo genérico,

mas sim da morte da marca. Entao o correto seria trademarkcide ou brandicide.

4.1.4. Generificagao

O termo generificacdo pode ser entendido como o ato de tornar-se
genérico. E o processo pelo qual uma marca se torna genérica apds o
reconhecimento de sua protecéo, resultando na perda de sua distintividade. Isso
ocorre quando o conteudo da marca deixa de ser distintivo, perdendo sua
singularidade e representando um conceito genérico no mercado. Todavia, ainda

nao ocorreu a perda do direito marcario.

BARBOSA?Z® conceitua a generificacdo como o fenébmeno em que uma
marca solidamente registrada pode perder seu direito ao uso exclusivo, em que,
“no fluxo de comunicagao a marca deixa de ser daquele produto ou servigo,
originario do titular, e passa a ser um descritor funcional (...), que emigra para o

dominio comum”.

De acordo com Deborah PORTILHO?%%®, a generificagdo poderia ser
comparada ao genericismo americano — sdo as marcas que, apesar de serem
coloquialmente usadas como substantivos e sindbnimos dos produtos que
identificam, ndo perderam seu status marcario e sua funcdo principal, que é
identificar e distinguir produtos dos de seus concorrentes. O direito sobre elas

continua exclusivo de seus titulares, em todo o territdrio nacional.

A marca AIR FRYER esta no processo de genericagcao, e se seu titular
nao tomar das devidas providéncias, que serao tratadas na secdo 4.3.2., ela

pode se degenerar, cComo exposto a seguir.

235 BARBOSA, Denis Borges - Do direito de marcas, 2007, p.41.
236 PORTILHO, Deborah - Grau de distintividade e nivel de protecdo das marcas farmacéuticas,
2011.
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4.1.5. Degenerescéncia ou degeneracao

Segundo o dicionario da lingua portuguesa da Porto Editora®®’, a
degeneragdo € a “perda ou diminuicdo das qualidades primitivas;
degenerescéncia. 2. Mudanga para pior; degradacao.” Este € o caso desse
fenbmeno: a marca perdeu completamente sua maior qualidade - a
“distintividade”.

O fendmeno da perda de distintividade da marca, resultando na
consequente perda do registro, é denominado degenerescéncia ou
degeneracéo. Esse fenbmeno sera o objeto de analise deste capitulo, visto que,
no plano juridico, o que importa € analisar as consequéncias da conversao da

marca em uma designacao usual.

A degenerescéncia ou degeneracgdo € o caso mais grave de vulgarizagao,
em que a marca sofre um processo de generificacdo e se degenera, ndo sendo
reconhecida como tal pela sociedade. Ela cai em dominio publico e,
consequentemente, perde a protecao do direito marcario. Em outras palavras, o
sentido genérico superveniente dizimou o sentido e o direito marcério. Portanto,

apenas a degenerescéncia tem efeitos juridicos.

Segundo PORTILHO?38, este fendmeno é similar ao genericide americano
- marcas que se tornaram efetivamente termos de uso comum e ja ndo contam

mais com a protecao marcaria.

As marcas BIKINI, CELLOPHANE e WALKMAN, ilustram casos de
degeneracdo, onde perderam sua distintividade e se tornaram de dominio

publico. Poucos tém conhecimento de que ja foram marcas de uso privativo.

SILVAZ* uma das precursoras no tema, explica que a degenerescéncia
€ simplesmente a extincdo do direito a exclusividade caso a marca perca seu
carater distintivo absoluto. Assim, o carater distintivo, uma das condi¢cdes
fundamentais para o registro do sinal, se extinguir completamente, por razdes de

coeréncia e equilibrio, este ndo deve mais ser valido - ou apenas nao ser objeto

237 Dicionario infopédia da Lingua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora. [consult. 2024].
Disponivel em https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/degeneracao.

238 PORTILHO, Deborah - Grau de distintividade e nivel de prote¢do das marcas farmacéuticas,
2011.

239 SILVA, Ana Maria Pereira da - A relevancia dos fenémenos da aquisicao de caracter distintivo
dos sinais pelo uso e da perda de caracter distintivo das marcas no direito portugués, 2003, p.29.
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de exclusividade. Em obra recente, SILVA?%° esclarece ainda que a conversao
nao € legalmente relevante se o sinal da marca se transformar em um termo
descritivo ou qualitativo, mas apenas se converter em uma designacao usual e

genérica.

Para ALMEIDA?%!, considerando a distintividade coma fungéo primordial
da marca, que devera ser atendida tanto no momento do registro quanto apos o
registro, ocorrera degeneracdo se o sinal se tornar uma designacdo comum do
produto ou servico em questdo perante o publico relevante, incluindo tanto as
designacdes genéricas quanto as descritivas. O ponto crucial é que o sinal ndo

cumpra mais a funcao primordial de indicar a origem empresarial.

No entanto, como mencionado na secdo 1.1.1., a funcdo principal da
marca € distinguir os produtos e servi¢cos colocados no mercado por seu titular
dos de seus concorrentes, identificando a sua origem. Deste modo, nos casos
em que marcas originalmente distintivas deixam de sé-lo e passam a integrar o
vocabulario comum como mero substantivo para nomear aquilo que a marca
costumava assinalar, hd a superveniéncia de um fato juridico que torna
incompativel com a funcdo marcéria de um sinal e a exigéncia de capacidade

distintiva para o registro do sinal. 24

Além disso, como visto no ponto 1.2.3, tanto a legislacdo portuguesa®*?,
quanto a brasileira?** ndo permitem que sinais genéricos, sem distintividade,
sejam registrados como marca. Assim, caso um termo ou sinal inventado por
uma empresa passe a ser adotado pela sociedade antes do pedido de registro
de marca perante o érgdo competente, tal registro ndo sera deferido.?*> Ja no
processo de generificagdo posterior a concessao do registro € um tema
controverso, que sera abordado ao longo deste capitulo.

240 SILVA, Ana Maria Pereira da - Registro Nacional in COUTO GONGCALVES, Luis (coor). Cadigo
da Propriedade Industrial anotado, 2021, p.1.035.

241 ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de - Degenerescéncia da marca. Destruigdo da coisa.
Extingdo do direito, 2015, p.641-643.

242 DE SOUZA, Rafael Rodrigues. CURY, Eduardo - Andlise das causas de perda superveniente
da distintividade dos sinais e a possibilidade de extingdo da tutela marcaria, 2022.

243 (CPI) Art. 209 (1)(a).

244 (LPI) Art. 124, VI.

245 CHIANG, Gabriel Oura - A generificacdo das marcas, 2018, p.204.
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Sobre este fendmeno, TINOCO SOARES?* acertadamente, faz o

seguinte balanco:

a marca que se vulgariza, em vez de qualificar o produto,
“adjetivando-0”, torna-se o nhome comum e genérico do mesmo,
“substanciando-0” e, quando ocorre essa perda da funcdo de
indicar e distinguir o produto como o seu “adjetivo” ocorre,
passando a ser “substantivo”, a marca chegou no seu fim.

Na mesma linha, Andreza BARONI?*’ adverte que se a principal funcdo
da marca, que € distinguir, ndo é cumprida, pois esta se tornou sinébnimo do
produto ou servico, essa expressao deve ser considerada apenas uma parte do

vocabulario comum.

Quando é verificada a vulgarizagdo da marca, o registro, apesar de
existente e valido, deixa de ser eficaz por ndo mais produzir os efeitos exclusivos
imediatos a que se presta.?*® Isso porque, a partir do momento em que uma
marca perde a funcdo adjetiva e passa a ser utilizada por todos como termo
genérico e mero sinbnimo do que assinala, o titular perde, de fato, a

exclusividade que o registro marcario visa proteger.

Além disso, outro conflito surge com o advento da vulgariza¢do da marca,
que € entre o interesse do titular da marca em manter o direito exclusivo de uso
do sinal, anteriormente distintivo, e o interesse social em utilizar esse mesmo

sinal de forma ampla.

A propriedade da marca esta sujeita ao atendimento da funcao social, e a
partir do momento que a funcéo social ndo é mais exercida pela marca, violando
0 interesse social em beneficio do titular, o direito a propriedade deve ser
afastado.?*®* No Brasil, esse interesse social é respaldado constitucionalmente
pelo art. 5° (XXIX)?*°, que estabelece que a propriedade sobre a marca deve

considerar, entre outros aspectos, 0 interesse coletivo. Enquanto isso, em

246 TINOCO SOARES, José Carlos - Tratado da Propriedade Industrial: Marcas e congéneres,
2003, p.285.

247 BARONI, Andreza Cristina - A vulgarizagdo da marca: o interesse social nas relagdes de
concorréncia e de consumo como fundamento para a desconstituicdo do direito de exclusividade,
2017, p.34.

248 SCHMIDT, Lélio Denicoli - A distintividade das marcas, 2013, p.201.

249 BARONI, Andreza Cristina — cit., p.34.

250 (CRFB/88) XXIX. a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario
para sua utilizacdo, bem como protecao as criagdes industriais, a propriedade das marcas, aos
nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e 0
desenvolvimento tecnoldgico e econémico do Pais.
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Portugal, o principio da funcdo social da propriedade € abordado em alguns

artigos da Constituicdo da Republica Portuguesa, como o art. 62 (2) e o art. 87.

Quanto a este ponto, Nogueira SERENS?>! argumenta que, quando esse
fenbmeno ocorre, a situacao de exclusividade ou monopdlio inerente a protecao
da marca atinge um paradoxo, tornando a exclusividade intoleravel e contraria

aos principios de liberdade econdmica e concorréncia.

Nas palavras de SILVA?>?, a vulgarizagéo possui “raiz fundamental direta
no interesse publico ou geral” e refere-se especificamente a conversao de sinais
verbais em designacdes genéricas dos produtos ou servicos em causa. Quanto
a esta segunda parte, também ha o entendimento de que todos os tipos de sinais
sao passiveis de vulgarizacdo e, posteriormente, degenerescéncia. No caso das
marcas verbais, estas se tornam sinénimo do produto ou servico, ja no caso das
demais marcas, 0 publico consumidor apenas ndo associaria tal sinal ao seu

fornecedor original.

Como observado, no Brasil, durante a vigéncia do registro, ha plena
oponibilidade erga omnes, portanto, nem o INPI nem o judiciario podem erodir 0
direito a exclusividade devido a degenerescéncia®®®. Por outro lado, as

legislacdes de Portugal e da Unido Europeia preveem meios para tal.

4.1.6. Diluicédo

A diluicdo é o fenbmeno analogo a degenerescéncia de uma marca e
bastante confundido com o tema de estudo, uma vez que também h& perda ou
enfraquecimento da capacidade distintiva do sinal em razéo do uso por diversos
agentes. Originada como uma teoria, em 1927, a partir da publicacdo do artigo
The Rational Basis of Trademark Protection, de Frank Schechter no Harvard Law
Review Journal®®*, a diluicdo trata do enfraquecimento de marcas renomadas

como resultado de seu uso por empresas nao concorrentes.

251 SERENS, Manuel Couceiro Nogueira - A “vulgarizagdo” da marca na directiva 89/104/CCE,
de 21 de dezembro de 1988 (ID EST, no nosso futuro), 1995, p.96.

252 SILVA, Ana Maria Pereira da - Registro Nacional, in COUTO GONGALVES, Luis (coor).
Cddigo da Propriedade Industrial anotado, 2021, p.1.035.

253 BARBOSA, Denis Borges - O fator semioldgico na constru¢ao do signo marcario, 2006,
p.116.

254 SERENS, Manuel Couceiro Nogueira - Sobre a “teoria da diluicdo da marca” no direito norte-
americano, 2013, p.73-75.
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De acordo com BORGES BARBOSA, a diluicdo ocorre quando ha a
utiizacdo de um mesmo sinal por mdultiplos agentes econdémicos,
simultaneamente, mas fora do escopo de protecdo da marca sénior. Esse uso
simultaneo, que implica no transbordamento do efeito simbdélico da marca junior
para o campo da marca sénior, pode resultar na diminuicdo da distintividade

relativa em prejuizo desta Gltima.?>®

Esse fendbmeno distingue-se da degenerescéncia, pois enquanto na
degenerescéncia a marca se torna sinbnimo do bem que assinala devido a
evolugdo semantica da linguagem, modificando o significado do sinal
inicialmente registrado, na diluicdo, a perda da capacidade distintiva resulta da
utilizacdo do sinal, como marca, para designar outros produtos ou servicos
comercializados por terceiros, mesmo que ndo sejam concorrentes #¢ Neste
altimo, h& configuracdo de aproveitamento parasitario da marca alheia
registrada; no entanto, ndo ha aniquilacéo da distintividade dos sinais. Em ambos
0S casos, a distintividade da marca é afetada por acontecimentos posteriores ao

registro.

Portanto, na diluigdo ocorrera a perda de sua distintividade devido ao uso
do sinal como marca por uma pluralidade de agentes econdmicos, 0s quais nao
competem necessariamente com o titular do sinal. A esfera de atuac¢éo do titular
é ultrapassada, resultando na difusé@o do sinal para assinalar diversos bens para

varios bens.

Nas palavras de NUNES BARBOSA “o significado ‘engorda’, no ambito

privado, mas sem adentrar ao ‘sermos communis’, como na generificagao”.?>’

Por exemplo, o suposto uso da marca Porsche para assinalar carros,
doces e roupas, por titulares diferentes. Apesar de ndo haver concorréncia entre
os titulares, por serem de segmentos distintos, ainda assim ha uma associacao
com a marca famosa. Nesses casos, segundo SOUSA E SILVA?%8 o uso da

mesma marca em diferentes setores, com titulares distintos, resultaria em sua

25 BARBOSA, Denis Borges - Do direito de marcas, 2007, p.115.
2% DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneracéo, 2021, p.208.
257 NUNES BARBOSA, Pedro Marcos - Diluicdo de marcas x teoria da distancia, 2008.

258 SOUSA E SILVA, Pedro - Direito Industrial: nog6es fundamentais, 2019, p.303.
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banalizacdo, vulgarizacdo ou diluicdo. Isso porque o prestigio da marca, seu

poder de venda, individualidade e distintividade seriam reduzidos.

A protecdo contra a diluicdo ocorre em decorréncia da notoriedade,
concentrando-se principalmente nas marcas de alto renome no Brasil e de
prestigio em Portugal. Isso porque contribui para a expanséo da protecao além

das fronteiras do principio da especialidade.

A protecdo contra a diluicdo ndo estd expressamente prevista nos
ordenamentos juridicos. No Brasil, h& correlagcdo por meio do art. 130 (IIl) da LPI,
que atribui ao titular da marca o direito de proteger a sua reputacdo ou sua
integridade material. Em Portugal, o titular pode combaté-la utilizando amparo
nos art. 210 (1) e 235.° e art. 311 do CPI, que tratam, respectivamente, de
propriedade e exclusivo, marcas de prestigio e concorréncia desleal.

4.2. Causas da perda da distintividade

Na maioria das vezes, sao as acdes ou omissdes do titular do registro da
marca que podem levar a degeneracédo, levando o publico a acreditar que a

marca € o proprio nome do produto.

Como MORO?° ensina, a degeneracdo € um processo traicoeiro e dificil
de ser reconhecido pelo titular da marca, pois inicialmente parece vantajoso,
fortalecendo aparentemente a marca, mas com o0 tempo se transforma em

desvantagem, prejudicando-a.

Estes fatores capazes de provocar a degeneracao podem existir desde a
criacdo da marca, como no caso de produtos ou servigos inovadores, ou serem
desenvolvidos no decorrer do uso do signo distintivo, como no tipo de publicidade
realizado pelo titular ou por sua inac¢ao diante do uso incorreto de sua marca por
agentes relevantes.?®® Também é possivel que o titular inicialmente invista em
publicidade de forma correta, mas o produto se torne tdo popular que seu nome

se confunda com o produto ou servigo em si.

259 MORO, Maité Cecilia Fabbri - O fendmeno da degeneragao de marcas e o Direito Brasileiro,
2012, p.10.

260 DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneragédo, 2021, p.213,
221.
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A degeneracdo de uma marca pode ocorrer devido a causas externas ao
seu titular, embora isso seja incomum. Por exemplo, se um video viraliza
associando o sinal da marca ao produto ou servico. No entanto, é importante

reconhecer que esses casos Sao raros.

Portanto, a seguir, serdo expostos quais Sao 0s principais acontecimentos

gue podem levar a marca a perder sua distintividade.

4.2.1. Forma errénea do uso da marca pelo titular

A pratica incorreta de uso do sinal muitas vezes € iniciada pelo préprio
titular na tentativa de popularizar sua nova marca entre o publico consumidor.
Atitudes como empregar a marca de forma genérica pelos rétulos, publicidade
ou outras formas de identificagdo dos produtos, ou servigos concorrentes,
contribuem para a degeneracdo do sinal. Essa conduta comissiva, na qual a
publicidade se torna genérico-descritiva do produto ou servico - ou seja, quando
a marca é utilizada como sinénimo do produto ou servico - pode ter um impacto
direto sobre o consumidor, meios de comunicacgao e, consequentemente, sobre

os dicionarios em geral.

Ja em 1969, Carlos Henrique de Carvalho Frées,?®! brasileiro, autor de
diversos estudos e pareceres sobre o Direito da Propriedade Industrial em
revistas juridicas nacionais e estrangeiras, sugeria que para a protecédo da marca

(brand protection), seu titular deve:

(a) evitar usar a marca no plural ou como verbo. Por exemplo,

“dois lencos Kleenex”, ndo “dois Kleenex”.

Nos EUA, a International Trademark Association — INTA, associacao
fundada em 1878, em 1996, além de criar um canal de comunicacdo com a
imprensa para orientar os diversos veiculos de midia sobre o tema, montou uma
cartilha disponibilizada em sua pagina na internet que, para as questdes
gramaticais ainda sugere:

(&) As marcas registradas sao adjetivos préprios, portanto
devem ser mailsculos e seguidos por um substantivo ou
frase genérica. Por exemplo, “alvejante Clorox”, ndo apenas
“clorox”.

(b) As marcas registradas ndo devem ser usadas na forma
possessiva.

261 (1929-2015).
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Assim, o titular da marca deve se precaver para evitar o uso do seu sinal
de modo a ocasionar a degeneracao e jamais deve utilizar sua marca na forma
substantiva ou verbal, como por exemplo “xerocar’ ou tirar XEROX de um
determinado documento; ou utilizar o sinal como substantivo - “pe¢ca um UBERY!”
em vez de “peca um carro de aplicativo UBER”; ou “vou usar o TWITTER” em
vez de um verbo (“vou tuitar/ twittar”). As empresas também podem evitar 0 uso
do plural da palavra de marca registrada, (utilizando “pecas de LEGO” em vez
de “Legos”). Usar uma fonte distinta para fazer a marca se destacar, também
pode ser util.

Para as marcas que se tornam verbo, também €& importante esclarecer
para os consumidores que a acdo sugerida ndo pode ser feita sem o uso do
produto de marca ou servigo, por exemplo: “pesquisar € impossivel sem o
GOOGLE”".

Além disso, o sinal deve ser sempre usado ao lado da expresséo genérica
do produto ou servico que ele designa. Amanda DE SIERVI?%? traz o exemplo do
POST IT, que apesar de ser visto pelo publico consumidor como sinénimo do
produto que assinala, seu titular o comercializa com a expressdo “notas
adesivas”, abaixo da marca de cada embalagem, o que demonstra o interesse

da companhia em preservar a eficacia distintiva da marca.

Portanto, a publicidade n&o deve tentar incutir na mente dos
consumidores a no¢do de que a marca é equivalente ao produto, promovendo a
ligacdo entre marca e produto de forma forgcada. Quanto esta publicidade é feita

em excesso, entdo, os efeitos podem ser devastadores. 253

DE SIERVI?%* faz uma interessante observacéo sobre o tema, ao analisar
que, se em muitas ocasides, os consumidores se tornam tao familiarizados com
uma determinada marca que comegam a usa-la espontaneamente para se referir
ao produto ou servico, vulgarizando assim o simbolo que antes era distintivo, o
processo até a degeneracdo pode se acelerar significativamente se a
publicidade incentivar ativamente o publico a perceber esse simbolo como

sinbnimo do produto. Consequentemente, os efeitos prejudiciais também se

262 DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneracéo, 2021, p.240.
263 MORO, Maité Cecilia Fabbri - O fenémeno da degenerag¢do de marcas e o Direito Brasileiro,
2012, p.11.

264 DE SIERVI, Amanda Fonseca — Cit., p.230.
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manifestam mais rapidamente, contribuindo para a tipica irreversibilidade do

fendbmeno da degeneracao.

Dessa forma, o comerciante deve ser sempre bastante cauteloso acerca
da promoc¢édo da sua marca, pois na tentativa de estabelecer sua marca no

mercado, ele pode promover a vulgarizagado do seu signo distintivo.

4.2.2. Forma errbnea do uso marca por terceiros

O processo de generificacdo também pode ser desencadeado pelo uso
da marca como designacao dos produtos ou servigos por parte de terceiros.
Nesse caso, o principal agente provocador é o publico em geral®®®, o que inclui
consumidores, concorrentes (participantes do mercado) e meios de
comunicacdo, como jornais, revistas especializadas e portais de noticias, que
passam a utilizar a marca como equivalente ao produto ou servico. Com o passar
do tempo e a falta de intervencéo por parte do titular da marca, ha constatacao

de que ocorreu, de fato, uma degenerescéncia.

A participacdo do publico, como um todo, é essencial para a ocorréncia
da degenerescéncia de marcas. Um grupo pequeno sozinho ndo € capaz de
aniquilar a funcdo marcaria de um sinal. Assim, quando o publico consumidor
passa a utilizar a marca como uma forma de expresséao difundida, sem remeter
a origem do bem, muitas vezes em razao de lacunas linguisticas para conferir
contemporaneidade aos bens, tornando-se parte do idioma, dificilmente ha volta

a dar.

A esse respeito, 0 uso de marcas registradas é generalizado na cultura
contemporanea, como por exemplo requisitar BAND-AID (para ataduras),
COTONETE (para hastes plasticas com algodao), GILETTE (para lamina de
barbear) ou MERCURIO-CROMO (antisséptico) em uma farmacia. lgualmente,
muitas pizzarias oferecem a massa italiana com CATUPIRY (requeijao) em seus
cardapios e mercados vendem GRANOLA (cereais), MAIZENA (amido de milho)
e CHICLETES (goma de mascar).

Assim, diante dos primeiros indicios do uso errado por terceiros — sejam

eles o publico consumidor, concorrentes ou meios de comunicacao, o titular deve

265 SILVA, Ana Maria Pereira da - Registro Nacional, in COUTO GONCALVES, Luis (coor).
Cédigo da Propriedade Industrial anotado, 2021, p.1.035-1.036.
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tomar providéncias. Nessa esteira, segundo CARVALHO?%6 “a inércia do titular
em zelar pela integridade material e pela reputacdo de sua marca, permitindo

seu uso por todos de forma corriqueira resulta inevitavelmente na degeneragao”.

A professora universitaria canadense Judith Lynne Zaichkowsky, em
2006,%%7 sugeriu 4 (quatro) dessas providéncias para protecédo da marca (brand

protection):

(a) indicar o simbolo ® apés marca (conforme cada pais -
embora a legislacao brasileira e portuguesa néo o exija);

(b) nunca grafar a marca com letras mindsculas;

(c) notificar dicionarios que empreguem a marca em sentido
genérico do signo;

(d) procurar empregar a marca em mais de um tipo de produto;

DE SIERVI?® alerta que o processo degenerativo de um sinal distintivo é
um fendmeno socioldgico que resulta da influéncia da sociedade na vulgarizagcéo
da marca. Mesmo que o titular da marca nao intervenha, o entendimento
difundido entre os consumidores pode levar a perda da capacidade distintiva do
sinal. Essa degeneracao é considerada um fendmeno social, pois depende do
comportamento do publico para ocorrer. A marca s6 sera vulgarizada se os
consumidores a perceberem como sindnimo do produto, independentemente

das acdes do titular para preservar sua distintividade.

4.2.3. Produtos e servigcos inovadores

Certas condutas comissivas favorecem a perda de distintividade, como
por exemplo, quando ha o lancamento de um produto no mercado, protegido por
patente e sem concorrentes diretos, e o titular denomina o invento unicamente

através de sua marca, ou ainda, cunha o produto com nomes técnicos.?%°

Isso porque, esses produtos ou servicos inovadores, por até entdo néo
existirem, precisam de uma denominacéo, usualmente escolhida para ser objeto

de registro de marca e identificar a criacdo perante o mercado.

Nesse contexto, o produto ou servico revolucionario, ao néo ter

concorréncia e uma designagcdo comum, passa a ser conhecido pelo publico

266 CARVALHO, Carlos Eduardo Neves - Aquisicao e perda de distintividade marcaria, 2020,
Secao |, Parte |, Capitulo II.

267 J.L. ZAICHKOWSKY (2006, p.128) em sua obra “The psychology behind trademark infrigent
and counterfeiting”.

268 DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneragao, 2021, p.228.
269 SCHMIDT, Lélio Denicoli - A distintividade das marcas, 2013, p.224.
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consumidor pelo nome da marca escolhida por seu proprietario?’°. Um exemplo
€ o termo “rimel”’, derivado do francés “rimmel”, originado da marca comercial
RIMMEL, que nomeava um produto de perfumaria. Essa palavra se refere a um
“cosmético para colorir e/ou destacar as pestanas; mascara™’, que até entédo
nao existia no mercado. Para evitar essa situacéo, o comerciante deve se atentar
para sempre empregar a designacdo genérica do produto ou servico ligada a

marca que o identifica.

No caso das patentes, devido a novidade inerente ao regime e a
consequente auséncia de produtos similares, os produtos se tornam populares
sob suas marcas exclusivas. No entanto, como o prazo de validade de uma
patente é de 20 (vinte) anos, apds este prazo o produto entra em dominio
publico, permitindo que outras empresas produzam e comercializem o produto a

precos mais acessiveis e, possivelmente, usando a mesma marca.

Também existem casos de degeneracdo em que o produto inovador
possui um nome de dificil compreensdo ou memoriza¢do, muitas vezes por ser

um termo cientifico.

Esse foi o caso dos tocadores ou leitores de audio portateis, inventados
pelo italo-brasileiro Andrea Pavel. Originalmente, o inventor nomeou a tecnologia
como “pequeno componente portatil para a reproducéo de alta-fidelidade do som
gravado”, posteriormente encurtado para “stereobelt”. Todavia, quem introduziu
o aparelho no mercado foi a empresa japonesa SONY, que escolheu nome
WALKMAN para designar o produto, sem apresentar um segundo nome. O
termo, de tdo popular, passou a ser usado como sinbnimo para qualquer tipo de

tocador de cassetes portétil, e logo recebeu versbes de concorrentes.

Semelhante ao caso do WALKMAN, pode-se citar o CELLOPHANE (filme
de celuloide colorido e transparente), ASPIRINA (acido acetilsalicilico), TEFLON
(composto quimico politetrafluoretileno), NYLON (plastico flexivel), LYCRA

(elastano), JACUZZI (banheira com hidromassagem) sao invengdes que eram

2710 MORO, Maité Cecilia Fabbri - O fendmeno da degeneragao de marcas e o Direito Brasileiro,
2012, p.14.

211 Dicionario infopédia da Lingua Portuguesa [em linha). Porto: Porto Editora, 2003-2021.
[consult. 2021-02-16 15:02:07]. Disponivel na https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-
portuguesa/R%C3%ADmel.
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objeto de patente e ficaram conhecidos por suas marcas, consideradas de facil

memorizacao.

Portanto, é crucial que a titular escolha um nome genérico para identificar
o produto, pois caso contrario, é provavel que o consumidor utilize a marca para
esse fim. Além disso, o comerciante deve sempre associar os dois termos - a
marca e a denominacdo comum do produto - para destacar ao publico a funcéo
distintiva da marca.?’? O italiano Eduardo Bonasi Benucci, em 1959, assim
recomendava uma medida de protecao (brand protection), a ser implementada
pelo titular desde a criacado da marca:

(a) criar um nome comum para o produto inovador, diverso da
marca que o identificara,?”®

4.2.4. Insercdo da marca em dicionérios

Um dos indicadores da degeneracdo da marca € sua inclusdo nos
dicionarios como sinénimo do produto ou servi¢o que designa, evidenciando que
estd disseminado que o sinal deixou de ser distintivo para se tornar uma
expressdo de uso comum e, consequentemente, demonstrando que tal signo

pode ndo mais desempenhar funcdo marcaria.

No Brasil, por exemplo, as marcas ASPIRINA, AUTORAMA, BAND-AID,
BIQUINI, BOTOX, CASHMERE, CELOFANE, CELULOIDE, CHAMPANHE,
CHICLETE, COTONETE, CROSSFIT, DELICATESSEM, DUREX, FORMICA,
GIBI, GILETE, GOOGLE, GRANOLA, 1010, ISOPOR, LAMBRETA, LEGO,
LINOLEO, MAISENA, MARTINI, MERCURIO-CROMO, NEOPRENE, NYLON,
PINGUE-PONGUE, PIREX, QUEROSENE, RIMEL, TABASCO, TEFLON,
TERGAL, TRAMPOLIM, VASELINA, XEROX e ZIPER constam no Vocabulario
Ortografico da Lingua Portuguesa (Volp) da Academia Brasileira de Letras. Na
mesma instituicdo, apenas as palavras Aspirina e Band-Aid encontram-se no
Dicionario e constantes como marca registrada. Note-se que algumas palavras

foram adaptadas para o Iéxico portugués com cortes e substituicbes de letras.

Ja4 em Portugal, o Dicionario Infopédia da Lingua Portuguesa da Porto
Editora, apresenta, entre outros, ASPIRINA, AUTORAMA, BARBIE, BIQUINI,

212 DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneragao, 2021, p.207.
273 Eduardo Bonasi Benucci, 1959, in SCHMIDT, Lélio Denicoli - A distintividade das marcas,
2013, p.227.
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BOMBRIL, BOTOX, CASHMERE, CELOFANE, CELULOIDE, CHAMPAGNE,
CHICLETE, CROSSFIT, DONUT, DUREX, FORMICA, GIBI, GILETE,
GRAMOFONE, GRANOLA, 1010, JACUZzZI, JIPE, KEROSENE, LEGO,
LINOLEUM, MAIZENA, MARTINI, NEOPRENE, PANTONE, PINGUE-PONG,
PIREX, TABASCO, TASER, TEFLON, TERGAL, TRAMPOLIM, TUPPERWARE,
VASELINA, VELCRO, XEROX e ZIPER, normalmente com a indicacdo ®

guando a marca é registrada.

MORO?74, JACOBACCI?’®> e CARVALHO?’6 compartilham da opinido de
que a inclusdo da marca como uma palavra de uso comum nos dicionarios &,
sem duvida, um fator relevante na determinacdo da ocorréncia da

degenerescéncia.

Caso essa situacdo aconteca, é imperativo que o titular tome
providéncias, como o envio de notificacdes as editoras, a fim de que, em conjunto
com a definicdo, seja claramente indicado que tal termo € uma marca registrada.

Sobre este ponto, o art. 12 do Regulamento (UE) 2017/1001%77 permite
que o titular da marca notifique o editor para que na futura edicao do dicionério
conste a observacdo de que o verbete em questdo é uma marca registrada.
Dessa forma, h& convivéncia da acep¢cdo comum com a significacdo marcaria.

Artigo 12.°

Reproducdo de uma marca da UE em dicionarios

Quando a reproducdo da marca da UE em dicionarios,
enciclopédias ou obras de consulta semelhantes dé a impressao
de que ela constitui 0 nome genérico dos produtos ou servicos
para os quais foi registada, o editor da obra deve, a pedido do
titular da marca da UE, assegurar que a reproducdo da marca
seja, 0 mais tardar na préxima edicdo, acompanhada de uma
referéncia indicando que se trata de uma marca registada.

Quanto a referéncia a ser marca registrada, os dicionarios brasileiros

também seguem essa pratica, mas nao todas as linhas editoriais tampouco em

21 MORO, Maité Cecilia Fabbri - O fenébmeno da degeneragdo de marcas e o Direito Brasileiro,
2012, p.12.

215 JACOBACCI, Guido - Genericisation, genericide and genericness of a trademark. In:
Dannemann Siemsem Bigler & Ipanema Moreira. Global perspectives of contemporary
intellectual property issues — A collection of works written in commemoration of the seventieth
birthday of PETER DIRK., 1999, p.176.

276 CARVALHO, Carlos Eduardo Neves - Aquisicdo e perda de distintividade marcéria, 2020,
Parte Il, Titulo I, Capitulo Il, Secao I.

217 Texto desde o Regulamento (CE) 207/2009 - art. 10 — alterado pelo Regulamento (EU)
2015/2424 - Regulamento sobre Marca da UE — EUTMR.
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todas as marcas. Observe no quadro abaixo uma amostra de quatro marcas em

quatro dicionarios:

ISOPOR?® | VELCRO?"® | RIMEL?®° | XEROX%*
aulete.com.br ® nao ® nao
dicio.com.br ® ® ® ®
michaelis.uol.com.br ® ® ® ®
priberam.org ® ® ® ®

Por outro lado, SCHMIDT?# alerta que a marca ndo se vulgariza apenas
pelo fato de ser inserida em dicionarios. A degeneracdo ndo € determinada
exclusivamente pela linguagem adotada pelo consumidor, mas também pela
forma como os demais concorrentes denominam seus produtos. Além disso, o
fato de a marca ndo constar no dicionario nao implica necessariamente que seu
uso ndo seja comum, pois cada ramo de atividade possui uma linguagem
especifica. Muitas marcas sao formadas por palavras retiradas do Iéxico,
utilizadas em contextos mais ou menos relacionados ao seu significado original,
como as marcas arbitrarias mencionadas anteriormente. Um exemplo disso €
“gol” para identificar uma companhia aérea e um carro.

Assim, embora a inser¢cdo da marca nos dicionarios seja um indicativo

relevante, € necessario considerar diversos outros fatores para avaliar a

degeneracéao do sinal.

4.3. Constatacdo da perda da distintividade

Como demonstrado nas secbOes anteriores, a degeneracdo € um
fenbmeno que se fundamenta na analise e observacdo de uma situacao real.
Existem diversos fatores e indicios que apontam para seu inicio e,
eventualmente, sua consumacdo. No entanto, comprova-la ndo € uma tarefa
facil.

A degenerescéncia é geralmente constatada no bojo de ac¢des judiciais,

onde terceiros buscam demonstrar vulgarizagdo da marca, permitindo seu uso

278 |sopor € marca registrada no INPI/ BR sob os nimeros 815202610 e 815202601, entre
outros.

219 Velcro é marca registrada no INPI sob os nimeros 006251064 e 006503969, entre outros.
280 Rimmel é marca registrada no INPI/ BR sob o nimero 790090929.

281 Xerox € marca registrada no INPI sob o nimero 006531890 e 004099818, entre outros.
282 SCHMIDT, Lélio Denicoli - A distintividade das marcas, 2013, p.225.
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livre, ou pelo titular de marca que demanda a cessagao de uso indevido por

terceiros, que defendem o uso alegando a degeneracéo do sinal. 283

No Brasil, os critérios para determinar a degeneracdo de uma marca nao
séo definidos, enquanto em Portugal e na Unido Europeia, 0s critérios legais sdo
amplos e passiveis de interpretacdo. Os meios de prova comuns incluem acdes
do titular, como o uso genérico da marca e sua utilizacéo por terceiros, como sua
inclusdo em dicionarios e exposicdo na midia, juntamente com a resposta do
titular a essas situacdes. No entanto, como exposto ao longo deste item,
considera-se a pesquisa de opinido do publico relevante como o método mais

eficaz e essencial.

4.3.1. Teorias para constatacdo da perda de distintividade

O tema tem sido controverso entre doutrinadores, mas existem quatro
teorias principais acerca das consequéncias da degenerescéncia: negativista,

subjetiva, objetiva e mista.

4.3.1.1. Teoria Negativista

Para os aderentes da teoria negativista, retirar a protecdo da marca
quando esta se torna nome genérico do produto ou servico que o identifica seria
atroz e geraria inseguranca juridica, sendo considerado injusto que 0 sucesso
de uma marca afete sua protecéo juridica, pois esta teria cumprido de maneira
0 seu papel como marca, que é o de divulgar o produto com o seu home. DESAI
& RIESON?#4 afirmam ainda que a degenerescéncia requereria ou encorajaria
detentores da marca a incorrer em elevados custos, por meio de campanhas e

litigios judiciais, para controlar a maneira como a sociedade usa a linguagem.

4.3.1.2. Teoria Subjetiva

Segundo a teoria subjetiva, as consequéncias da vulgarizacdo da marca
dependem das atitudes do titular da marca. Nesse sentido, contribui para a
configuracdo da degeneracdo o0 titular que publiciza sua marca

inadequadamente, como sinbnimo do produto ou servico, ou assume com

283 DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneragédo, 2021, p.240-
241.

284 DESAI, Deven R; RIERSON, Sandra Lynn - Confronting the genericism conundrum, 2006,
p.1.791.
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comportamento passivo e, diante do uso errdbneo de sua marca, se mantém

inerte.

De acordo com essa linha de pensamento, SOUSA & SILVAZ® ensinam
que a caducidade s6 deve ocorrer caso o titular tenha, de fato, contribuido para
a perda da distintividade, seja por sua a¢édo ou omissdo. SCHMIDT? esclarece
ainda que, para essa vertente, “a degeneracdo ocasiona a extingdo do registro
por rendncia ou abandono da marca, como resultado da inércia do titular em

coibir o uso genérico e vulgar da marca”.

Frédéric POLLAUD-DULIAN?8 ressalta que em um sistema que consagra
o direito de propriedade sobre a marca registrada, ndo se pode fazer com que
esse direito seja perdido apenas porque o publico usa o sinal como um termo
genérico. O titular da marca deve poder defender seu direito e isso “s6 o
expropriamos se ele préprio tiver contribuido para a transformacéo da sua marca

num nome comum”.

Portanto, de acordo com esta teoria, a transformacao da linguagem, com
a insercao do termo no vocabulario geral, ndo deve sobrepor os direitos do titular
da marca, caso este tenha adotado medidas para combater a vulgarizag&o. Por
outro lado, critica-se o monopodlio do termo, que impede o0 uso de palavras
essenciais para a comunicacao, caso elas tenham se tornado um sinénimo ou a
Unica designacédo do produto, ou servi¢co. Se a palavra entra no dominio publico
e se torna parte do vocabulario das pessoas, muitas vezes pode ser dificil conté-

las, sendo a Unica repressao possivel a do uso comercial.

4.3.1.3. Teoria Objetiva

J& a teoria objetiva, por outro lado, defende que a generificacdo ocorreu
de forma independente da conduta do seu titular por ser um fendmeno
linguistico, cujas consequéncias independem de qualquer comportamento do

titular do registro.

Segundo DE SIERVI?®, sob a 6tica da teoria objetiva, a constatacédo da

degeneracgédo esta consumada quando o sinal passa a referir-se ao proprio nome

285 SOUSA E SILVA, Pedro - Direito Industrial : no¢des fundamentais, 2019, p.346.

286 SCHMIDT, Lélio Denicoli - Degeneragédo da Marca, 2018.

287 POLLAUD-DULIAN, Frédéric - Droit de la propriété industrielle, p.604 in DE SIERVI, Amanda
Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneracéo, 2021, p.219.

288 DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneragao, 2021, p.217.
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do bem que assinala, e o titular deve sofrer seus efeitos de forma inevitavel. A
vontade do titular ndo € levada em consideracdo e € irrelevante para a
determinacao da vulgarizacdo do sinal e configuracdo do fendmeno linguistico.
Portanto, ndo ha avaliagdo da acdo ou inagéo do proprietario da marca, de modo

a contornar os o6bices relacionados a configuracdo da renudncia tacita.

Para ASCARELLI?®, a vulgarizagdo da marca € um “fendmeno obijetivo,
gue bem pode encontrar sua causa na linha de fato dia falta de reacéo do titular

diante do uso alheio, mas que néo é condicionado a esta falta”.

A concepcéo objetiva se justificaria pelo interesse publico e dos demais
comerciantes de evitar a utilizacdo exclusiva do sinal por um Unico empresario,
levando mais em consideracéo o fator sociologico e o entendimento de que se a
marca se transforma no significado de um produto ou servigo, deve ser

patriménio de todos e pertencer ao dominio comum.

A desvantagem desta teoria e o motivo pelo qual se discorda dela, € que
a constatacdo da degenerescéncia da marca apenas sob a 6tica objetiva poderia
acarretar consequéncias graves ao titular do sinal, cujos direitos podem ser
restritos ou até extintos, independentemente de culpa, ou da sua atividade, ou
inatividade. Caso o fenbmeno ocorra por motivos externos, como um video

viralizado na internet, ele seria penalizado por para algo que nao contribuiu.

Remo FRASCHELLI?®, no entanto, afirma que a degeneracéo se trata de
um reconhecimento de uma realidade social justificada em virtude do interesse
popular e que deve ser tratada como um fortuito ao qual estédo sujeitos todos os

signos distintivos.

4.3.1.4. Teoria Mista

Por fim, a teoria mista surge da combinacgéo entre as teorias subjetiva e
objetiva. Segundo essa tese, a vulgarizacdo s6 se completa diante de dois
requisitos: o primeiro, quando a marca se torna de uso comum tanto na
linguagem dos consumidores e na dos concorrentes e fornecedores, que se

valem dela para ser referir a seus produtos e divulga-los; e o segundo, com a

289 ASCARELLI, em Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, p.468, in SCHMIDT, Lélio
Denicoli - A distintividade das marcas, 2013, p.215.

290 FRANCESCHELLI, Remo. Studi riuniti di diritto industriale. 2. Ed. Milano: Giuffre, 1972, p.367,
in DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneracédo, 2021, p.218.
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participacdo do titular, por acdo ou omisséo, na conversdo da marca na
denominagdo usual do produto ou servico.?®® Se no comércio, entre seus
concorrentes, o titular for o Unico a fazer uso da marca, o fenbmeno da
vulgarizacdo nao terd se completado e seus direitos marcarmos seguirdo

conservados.

A esse respeito, COUTO GONCALVES?®? observa que a generalizacédo
da marca deve ocorrer ndo apenas entre 0s consumidores, mas também entre
os profissionais envolvidos na comercializacdo do produto. Por outro lado, é
essencial que o titular da marca, por meio de sua a¢éo ou inac¢ao, contribua para
a perda da capacidade distintiva da marca. Se a generalizacdo ocorrer apesar
dos esforcos defensivos do titular, ndo ha lugar para a caducidade do direito

sobre a marca.

E comum que a sociedade utilize marcas registradas para se referir a
certos produtos ou servi¢cos, muitas vezes como forma de retratar um estilo, uma
funcdo ou um padrdo de qualidade. Conforme assinala Lélio Denicoli
SCHMIDT?%, entre as vantagens da aplicacdo da teoria mista estd a
diferenciacdo entre as marcas que ja se vulgarizaram por completo, daquelas
que apenas ganharam um sentido genérico, sem perder seu significado
marcario, como GOOGLE, que muitas vezes representa pesquisa na internet
(“dar um GOOGLE” ou “buscar no GOOGLE”) e GILETTE, para designar laminas
de barbear.

Logo, o fato do consumidor se referir a marca como designacéo usual ndo
significa o fim da marca. E possivel que a marca conviva com o significado
genérico adotado pelo publico consumidor, desde que mantenha o significado
marcario e concorréncia ndo a adote em sentido comum. Nestes casos a

protecao juridica se mantera, enquanto houver um minimo de distintividade.

291 COUTO GONCALVES, Luis - Manual de Direito Industrial: propriedade intelectual e
concorréncia desleal, 2019, p.345.

292 |bid. p.346.

293 SCHMIDT, Lélio Denicoli - A distintividade das marcas, 2013, p.221.
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4.3.2. O titular da marca diante da vulgarizagéo

A vulgarizagdo de marcas pode ser desencadeada tanto pelo titular
quanto por terceiros, sendo a reacao do titular diante do uso generalizado da

marca um fator crucial na avaliagdo da degenerescéncia.

Apos alcancar notoriedade, é fundamental que o titular permaneca alerta
para evitar a degradacdo da marca. A adocado da marca por concorrentes em
contextos comerciais pode indicar a perda de sua funcéo de indicar a origem do
produto. Além disso, 0 uso da marca em situacdes expressivas ou informativas
por terceiros, como em jornais ou dicionarios, frequentemente é interpretado por
orgaos julgadores que o sinal evoluiu de um valioso ativo de propriedade

intelectual para um termo comum sem valor.

Portanto, diante dos primeiros indicios do uso inadequado por terceiros —
sejam eles o publico consumidor, concorrentes ou meios de comunicagao —, 0
titular deve agir prontamente. A falta de resposta ao longo do tempo pode levar
a conversao da marca em termo genérico, permitindo seu uso como sinénimo do

proprio produto que designa.

Segundo CARVALHO?%4, o ponto de partida para a vulgarizacdo
frequentemente é a inacao do titular, permitindo que sua marca seja utilizada de
forma ampla. De acordo com ele, “a inércia do titular em zelar pela integridade
material e pela reputacdo de sua marca, permitindo seu uso por todos de forma

corrigueira, resulta inevitavelmente na degeneracao”.

De acordo com BARONI?®, a perda de distintividade ocorre muitas vezes
devido a incapacidade do titular de proteger eficazmente sua marca. Por isso, no
entendimento de DE SIERVI?%, a atitude do comerciante em relacdo a
degeneracédo de seu sinal marcario, seja de tolerancia ou de defesa, € de grande

relevancia.

294 CARVALHO, Carlos Eduardo Neves - Aquisicdo e perda de distintividade marcéria, 2020,
Secao |, Parte |, Capitulo II.

295 BARONI, Andreza Cristina - A vulgarizagdo da marca: o interesse social nas relagdes de
concorréncia e de consumo como fundamento para a desconstituicdo do direito de exclusividade,
2017, p.34.

2% DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneragao, 2021, p.239.
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A luta contra a degenerescéncia deve ser conduzida por meio de
“publicidade corretiva™®’, conforme ressaltado por SILVA?®%. Se o titular se
resignar e ndo tomar medidas para reverter a situacéo, sua inacao sera punida

pela exposicdo do registro da marca a efetiva declaracéo de caducidade.

SERENS?®° enfatiza que a transformacéo da marca em uma denominagéo
genérica do produto € um fenébmeno objetivo, que pode ocorrer mesmo contra a
vontade do titular. No entanto, no contexto dos circulos empresariais
interessados, a inacdo do titular pode contribuir para a perda da capacidade
distintiva da marca. Se o titular ndo utilizar os meios disponiveis para impedir o
uso indevido da marca por seus concorrentes, sua inacédo pode ser considerada

uma das causas da vulgarizacdo da marca entre esses circulos empresariais.

Portanto, os titulares de marcas se veem obrigados a estar
constantemente vigilantes sobre suas marcas. A falta de vigilancia pode resultar
em uma decisao judicial que ateste a inexisténcia da funcéo de identificacdo da

fonte da marca.

Nesse contexto, acOes legais e notificagcbes extrajudiciais contra
concorrentes que fazem uso inadequado da marca sao primordiais, visto que, se
o titular ndo impedir o uso banalizado da marca, ndo agir com a vigilancia

necessaria, contribui culposamente para a degeneracédo da marca.

Lélio Denicoli SCHMIDT3® relaciona diversas medidas para a essa
protecdo de marca (brand protection) e € bem especifico quanto “a notificar ou

litigar contra concorrentes que facam uso indevido da marca”.

Marcos Fabricio Welge GONCALVES®!; advogado e mestre em Direito
Intelectual pela Faculdade de Direito de Lisboa Portugal, em 2008, ainda é mais
abrangente e sugere “reprimir 0 uso da marca ao lado de expressdes como ‘tipo’,

‘espécie’, ‘estilo’, ‘imitacao’, etc.”

297 Abordada na secéo 4.8.

298 SILVA, Ana Maria Pereira da - Registro Nacional, in COUTO GONGALVES, Luis (coor).
Cddigo da Propriedade Industrial anotado, 2021, p.1.035.

29 SERENS, Manuel Couceiro Nogueira - A “vulgarizagdo” da marca na directiva 89/104/CCE,
de 21 de dezembro de 1988 (ID EST, no nosso futuro), 1995, p.102.

300 SCHMIDT, Lélio Denicaoli - A distintividade das marcas, 2013, p.227.

301 GONGCALVES, Marcos Fabricio Welge -Propriedade Industrial e a protecdo dos nomes
geograficos, 2007, p.82, particularmente ampliando a interpretacdo do art. 23 do Acordo TRIPS,
que trata especificamente sobre “protecdo adicional as indicagbes geograficas para vinhos e
destilados”.
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No entanto, esse entendimento de que o titular da marca deve vigiar sua
marca por notificacbes a acles judiciais, na tentativa de controlar o uso da
linguagem pela sociedade, pode resultar em desafios substanciais, pois exige -
ou pelo menos incentiva - os titulares a buscar estratégias caras e

potencialmente prejudiciais, ou até mesmo impraticaveis. 392

Ademais, a atitude combativa pode ndo ser suficiente para impedir a
vulgarizacdo e degenerescéncia da marca, uma vez que este fenbmeno esta
ligado a transformacéo da linguagem, podendo se tornar um termo comum no

dominio publico, sem solucao aparente.

4.3.3. Pesquisas de opinido publica

As pesquisas de opinidao publica desempenham um papel crucial na
compreensao e constatacdo da degeneracao, visto que este € um fendmeno
intrinseco a sociedade e que é diretamente influenciado pela percepcdo do
consumidor. Elas sédo instrumentos valiosos para evidenciar efetivamente a
vulgarizacao de sinais, fornecendo um meio de prova indispensavel para auxiliar

o julgador na apreciacéo de questdes relacionadas3:.

De acordo com as diretrizes da EUIPO3%4, as pesquisas de opinido e os
levantamentos de mercado representam os meios mais adequados para obter
informacgdes sobre o reconhecimento da marca, sua participacdo no mercado e
sua posi¢cdo em relacdo aos concorrentes. O valor probatério dessas pesquisas
€ determinado pelo status e independéncia da entidade que as conduz, bem
como pela relevancia e precisdo das informacbes fornecidas e pela

confiabilidade do método aplicado.

Ao avaliar a credibilidade de uma pesquisa de opinido ou levantamento
de mercado, € essencial considerar se foi conduzida por uma fonte
independente, verificar o perfil dos entrevistados para garantir
representatividade, analisar o método da pesquisa e as perguntas formuladas
para evitar viés e verificar se a amostragem reflete adequadamente a totalidade

dos questionados.3%°

302 DESAI, Deven R; RIERSON, Sandra Lynn - Confronting the genericism conundrum, 2006,
p.1.793.

803 DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneragao, 2021, p.242.
804 EUIPO - Trade Marks Guidelines, 2023, 3.1.4.4 Means of evidence.

805 |bid.
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Uma questdo importante diz respeito ao escopo de apreciagcao da
vulgarizacéo do sinal. Deve-se considerar se ela deve ser avaliada apenas em
relacdo ao publico interessado, como o0s consumidores habituais e os
comerciantes do setor, ou se também é necessario considerar a percepc¢ao do
publico em geral. Essa questdo depende € entendida de forma ndo uniforme
pelos tribunais dos territorios objeto de estudo, como visto nas secdes referentes

a “tratamento jurisprudencial”.

A percepcao do publico em relacdo ao sinal marcario geralmente é medida
por meio de pesquisas, também conhecidas como sondagens3%. Estas
pesquisas formulam perguntas que indicam se o consumidor associa o sinal ao
préprio nome do produto ou servico, ou se percebe tal sinal como uma marca

capaz de distinguir o produto ou servi¢go de outros similares.

Quanto a este ponto, observa-se que alguns produtos ou servigos sao
reconhecidos em todos os seus mercados de atuacdo como sindnimos do bem
gue representam, como por exemplo, CASHMERE, EAU DE COLOGNE,
MEMORY STICK, DISCMAN, DOLBY-DIGITAL e CHARTER. Outros produtos,
embora também sejam mundiais, sua degeneracdo ocorreu de forma pontual,
como CATERPILLAR na Italia, CHEETOS na Coldombia e o Peru.

Também acontece de uma mesma empresa lancar o mesmo produto com
nomes diferentes conforme o pais de venda e ocorrer a degeneracdo em cada
um deles. Como exemplo tem-se uma fita plastica adesiva criada em 1945 pela
empresa DURALEX/ SCOTCH. No Brasil € DUREX; na Argentina, Pert e Costa
Rica CINTA SCOTH, no Chile, Itdlia, Franca e Cuba € SCOTCH, na Espanha &
CELO e no México é DIUREX.

Assim, é de suma importancia avaliar a extensdo territorial da

degeneracéao do sinal.

Por fim, compre mencionar os professores FOLSOM & TEPLY?3’, que
dizem que a pesquisa de opinido publica deve avaliar também a percepc¢ao do
publico e um dos quesitos da sondagem seria verificar se a marca em exame
possui usos variados e simultaneos, podendo assim ser caracterizada como de

termo hibrido. As marcas de termo hibrido vulgarizadas, mas ainda percebidas

806 DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneragao, 2021, p.228.
807 FOLSOM, Ralph H. TEPLY, L. Teply - Trademarked Generic Words, 1980.
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como originarias para alguns consumidores, ainda podem garantir a manutencao
da protecdo. Isso porque, nesse caso, existem trés tipos de consumidores:
agueles que néo reconhecem o significado de origem e usam a palavra como
categoria do produto ou servi¢co; 0S conscientes da origem, que nao a veem
como categoria; e 0s que reconhecem a origem, mas também a usam como

categoria, como ocorre com muitas marcas famosas.

Nesse caso de termo hibrido e diferentes tipos de consumidores, trata-se
de um processo incompleto em curso. Se persistir a percep¢do marcéria e o sinal
ainda for entendido como marca por uma parcela significativa do mercado, o
significado genérico podera coexistir com a funcdo marcaria, sem leva-la a

extingéo.308

Na continuacdo do estudo serdo apreciados 0s regimes vigentes em

tratados internacionais, no Unido Europeia, Portugal e Brasil.

4.4. Previsao em tratados internacionais

A Convencgdo da Unido de Paris (CUP), da qual Brasil e Portugal séo
signatarios, aborda implicitamente a degeneracdo de um sinal distintivo e a
consequente perda dos direitos de marca pelo titular.

O art. 6° quinquies (B.2) prevé a possibilidade de recusa do registro de
um sinal que se tornou comum no comércio do pais de prote¢cdo ou sua

invalidade apés a concessao do registro regular. Além disso, para determinar se

7

o sinal deve ser protegido, é necesséario considerar todas as circunstancias

relevantes. Sendo veja:

Art. 6, quinquies

B. S6 poderé ser recusado ou invalidado o registro das marcas
de fabrica ou de comércio mencionadas no presente artigo, nos
casos seguintes: [...].

2. quando forem desprovidas de qualquer carater distintivo ou
entdo exclusivamente composta por sinais ou indicagdes que
possam servir no comércio para designar a espécie, a
gqualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem
dos produtos ou a época da producdo, ou gue se tenham
tornado usuais nalinguagem corrente ou nos habitos leais

7

e _constantes do comércio do _pais em gue a protecdo é
requerida; [...]

C. 1) Para determinar se a marca é suscetivel de protecao
deverdo ser levadas em consideracdo todas as

308 SCHMIDT, Lélio Denicoli - A distintividade das marcas, 2013, p.221.
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circunstancias de fato, particularmente a duracdo do uso da
marca. (grifo nosso)

Observa-se que a norma estabelece que a vulgarizacéo do sinal deve ser
avaliada perante o publico em geral, implicando que o sinal tenha se tornado
comum na linguagem cotidiana, ndo apenas entre os comerciantes do ramo,

para obstar ou invalidar o registro de marca.3%

Em tese, esta norma pode ser usada como embasamento em sede de
oposi¢cao ou nulidade administrativa, ndo sendo mencionada expressamente a
possibilidade de extingdo do registro por procedimento de caducidade

administrativa.

Todavia, nada impede que os artigos acima sejam mencionados em
acOes judiciais para requerer a nulidade de um registro de marca que perdeu sua
capacidade distintiva e se degenerou, tornando-se, assim, 0 sinébnimo do produto

ou Servico e termo pertencente ao vocabulario comum. 310

4.5. Unido Europeia

No direito de marcas da Unido Europeia, a transformacéo de uma marca
em um termo comum pode acarretar consequéncias para 0 seu titular,
dependendo de como ele contribuiu para isso ou se tomou medidas diante de

usos improprios.

4.5.1 Previsao legal

A Diretiva 89/104/CEE, que harmonizou as legislacdes dos Estados-
membros em matéria de marcas, consolidada posteriormente pela Diretiva
2008/95/CE, ja previa expressamente a degeneracdo de marca em seu art. 12
(2)(a) 311, ao estabelecer que o registro de uma marca pode ser extinto se, apés
a data do registro, a marca se transformar na designacao usual no comércio do

bem, como resultado da atividade ou inatividade do titular. Posteriormente, esse

309 DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneracgéo, 2021, p.248.
310 CARVALHO, Carlos Eduardo Neves - Aquisicdo e perda de distintividade marcéria, 2020,
Parte Il, Titulo I, Secéo Il

311 (Diretiva 2008/95/CE) 2. Sem prejuizo do disposto no n.° 1, o titular da marca pode ver extintos
0s seus direitos se, apos a data em que o registo foi efetuado:

a) Como consequéncia da atividade ou inatividade do titular, a marca se tiver transformado na
designacéo usual no comércio do produto ou servico para que foi registada.

100



mesmo entendimento foi mantido na legislagéo vigente, como demonstra o art.
20 (a) da DHM:

Art. 20. Uma marca pode ser extinta se, apos a data em que o
seu registo foi efetuado:

a) a marca se tiver transformado na designacdo usual no
comércio do produto ou servigo para que foi registada, como
resultado da atividade ou inatividade do titular;

Essa mesma disposicao foi aplicada na EUTMR, que prevé a extingdo da
marca da UE caso ela se torne a designacéo usual devido a acdo ou omissao de

seu titular, conforme o art. 58 — Causas de Extincao:

E declarada a perda dos direitos do titular da marca da UE, na
sequéncia de pedido apresentado ao Instituto ou de pedido
reconvencional num processo de infragao:
(b) Se, por motivo de atividade ou inatividade do seu titular, a
marca se tiver transformado na designacdo comercial usual do
produto ou servi¢o para que foi registada;

Portanto, pode-se inferir a possibilidade de caducidade como
consequéncia da atividade ou inatividade do titular, caso a marca se transforme
na designacdo usual no comércio do produto ou servico para o qual foi

registrada, alinhando-se, assim, a teoria subjetiva.

Nesse sentido, SOUSA E SILVA3'?2 também sustenta essa perspectiva,
considerando que a DHM optou por uma postura claramente subjetiva. Por outro
lado, COUTO GONCALVES?3!? defende uma posicdo intermediaria nas trés
diretivas de harmoniza¢do da marca (1988, 2008 e 2015).

ALMEIDA3 destaca que a opinido dos consumidores para a avaliacéo do
carater distintivo do sinal € ndo apenas relevante, mas também uma exigéncia

natural da funcao distintiva.

Assim, de acordo com o direito marcario da Unido Europeia, a
degeneracdo deixou de ser um fenébmeno intrinsecamente objetivo, ligado a
evolucdo da linguagem, e passou a depender se o titular empregou 0s meios
para defender sua marca diante do uso generalizado por concorrentes, como por

exemplo advertir quando houver publicidade inadequada, ou quando tratarem a

312 SOUSA E SILVA, Pedro - Direito Industrial: no¢des fundamentais, 2019, p.346.

313 COUTO GONGCALVES, Luis - Manual de direito industrial: propriedade intelectual e
concorréncia desleal, 2019, p.345.

814 ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de - Degenerescéncia da marca. Destruigdo da coisa.
Extingao do direito, 2015, p.78.
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marca como um sinénimo do produto ou servico.*'® Todavia, quanto aos
consumidores e clientes, ndo se pode exigir grande fiscalizacdo, pois seus atos
sdo dispersos e de dificil comprovacéo, podendo quando muito se limitar a
campanhas gerais com intuito de esclarecer o mal-entendido e notificar

dicionérios e livros.

Como a DHM prevé expressamente o fenbmeno da degeneracdo da
marca, tecnicamente, tal fenbmeno podera ser aplicado em qualquer um dos 28

Estados-membros da Uni&o Europeia.

4.5.2. Tratamento jurisprudencial

Foram separadas as jurisprudéncias por trés critérios utilizados pelos
Tribunais da Unido Europeia: meios interessados para afericdo da
degenerescéncia; publico pertinente: influéncia de intermediarios na afericao da
vulgarizacéo do sinal; e perda do poder distintivo devido ao comportamento do

titular da marca apoés o sinal ter comecado a ser utilizado.

4.5.2.1. Meios interessados para afericdo da degenerescéncia

Apesar de a legislagdo da UE prever expressamente a possibilidade de
extingdo do registro caso a marca se torne uma designacdo usual, havia
incerteza sobre em qual universo de pessoas essa vulgarizacdo deveria ser
verificada. Essa questdo foi esclarecida pelo Tribunal de Justica no acordao
BJORNEKULLA3, considerado o caso mais relevante sobre o tema. O Tribunal
elucidou que a marca deve ser considerada sinbnimo do produto ou servi¢co
assinalado por ela, tanto perante o publico consumidor quanto perante 0s meios

profissionais interessados na comercializacéo.

O acérdao®Y’ fez referéncia ao caso Windsurfing Chiemsee, no qual se

discutiu a aquisicdo de distintividade superveniente e argumentou que 0S

815 Inclusive, o art. 12 da EUTMR e o art. 12 da DHM disp6em que se reproducdo da marca em
dicionarios, enciclopédias ou obras de consulta semelhantes dé a impressao de que ela constitui
0 nome genérico dos produtos ou servigos para o0s quais foi registada, o editor da obra deve, a
pedido do titular da marca, assegurar que a reproducdo da marca seja, 0 mais tardar na proxima
edicdo, acompanhada de uma referéncia indicando que se trata de uma marca registada.

316 (TJUE) processo C-371/02, ac. de 29/04/2004, caso Bjornekulla Fruktindustrier AB vs.
Procordia Food AB). Disponivel em:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=D379BCD55D82DF1074F29BA

0B457DF3B?text=&docid=48398&pagelndex=0&doclang=PT&mode=Ist&dir=&occ=first&part=1

&cid=5962911.

817 1bid §88.
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mesmos critérios devem ser aplicados para determinar o carater genérico de
uma marca apos o registro. Portanto, o carater descritivo de uma marca deve ser
avaliado globalmente, considerando tanto o ponto de vista do consumidor médio
da categoria de produtos em questdo quanto o dos meios profissionais

envolvidos na comercializagéo desses produtos. Assim, concluiu-se que:

para apreciar se uma marca passou a ser a designac¢ao usual no
comércio de um produto para o qual a referida marca é registada,
de modo que os direitos do seu titular podem caducar, deve
ter-se em conta, de forma global, tanto o ponto de vista dos
consumidores ou dos utilizadores finais da categoria de produtos
ou de servicos em causa como 0 dos meios profissionais que
comercializam essa categoria de produtos ou de servicos.

Nesse sentido também houve decisdo no acérddo Kornspitz.3® A
empresa Backaldrin produz uma mistura para paezinhos sob a marca
KORNSPITZ, vendida principalmente para padarias que os comercializam, cuja
marca € registrada desde 1957. Concorrentes, como a Pfahnl, alegam que
kornspitz se tornou uma designacdo usual para paezinhos devido a falta de
informacdo das padarias sobre sua marca registrada. A Pfahnl busca a
caducidade dos direitos da marca, argumentando que se tornou uma designacao
usual no comércio. O tribunal austriaco questiona se a percepcdo dos
consumidores finais deve ser considerada ao avaliar a caducidade dos direitos

da marca.

Segundo o Tribunal, constatou-se que a marca KORNSPITZ néo
desempenha, no tocante ao comércio dos paezinhos, sua funcéo essencial de
indicacdo de origem, sujeitando o titular a caducidade dos direitos conferidos
pela marca registrada. Esclareceu ainda que a percepcao dos consumidores tem
papel determinante, e o conhecimento dos vendedores sobre a marca nao exclui
a caducidade. A inatividade do titular ao ndo incentivar o uso da marca também

pode levar a caducidade.

Por fim, determinou que o tribunal de reenvio deve avaliar se a Backaldrin
tomou medidas para preservar a distintividade da marca. Esclareceu ainda que
declaracédo de caducidade ndo depende da existéncia de outras designacdes

para o produto. Em resumo, o caso reafirma a importancia da funcao distintiva

318 (TJUE) processo C-409/12, ac. de 06 mar. 2014, caso Backaldrin Osterreich The Kornspitz
Company GmbH vs. Pfahnl Backmittel GmbH. Disponivel em: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0409.
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da marca, brm como da percepc¢ao dos consumidores e 0 movimento do titular

ao avaliar a caducidade dos direitos da marca.

4.55.2. Publico pertinente: influéncia de intermediarios na afericdo da
vulgarizagéo do sinal

Em 1996, Mad Dogg Athletics Inc. registrou a marca comunitaria
SPINNING para bens e servicos relacionados ao exercicio fisico. Em 2012, a
empresa tcheca Aerospinning Master Franchising revogou parcialmente a
marca, alegando perda de distintividade3!°. Apés uma série de decisdes e
recursos, em 2018, o TGUE anulou parcialmente uma decisdo do EUIPO sobre
a marca SPINNING3?°, citando falhas na definicdo do publico-alvo para produtos
de exercicio. O Tribunal destacou a importancia dos profissionais, como
operadores de academias e centros de reabilitacéo, na selecdo de equipamentos
e servicos de treinamento de exercicio. Esse erro levou a anulacéo total da
deciséo de 2016. No entanto, os efeitos dessa decisdo foram mantidos para os

produtos da Classe 9.

Em fevereiro de 2020, a Quarta Camara de Recurso anulou a decisédo da
Divisdo de Anulacéo, rejeitou o pedido de revogacéo e ordenou que o requerente
pagasse 0s custos legais. A camara considerou que a evidéncia apresentada
pelo requerente ndo era suficiente para mostrar que a marca SPINNING se
tornara um nome comum na Republica Tcheca para os produtos da Classe 28 e
servicos da Classe 41. Além disso, concluiu que ndo havia evidéncia adequada
para provar que a perda de distintividade da marca foi devido a atos ou

inatividade do interveniente.

Posteriormente, em 2022321, o Tribunal confirmou este entendimento e
ratificou importancia dos profissionais, na percepg¢éo para os produtos da Classe

28 e servicos da Classe 41. Fazendo referéncia ao acorddao Kornspitz, destacou

819 (TGUE), processo T-246/20, ac. de 06 jul. 2022, caso Aerospinning Master Franchising vs.
EUIPO - Mad Dogg Athlectics Inc (EU:2022:C  340:39). Disponivel em:
https://curia.europa.eul/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&NumM=T-246/20.

320 (TGUE), processo T-718/16, ac. de 08 nov. 2018, caso Mad Dogg, Inc vs. EUIPO
(EU:T:2018:758). Disponivel em:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=desigha%25C3%25A7%25C3%25A30
%2Busual%2B&docid=207463&pagelndex=0&doclang=PT&mode=Ist&dir=&occ=first&part=1&c
id=5834139#ctx1

321 (TGUE), processo T-246/20, ac. de 06 jul. 2022, caso Aerospinning Master Franchising vs.
EUIPO - Mad Dogg Athlectics Inc (EU:2022:C 340:39).
https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?mode=DOC&pagelndex=0&docid=26
2329&part=1&doclang=EN&text=&dir=&occ=first&cid=6067606
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gue uma marca pode continuar a desempenhar sua funcdo de indicacdo de
origem mesmo que o comprador ndo reconheca sua natureza de marca. 1Sso
ocorre quando um intermediario exerce influéncia decisiva sobre a decisao de
compra e conhece a fungdo da marca. O Tribunal concordou, portanto, que a
influéncia dos profissionais no mercado é crucial. Determinou ainda que
argumentos como boa-fé do Requerente e auséncia de danos em caso de

extincdo ao titular da marca séo irrelevantes.

No caso Actial Farmaceutica Srl 322, a empresa Mendes SA. solicitou em
23 de dezembro de 1999 o registro da marca da Unidao Europeia VSL#3 para
produtos farmacéuticos e nutricionais. Ap6s mudancas de titularidade, a Mendes
SA visou extinguir a marca em setembro de 2014, alegando que se tornara de
uso comum e enganosa. Apos indeferimento inicial, a Mendes SA recorreu em
julho de 2016, mas a Segunda Céamara de Recurso do EUIPO manteve a
decisdo, ndo reconhecendo a transformacdo em uso comum e a alegada

utilizacdo enganosa da marca.

Quando intermediarios participam na distribuicdo de produtos abrangidos
por uma marca registrada para consumidores finais, os interessados incluem
tanto esses consumidores quanto os profissionais envolvidos na comercializacéo
do produto. Mesmo que o comprador ndo reconhecga a marca, ela pode continuar
a indicar a origem do produto se o intermediario exercer uma influéncia
significativa sobre a decisdo de compra, como é o caso de medicamentos
prescritos por médicos e farmacéuticos. Isso é especialmente valido quando o
aconselhamento do intermediario € determinante na decisdo de compra ou
quando o intermediario decide a compra em vez do consumidor, como ocorre

com medicamentos sujeitos a receita médica.

Contrariamente a alegacao da recorrente, a marca ndo se tornou de uso
comum, como evidenciado por publicacdes que associam diretamente o sinal
nominativo VSL#3 a uma origem comercial especifica. Aléem disso, a marca nao
esta presente em dicionarios e néo é classificada como uma designacgéo usual
ou comum internacionalmente. Portanto, a marca ainda serve como indicacao

de origem para profissionais, como farmacéuticos e médicos.

822 (TGUE), processo T-419/17, ac. de 18 mai. 2018, caso Mendes AS vs EUIPO - Actial
Farmaceutica Srl. Disponivel em: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017TJ0419.
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4.5.2.3. Perda do poder distintivo devido ao comportamento do titular da marca
apos o sinal ter comecado a ser utilizado

A Levi Strauss & Co.3%3 registrou uma marca grafica chamada MOUETTE
em 1980 no Benelux, composta pela aposicdo um desenho no bolso traseiro de
calca de ganga. A Casucci SpA. comegou a comercializar calgas de ganga com
um sinal semelhante, motivo pelo qual levou a Levi Strauss a ajuizar uma acéo
de violacdo de marca e requerendo a cessacao do uso do sinal e indenizacao
por perdas. ApOs a primeira instancia negar seu pedido, a Levi Strauss recorreu
para a Cour d’appel de Bruxelles, argumentando que a marca MOUETTE tinha
alto caréter distintivo, o que foi negado sob o argumento de que a marca tinha
perdido parte de seu poder distintivo devido a sua utilizacdo generalizada. A Levi
Strauss apelou para a Cour de cassation, que submeteu questdes prejudiciais

ao Tribunal de Justica.

O Tribunal determinou que a perda do carater distintivo de uma marca s6
pode ser imputada ao titular se for resultado de sua atividade ou inatividade, caso
contrario, a marca continua protegida, mesmo se perder parte de seu distintivo
devido a acdo de terceiros. Além disso, esclareceu que para determinar a
protecdo da marca, o juiz deve considerar a percep¢ao do publico no momento
em que um sinal infrator comecou a ser usado. Esclareceu ainda que se a marca
perder sua distintividade devido a inatividade ou atividade do titular, este ndo
pode invocar os direitos conferidos pela diretiva, mesmo se o sinal estiver em

violagao da marca.

4.6. Portugal

A Diretiva Europeia de Marcas - Diretiva Comunitaria 89/104/CEE imp0&e
aos Estados-membros a obrigacdo de transcricdo de artigos em legislacbes

nacionais e ha pouca jurisprudéncia sobre a perda de distintividade.

323 (TJUE) processo C-145/05, ac. de 27 abr. 2006, caso Levi Strauss & Co vs. Casucci SpA.
(EU:C:2006:264) Disponivel em:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=designa%25C3%25A7%25C3%25A30
%2Busual%2B&docid=56248&pagelndex=0&doclang=PT&mode=reqg&dir=&occ=first&part=1&ci
d=5834139#ctx1 .
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4.6.1. Previsao legal

A Diretiva Europeia de Marcas - Diretiva Comunitaria 89/104/CEE impds
aos Estados-membros a obrigacdo de transpor o artigo 12 (2)(a), mencionado
no topico anterior. Essa regra foi incorporada ao CPI1/95 pelo art. 216 n.° (2) (a)

do CPI/95 e estava posteriormente prevista no art. 269 (2) (a) do CPI1/03.

Atualmente, a solucéo esté disposta no artigo 268 (2)(a) do CPI1/18, que
trata da caducidade:

Artigo 268. - CADUCIDADE

2 — Deve ainda ser declarada a caducidade do registo se, apos
a data em que o mesmo foi efetuado:

a) A marca se tiver transformado na designacdo usual no
comeércio _do produto ou servi¢co para que foi registada, como
consequéncia da atividade, ou inatividade, do titular. (grifo
Nnosso)

A extin¢do do registro mencionada seré feita via caducidade, declarada

em processo em tramite perante o INPI. 324

A degenerescéncia da marca, como condicao para sua caducidade, deve
ocorrer como consequéncia direta da atividade ou inatividade do titular,
transformando-a em designacdo usual do produto ou servico no comércio. A
legislacdo exige que essa degenerescéncia seja imputavel ao titular, seja por
acao ou omissao, como 0 uso genérico da marca ou a falta de combate a usos
abusivos por parte dos concorrentes. A atitude do titular equivale a uma rendncia
ndo formal aos seus direitos sobre a marca, sendo necesséario demonstrar seu

contributo para o fenémeno.

SILVA3?® ensina que, no caso da legislacdo portuguesa, a
degenerescéncia ocorre, em regra, em razédo do “emprego do sinal da marca,
pelo préprio titular, de modo impréprio, junto do publico em geral, consumidores,
fornecedores, parceiros, assumindo sobretudo essa fei¢cdo na sua comunicacao
comercial” devendo abranger, assim, um numero significativo de agentes no

mercado.

324 SILVA, Ana Maria Pereira da - A relevancia dos fendmenos da aquisicao de caracter distintivo
dos sinais pelo uso e da perda de caracter distintivo das marcas no direito portugués, 2003, p.30.
825 SILVA, Ana Maria Pereira da - Registro Nacional, in COUTO GONCALVES, Luis (coor).
Cédigo da Propriedade Industrial: Codigo da propriedade industrial anotado, 2021, p.1.035.
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Para COUTO GONCALVES,?* a legislacdo portuguesa se alinhou a
teoria mista, seguindo a posicdo adotada pelo direito comunitario europeu.3?’
Enguanto para SOUSA E SILVA, 3%8a lei nacional é claramente subjetivista, ao
exigir que a vulgarizagdo da marca seja consequéncia da atividade, ou

inatividade, do titular.

Cumpre mencionar que o art. 12 do EUTMR foi transposto para a
legislacdo interna por meio do 249 (3) do CPI, permitindo ao titular da marca
nacional portuguesa que solicite ao editor do dicionario, enciclopédia ou obra
semelhante, que a citagcao de sua marca indique que esta € uma marca comercial

registrada, se este nao o fizer.

4.6.2. Tratamento jurisprudencial

Em Portugal, h& escassa jurisprudéncia sobre o assunto.

O acérddo do Supremo Tribunal de Justica (STJ)*?° de Portugal, datado
de 30 de outubro de 1984, abordou a questdo da caducidade do direito de marca
como consequéncia da sua transformacdo em denominacao genérica, quando
ainda nao havia previsao legal para essa hipotese. No caso especifico, a marca
MOLAFLEX3* ndo foi considerada caduca, apesar de ter se tornado uma
denominacdo genérica de certos produtos devido a sua ampla presenca no
mercado. A recusa de registro da marca LUSOFLEX foi baseada na
possibilidade de confusdo com a MOLAFLEX, o que poderia resultar em
concorréncia desleal. A caducidade pela vulgarizacdo foi invocada pela
requerente do registro da LUSOFLEX, argumentando que a MOLAFLEX se
tornara genérica e, assim, teria deixado de merecer protecao legal, ndo havendo
possibilidade de confusdo entre as marcas em questdo. No entanto, o STJ

considerou que a vulgarizacdo da marca nao € relevante enquanto o registro

826 COUTO GONCALVES, Luis - Manual de Direito Industrial: propriedade intelectual e
concorréncia desleal, 2019, p.345.

827 No contexto europeu, a Diretiva 2015/2436 (DHM) prevé que: Artigo 20° - Uma marca pode
ser extinta se, apds a data em que 0 seu registo foi efetuado: a marca se tiver transformado na
designacéao usual no comércio do produto ou servigo para que foi registada, como resultado da
atividade ou inatividade do titular.

328 SOUSA E SILVA, Pedro - Direito Industrial: no¢des fundamentais, 2019, p.346.

829 (STJ/IPT) processo 071846, ac. de 30 out. 1984. Disponivel em:
https://jurisprudencia.pt/acordao/175754/.

330 Caso Molaflex, disponivel em
.https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/23427/1/A%20perda%20d0%20direito%20%C3%
A0%20Marca.%20A%20vulgariza%C3%A7%C3%A30%20d0%20Sinal%20-
%20Marta%20Amaral%20-%20Direito%20Empresarial.pdf.
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estiver valido. O Tribunal da Relacdo de Lisboa (TRL) também considerou a
degeneracdo de um elemento de marca composta como irrelevante

juridicamente, pois se deve analisar a distintividade da marca na totalidade.

Em 2008, o Tribunal da Relacdo de Lisboa3®*! analisou um caso em que
foi mencionada a possibilidade de vulgarizagdo de marca, caso os produtos do
terceiro ndo fossem retirados do mercado. A empresa Desimo, detentora da
marca ULTRA PRO, questionou a utilizacdo da designacdo ULTRA sob rétulos
de detergente com a designacdo ULTRA sobre os produtos da marca
DIA/Miniprego. O tribunal de primeira instéancia considerou que a coexisténcia
dos rétulos poderia vulgarizar a marca ULTRA PRO, comprometendo sua
distintividade. No entanto, em sede de agravo, a agravante argumentou a marca
ULTRA PRO néo € notéria e nem de prestigio para os efeitos considerados, e
sua distintividade € minima devido ao uso comum de seu elemento principal no
mercado, inviabilizando a teoria de sua vulgarizacéo. O Tribunal da Relacéo de
Lisboa confirmou que quanto ao risco de vulgarizacdo da marca, este é mais
pertinente nos casos de marcas notérias ou de prestigio, 0 que ndo é o perfil da
marca registada em andlise. Assim, mesmo sem preenchimento do requisito de
vulgarizacéao, o tribunal confirmou a violacdo a marca ULTRA PRO pela marca
DIA/Minipreco, destacando a importancia de proteger a propriedade intelectual

mesmo em casos de marcas menos conhecidas.

Desta forma, depreende-se da decisdo que o fenbmeno da vulgarizacao

de marcas so6 deve ser considerado em marcas fortemente distintivas.

4.7. Brasil

A lei brasileira, por sua vez, ndo possui dispositivo legal que trate da
degenerescéncia. Todavia, ja houve uma tentativa nesse sentido. O Projeto de
Lei, que tramitou sob o nimero 824/1991 e antecedeu a LPI vigente, propunha
a nao prorrogacao do registro que tivesse se tornado designacdo genérica no

comeércio para o produto ou servi¢o que visa assinalar:

Art. 136 8§ 3° A prorrogacdo néo sera concedida se ndo atendido
o disposto no art.127 ou se, por culpa de seu titular, a marca tiver
se tornado genérica na linguagem comercial para designar o
produto ou servigo.”

81 (TRL) processo 9997/2007-7, ac. de 12 fev. 2008, disponivel em:
https://jurisprudencia.csm.org.pt/ecli/ECLI:PT:TRL:2008:9997.2007.7.87/#summary.
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Observa-se que esta proposta de Lei se assemelha muito a legislacao
portuguesa, pois para que o registro fosse extinto, também seria exigido que o
sinal se tornasse usual perante o comércio e que houvesse culpa por parte de
seu titular. No entanto, apesar de a Proposta de Lei ter sido posterior & LPI, essa
norma ndo foi incorporada ao seu texto final. Portanto, atualmente, ndo ha
previsdo expressa da degenerescéncia na legislacdo brasileira. Veja na
sequéncia como este fenbmeno pode ser analisado no sistema legal brasileiro

atual.

4.7.1. Previsao legal

Conforme a legislacédo brasileira, o sinal deve ser distintivo apenas no
momento do depdsito do pedido de registro da marca. Tal requisito somente sera
avaliado pelo INPI no momento anterior a concessao do requerimento. Logo, a
marca, uma vez considerada distintiva, assim se mantera enquanto seu pedido
seja prorrogado.®*? Como o fendmeno da degenerescéncia ndo é previsto
expressamente no ordenamento juridico brasileiro vigente, serdo examinadas a
seguir algumas normas dispostas na Lei 9.279/96 (LPI) e suas respectivas
possibilidades de utilizacdo para reconhecer a perda do direito marcario

referente ao sinal que se vulgarizou.

Primeiramente, menciona-se o art. 142 da LPI, inserido no Capitulo VI,
que trata da perda dos direitos marcarios e elenca algumas hipoteses de

extincdo do registro. Veja:

Art. 142 — O registro da marca extingue-se:

| — pela expiragdo do prazo de vigéncia;

Il — pela rentincia, que podera ser total ou parcial em relacao aos
produtos ou servigos assinalados pela marca;

Il — pela caducidade; ou

IV — pela inobservancia do disposto no art. 217.

Embora ndo haja mencédo a perda do direito a marca em funcao da
vulgarizacéo do sinal distintivo, esta norma traz duas possibilidades de aplicacéo
do fenbmeno da degenerescéncia, sendo pelo inciso Il (rendncia) e Il

(caducidade).

No entanto, no que diz respeito a caducidade, entende-se que o instituto
previsto na legislacédo portuguesa difere do utilizado na legislacéo brasileira, pois

832 MORO, Maité Cecilia Fabbri - O fendémeno da degeneracao de marcas e o Direito Brasileiro,
2012, p.20.
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no Brasil, este se baseia apenas na auséncia de uso efetivo apds 5 (cinco) anos

de sua concessdao, devendo essa hipétese ser descartada.

Outra possibilidade seria extinguir o sinal vulgarizado por meio da
renuncia tacita, ndo expressa, por seu titular, ao registro da marca. Neste caso,
o titular perderia a protecao de seu sinal por estar sendo tolerante diante de seu
uso generalizado por terceiros sem tomar medidas cabiveis. Aqui, a renuncia
poderia ser entendida como desisténcia do direito real por seu titular e uma
consequéncia de sua conduta omissa ou comissiva, tendo em vista o direito, ndo
exercido, de zelar pela integridade material ou reputacdo da marca (art. 130)
(111).333

Ainda sobre a renuncia tacita, esta também pode ser entendida como uma
auséncia de medidas do titular diante do depdsito e registro de marcas idénticas
perante o INPI. O titular deixa de defender seu direito a exclusividade e a funcéo

distintiva de sua marca, tolerando o convivio com outras marcas semelhantes.

Segundo SCHMIDT®34, o rol do art. 142 da LPlI é meramente
exemplificativo, pois a andlise sistematica mostra que existem formas de
extingdo de direitos previstas em outros artigos desta norma, como por exemplo

a cessao parcial (art.135) dissolucéo societaria (art. 151) e nulidade (art. 165).

A respeito da nulidade do registro, esta seria a segunda hipotese de
fundamento legal para a perda do direito sobre a propriedade marcaria em razéo
da vulgarizac&o do sinal. O art. 165 da LPI prevé que: “E nulo o registro que for
concedido em desacordo com as disposi¢des desta Lei.” Entretanto, em tese, tal
possibilidade é cabivel somente em caso de vicio no ato administrativo da

concessao do registro.

BN

Quanto a utilizacdo da nulidade do registro para aplicagcdo da
degenerescéncia, OLIVEIRA3, alerta que esse fendmeno pode ocorrer muitos
anos apos a data de concessdo da marca, o que afastara a possibilidade de
contestar o registro por meio do Procedimento Administrativo de Nulidade ou
Acao Judicial, que restarao prescritos, pois seus prazos de ajuizamento séo de

180 (cento e oitenta) dias e 5 (cinco) anos, respectivamente.

333 CARVALHO, Carlos Eduardo Neves - Aquisicao e perda de distintividade marcaria, 2020
Parte Il, Titulo I, Capitulo IlI.

3834 SCHMIDT, Lélio Denicoli - Marcas: aquisicao, uso e extincao de direitos, 2019, p.344.

335 OLIVEIRA, Mauricio Lopes - Direito de marcas, 2004, p.7-8.
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A terceira hipdtese seria a incidéncia da degeneracao por meio da norma
relativa a perda da propriedade por perecimento do direito, disposta no art. 1.275
(IV) do Cédigo Civil*3. De acordo com BORGES BARBOSA3¥, este fato deve
ser declarado pela autoridade estatal competente para fazé-lo, que atualmente
€ o Poder Judiciario, a fim de desconstituir a exclusividade do direito quando esta
ndo mais existe de fato. A esta corrente também se filiam SCHMIDT33*® e DE
SIERVI®®,

Por fim, outra alternativa, seria reconhecer que, no Brasil, este é um
fenbmeno puramente fatico sem repercussao juridica, incapaz de diminuir ou
dizimar a tutela inerente ao registro de marcas. Até porque, supostamente,
segundo BARBOSA, a vigéncia do registro ha plena oponibilidade erga omnes,
assim, ndo pode o INPI, nem o judiciario, erodir tal exclusividade a pretexto da

generificagdo.34°

No entanto, nesta hipétese, o registro sera ineficaz, pois, apesar de o
registro ter sofrido degenerescéncia, ndo podera, em principio, ser anulado ou
extinto, uma vez que nao estd exercendo sua funcdo distintiva. Assim, a
realidade € que o registro, apesar de valido, esta esvaziado, tornando-se vazio,
0 gque pode infringir ao titular a inoperancia do direito de impedir o uso da marca
degenerada por terceiros3#. Portanto, por ter se tornado parte do vocabulario
geral, seu titular terd& o O6nus implicito de conviver com outras marcas
semelhantes. Assim, apesar de ndo extinguir o sinal, haverd sempre a

consequéncia de seu titular ndo desfrutar do direito a exclusividade.

Diante desse esquadro fatico, a doutrina e jurisprudéncia se dividem entre
0S que rejeitam que a vulgarizacdo ocasione a perda da protecao da marca, pois
se atém ao texto legal, e aqueles que Ihe imputam tal consequéncia, o que acaba
por refletir em duas correntes juridicas: a positivista e a pés-positivista. A primeira

prioriza a literalidade do texto do art. 142 da LPI e considera impréprio estendé-

336 (CC/BR) Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Cédigo, perde-se a propriedade: IV
- por perecimento da coisa.

337 BARBOSA, Denis Borges - Protecdo das marcas: uma perspectiva semiolégica, 2023, p.109.
338 SCHMIDT, Lélio Denicoli - A distintividade das marcas, 2013, p.236.

339 DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneragao, 2021, p.256.
340 BARBOSA, Denis Borges - O fator semiolégico na construcdo do signo marcario, 2006, p.116.
341 OLIVEIRA, Mauricio Lopes - Direito de marcas, 2004, p.7-8.
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lo. Ja a segunda, interpreta a legislagdo de acordo com o seu contexto, de modo

a reconstruir seu sentido e alcance.342

Para SCHMIDT?343, a omisséo legislativa em disciplinar a vulgarizagdo néao
significa uma rejeicéo legal. E necessario investigar as demais normas juridicas,
além da Lei de Propriedade Industrial, para verificar se elas contemplam ou nédo
a degenerescéncia. Além disso, conforme dispGe o art. 2°(§2°) 344, do Decreto-
Lei 4.657, de 4 set. 1942 (Lei de Introducédo as Normas do Direito Brasileiro), a
norma geral ndo revoga a especial, da mesma forma que a norma especial ndo

revoga a geral, podendo ambas regular o mesmo assunto e complementar-se.

Nesse caso adota-se a segunda corrente, pois fato € que apesar da
omissao legislativa expressa, a legislacdo brasileira, em momento nenhum,
proibe a extincdo de marcas que constituam termos vulgares ou genéricos. Ao
contrario, a lei traz diversos indicios nesse sentido, como por exemplo o art. 6°
quinquies (B.2) da CUP, Convencdao da qual o Brasil € signatario; o art. 124 (V1)
da LPI que proibe o registro como marca de sinais de carater genérico,
necessario, comum, vulgar ou simplesmente descritivo; o art. 216 (I) da
Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988, que prevé que as
formas de expressdo € um patrimoénio cultural do brasileiro, sendo um bem
coletivo; e o art. 1.275 (VI), do Codigo Civil, que dispde que o perecimento causa
extingdo da propriedade. Dessa forma, por meio de uma interpretagéo
sistemética das normas expostas, ha fundamento legal para extingéo do registro

da marca por falta de distintividade.

4.7.2. Posicdo do INPI/BR

O INPI Brasil, assim como ndo reconhece o secondary meaning, também
nao reconhece e nem nunca reconheceu — oficialmente - a degenerescéncia da
marca. Até o momento, este entendimento € seguido tanto pelas instancias
administrativas, ou seja, de primeira e segunda instancia, como pela

procuradoria especializada que elabora as a¢des judiciais.

342 SCHMIDT, Lélio Denicoli - Marcas: aquisi¢ao, uso e extingao de direitos, 2019, p.344.

343 |bid, p.345.

344 Art. 2°. Nao se destinando a vigéncia temporaria, a lei tera vigor até que outra a modifique ou
revogue. 81°. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja
com ela incompativel ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. §2°.
A lei nova que estabeleca disposic@es gerais ou especiais a par das ja existentes, ndo revoga
nem modifica a lei anterior.
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Até 2016, o INPI podia fazer ressalvas nos registros marcarios formados
por expressdes vulgarizadas, esclarecendo a parte sobre o ambito da protecao
conferida a marca e explicando que determinado termo ndo poderia ser de uso
exclusivo, ou seja, o titular possuia direito apenas sobre o conjunto marcério,
devendo conviver com o uso dos elementos nominativos por terceiros. No
entanto, com o advento da Resolucdo n.° 166/2016, foi imposta uma apostila
padrao proibindo o registro exclusivo de sinais sem distintividade. Nao obstante,
diante da evolucdo da linguagem, o INPI continuou a aplicar uma certa

“degenerescéncia indireta” em parametros que serdo explicados a seguir.

A primeira situacdo envolve marcas que, quando originalmente
concedidas, fantasiosas ou sugestivas e possuem capacidade distintiva, mas ao
longo do tempo passaram a estar diretamente associadas aos produtos ou
servicos em questdo. Assim, a aplicacao indireta da degenerescéncia da-se por
meio do deferimento de marcas similares a marca originalmente distintiva,
permitindo a coexisténcia por diversos titulares e enfraquecendo o registro
inicial.34°

7

Um exemplo embleméatico é a marca BRIGADEIRIA, uma palavra
inventada inicialmente considerada fantasiosa e distintiva. Seus primeiros
pedidos de registro, nas Classes 35 (comércio de produtos alimenticios) e 43
(servicos de fornecimento de comida), foram concedidos em sua integralidade
quando examinados em 2013 e 2014, respectivamente. Porém, diante da
popularizacdo do neologismo e da atencdo do INPI para a evolucdo da
linguagem, quando o pedido da Classe 30 (doces) foi apreciado em 2015, a
marca foi concedida pelo INPI com a seguinte ressalva: “Sem direito ao uso
exclusivo da expressédo ‘brigaderia”. Este tipo de apostilamento, apesar de
abolido por meio da Resolucdo n.° 166/2016, foi mantido por deciséo judicial
transitada em julgado3®#®, sob o argumento de que a LPI “veda o registro de sinal
de carater genérico, comum ou vulgar, e que também guarde relagdo com o
produto ou servico que visa distinguir, objetivando impedir o monopdélio sobre
denominagdes genéricas, além da concorréncia desleal’, pois o termo se

popularizou neste segmento de mercado, “onde se comercializam produtos de

345 DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneragao, 2021, p.250.
846 (TRF-2) Agado Ordinaria n.° 0096382-27.2016.4.02.5101 e processo INPI 52400.121617/2016-
24,
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confeitaria, como acontece também com 0s signos "paneteria”, "pamonharia”,

etc.

Atualmente, marcas deste género ndo sédo deferidas e, em decorréncia
deste ocorrido, foram adicionadas ao Manual de Marcas orientagbes sobre
neologismos, alertando que o acréscimo de sufixos “-ERIA”, “-ARIA”, “-EIRO” e
“EIRA,” ndo séo suficientes para adicionar distintividade ao conjunto

marcario.3*’

A segunda situacao envolve marcas que o examinador ndo sabia que
tinham relacdo com o produto ou servico, como por exemplo, a marca
GRANOLA. O produto foi criado em 1863 por Dr. James Caleb Jackson e
comercializado sob o nome Granula. Posteriormente, Dr. John Harvey Kellogg
criou um produto semelhante e o nomeou como Granola. As marcas foram
registradas no final do século XIX, mas ndo estdo mais em vigor. Atualmente, a
marca esta dicionarizada3*® e s6 estéa registrada na Australia, onde o produto em

si € conhecido como muesli.

No Brasil, o registro®*® para a marca GRANOLA data de 1973 e foi feito
em nome da Kellogg Company e continua em vigor. Segundo Silvia
RODRIGUES?*, examinadora de marcas do INPI, os examinadores brasileiros
naguela época ndo sabiam que este termo tinha se tornado o nome do produto.
No entanto, atualmente, a marca convive com dezenas de outras marcas que
também foram concedidas pelo INPI na Classe 30 e que cobrem produtos feitos

com cereais.

347 INPI/BR - Manual de Marcas, 2023, Item 5.9.9 Casos especificos no exame da distintividade.
“A combinacdo de termos ou expressdes que identificam o préprio produto ou servigo a ser
assinalado com sufixos nominais normalmente empregados na formagédo de vocabulos que
identificam tipo de estabelecimento comercial, ramo de negécio ou categoria profissional, como
os sufixos "-ERIA", "-ARIA", "-EIRO" e "-EIRA", ndo é capaz de constituir conjunto com suficiente
cunho distintivo, ainda que o termo resultante ndo se encontre dicionarizado. Neste sentido,
ainda que constituam neologismos, 0s vocabulos construidos a partir de tais sufixos podem ser
facilmente percebidos pelo consumidor como mera indicagdo do tipo de estabelecimento ou
profissional que comercializa, fabrica ou fornece os produtos ou servigos assinalados. Assim,
quando néo revestidos de suficiente forma distintiva, tais conjuntos incorrem na proibigédo
disposta no inciso VI do art. 124 da LPI”.

348 Historia da Granola. Disponivel em: https://www.nytimes.com/2012/03/25/magazine/who-
made-that-granola.html e https://en.wikipedia.org/wiki/Granola.

349 Registro n.° 006233155, para a marca nominativa GRANOLA, em nome de Kellogg Company,
na Classe brasileira 29/30, para cobrir “frutas, verduras, legumes e cereais”, depositado em
18/07/1973 e concedido em 10 fev. 1976.

350 RODRIGUES, Silvia - Secondary Meaning, Vulgarizagdo e o INPI (webinar), 2020.
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http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B709_An%C3%A1lise_do_requisito_de_distintividade_do_sinal_marc%C3%A1rio#599-Casos-espec%C3%ADficos-no-exame-da-distintividade

Ainda de acordo com a examinadora, se a palavra foi dicionarizada, 0
termo passou para o conhecimento publico. Consequentemente, mesmo que
exista um registro para aquele termo na forma de marca nominativa, o
examinador podera deferir outro pedido de registro depositado posteriormente,
desde que seu conjunto marcario seja distintivo. Por esses motivos, Silvia
RODRIGUES argumenta que nao é necessario incluir a vulgarizacao na lei, pois,
na pratica, o fato de um termo ndo ser reconhecido como vulgarizado nao
prejudica terceiros que desejam usar termos vulgarizados em suas marcas,
contanto que esses termos ndo sejam o elemento principal da marca, o que &

permitido pelo INPI.

Por fim, cabe mencionar o caso atipico3®! da marca nominativa LONGA
VIDA 2000. O registro®? deste sinal, que assinalava “laticinios em geral”, foi
inicialmente concedido em sua integralidade, sem ressalvas. No entanto, ao
deferir o pedido de prorrogacao, o INPI decidiu ndo manter exclusividade de uso
da expresséo, tendo sido publicado o seguinte apostilamento: “registrado sem
direito ao uso exclusivo da expresséao ‘Longa Vida’ face a peti¢cdo n.° 28013/79”,
pois se entendeu que este sinal se transformou em uma espécie de produto que

designa.

As estratégias de emprego dos apostilamentos nos casos BRIGADERIA
e LONGA VIDA, com o intuito de salvaguardar a caréncia de protecéo exclusiva
em marcas vulgarizadas, ostentam interesse e, salvo outro juizo, deveriam ser
replicadas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) do Brasil. Os
apostilamentos sdo delineados pelo artigo 132 (Il) da Lei de Propriedade
Industrial (LPI). Entretanto, com o propdsito de mitigar o acumulo de demandas
de registro, o Instituto instituiu um apostilamento geral, por intermédio da
Resolucdo n.° 166/2016 supracitada, proibindo a apropriacdo de sinais nao

distintivos.

Idealmente, nos moldes do caso LONGA VIDA, o INPI deveria proceder a
uma analise casuistica da funcao distintiva durante o processo de prorrogacao —

tal como observado em muitos paises para aferir a utilizacdo da marca - e desta

351 (TRF-2) Apelagéo Civel 97.02.24950-3, ac. 13 nov. 2003, CONJUR (2002) TRF decide que
marca Longa Vida ndo é exclusiva de  cooperativa. Disponivel  em:
(https://www.conjur.com.br/2002-jun-13/marca_nao_exclusiva_cooperativa_decide_justica/ e
MORO (2012, p.22).

352 Registro n.° 006222420.
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determinacao, deveria haver a possibilidade de recurso. Por outro lado, caso o

sinal apostilado recupere a sua distintividade, a anotacéo poderia ser revista.

Porém, uma alternativa ainda mais promissora seria a proposta por
ROCHAS3%3, que advoga pela implementacdo de um procedimento administrativo
para averiguar a perda de capacidade distintiva, em moldes assemelhados aos
da caducidade, outra causa de extingdo, procedimento este ja adotado em
Portugal. Isso se da pelo fato de que a caducidade pode ser solicitada a qualquer
momento, administrativamente, caso o detentor da marca tenha cessado
efetivamente seu uso por um periodo de 5 (cinco) anos anteriores a data do
requerimento de caducidade. Se fosse adotado um procedimento analogo para
a degenerescéncia, esta também poderia ser solicitada em qualquer momento,
devendo ser demonstrado que o termo se tornou sindnimo do produto ou servigo
designado no registro. Ao titular do registro seria assegurada a oportunidade de
manifestacéo e, subsequentemente, de recurso contra a decisdo de extinguir o
registro. Trata-se de um procedimento mais simplificado e que ndo demandaria

0 acionamento da maquina judiciaria.

De toda forma, a aplicagcéo deste tipo de degeneracéo pelo INPI deve ser
feita com parcimodnia. Isso se deve ao fato de que, em caso de regeneracao do
sinal, o titular da marca original ja estara convivendo com marcas semelhantes

de outros titulares 354,

4.7.3. Tratamento jurisprudencial

Diante da auséncia de previsao legal expressa e da impossibilidade de se
recorrer a via administrativa, em casos de vulgarizacao de marca, cabe ao Poder
Judiciario analisar da capacidade distintiva de marcas registradas que se
transformaram em designacao usual no Brasil. S&do diversas as decisdes que
tratam do tema e serdo mencionadas aqui as mais relevantes para examinarmos

o0 entendimento dos tribunais brasileiros acerca do assunto.

No entanto, as acdes propostas sobre esse tema nao objetivam a nulidade
do registro da marca que se tornou sinbnimo do produto ou servico. O

reconhecimento da vulgarizagéo, conforme mencionado no item 4.3, na verdade,

353 DA ROCHA, Julio Guidi Lima - A perda da distintividade das marcas e sua implicagao legal,
2011, p.111.
354 DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneragao, 2021, p 251.
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resulta de acdes propostas por seus titulares com o objetivo de impedir 0 uso da
marca por outros agentes ou terceiros que visam reverter o indeferimento de
seus pedidos de registro, alegando que a marca considerada como anterioridade

impeditiva se tornou designagéo usual no comércio.

SCHMIDT®%® aponta como um dos primeiros casos brasileiros de
degeneracdo da marca o LEITE DE MAGNESIA da Phillips. O produto era
conhecido por assinalar medicamento com funcédo de laxante. Nesse caso,
julgado em 193836, a Phillips tentou invalidar o registro da marca LEITE DE
MAGNESIA GRANADO para identificar produto semelhante. No entanto, o STF
entendeu que as marcas podem coexistir, visto que leite de magnésia é
expressao vulgar, consagrada pelo uso, sendo utilizada como usual em tratados

e formuléarios farmacéuticos.

Em um caso semelhante, a Formica Corporation buscava a retirada da
expressdo "formica", objeto de registros de marca perante o INPI sob sua
titularidade, do nome comercial da empresa Império das Formicas Ltda., bem
como a abstencdo do uso da marca por esta empresa e que nao fizesse
referéncia ao termo como se fosse palavra de uso comum. No entanto, sua
demanda foi negada pelo STF, em 198637, que afastou a contrafacdo por
entender que a palavra "férmica" estava dicionarizada e se tornara expressao de
uso genérico para identificar um tipo de material de recobrimento decorativo, ndo
podendo, portanto, ser objeto de uso exclusivo. Entendeu ainda que o uso da

expressdo em nome comercial seria incapaz de gerar confusao.

O caso mais paradigmatico € o do MARTELINHO DE OURO3%, Essa
expressao foi criada por funcionarios da Volkswagen, que ofereciam o servico
de conserto de latarias amassadas. No entanto, o termo se popularizou pelo
Brasil, passando a ser o nome do préprio servico. Para evitar a vulgarizacéo, a
Reparadora de Autos Martelinho de Ouro S/C, detentora da marca desde 1994,
moveu uma agao contra uma empresa do mesmo ramo solicitando a abstencao
do uso néo autorizado da marca, alegando violacdo de seu direito de
exclusividade. Contudo, o TJSP entendeu que o termo "martelinho de ouro”

3% SCHMIDT, Lélio Denicoli. Degeneracgao da Marca, 2018.

356 (STF) AC 6336, ac. 26 abr. 1938.

857 (STF) RE 107892, ac.23 mai. 1986, caso Formica, Formica Corporation vs Império das
Formicas Ltda. Disponivel em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjurl44334/false.
358 (TJSP) processo 0019957-38.2010.8.26.0001, ac. 11 out 2011.
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indica o profissional e a técnica de restaurar carrocerias danificadas de veiculos,
sendo uma expressdo vulgar ou de uso comum nesse setor. Isso a torna
insuscetivel de exclusividade em termos de oferta de servicos, mesmo que seja
objeto de registro de marca e utilizada em nome empresarial. Portanto, é licito
gue empresas do setor qualifiguem e publicitem seus servigos empregando essa

expressao.

No STJ, a degeneracdo da marca OFF PRICE?®® foi reconhecida em 2004

sob os seguintes argumentos:

a marca registrada junto INPI de cunho genérico, estreitamente
ligada ao produto, torna possivel o uso por empresas do mesmo
ramo de atividades, desde que no sentido comum e em conjunto
com outros elementos identificadores, ndo havendo que se falar
em exclusividade e anulagdo de registro por via prépria.3°

No mesmo sentido e com argumentos semelhantes, o STJ julgou as
seguintes marcas como degeneradas: BANKNOTES361, DELICATESSENS362,
FIESTAS63, PALETEIRASS64 e TICKET?365,

Em outros tribunais, foi reconhecida a degeneracdo de mais algumas
marcas, total ou parcialmente, por exemplo: CHARTERSS36, CHIPS367,
DONNAS368, FRESHS369, FEDERALS0, JET SKI371, NUGGETS?372,
PATRIMONIO37 e PINCEL ATOMICO34, Em todos esses casos, ficou
registrado pelas autoridades julgadoras que marcas fracas ou evocativas, que

constituem expressdo de uso comum, de pouca originalidade, atraem a

8%9 (STJ) REsp 237.954-RJ, ac. 15 mar. 2004, caso Off Price, Pro Mall Empreendimentos e
participagBes Ltda e Outro vs. Off Price Comércio de Roupas Ltda e outro.

360 |bid.

361 (STJ) REsp 128.136/RJ, ac. 09 out. 2000, caso Banknote, Calcografia Chueques de Luxo
Banknote Ltda vs. American Bank Note Company Grafica e servicos Ltda.

362 (STJ) REsp 62.754/SP, ac 03 ago.1998, caso Delicatessen, Viena Delicatessen Ltda vs.
Peralta Comercial e Importadora.

363 (STJ) REsp 949514-RJ, ac. 04 out. 2007, caso Fiesta, Agricola Fraiburgo S/A vs. Societé
des Produits Nestlé S/A.

864 (STJ) REsp 1.315.621-SP, ac. 04 jun. 2013, caso Paleteira, Zeloso Industria e Comércio
Ltda vs Transall Equipamentos Industriais Ltda.

365 (STJ) REsp 242.083/RJ, ac. 05 fev. 2001, caso Ticket, Accor e Ticket Servicos Comércio e
Administracéo Ltda vs. INPI vs. Mark Tural Marketing Cultural Ltda.

366 (TISP) Apelacédo Civel 106.567-1, ac. 28 dez. 1988.

367 (TRF-2) AC 2002.51.01.511855-7, ac. 30 jun. 2008, caso Chips, Pepsico vs. Popay Industria
e Comércio.

368 (TJRJ) AC 2008.001.25914, ac. 12 nov.2008.

369 (TJRJ) AgRg 2007.002.16135, ac. 17 jul. 2007.

370 (TRF-2) AC 199902010585178, ac. 03 out. 2003.

371 (TJSP) Apelagédo Civel n.° 229.580-1, ac.09 nov. 1995.

872 (TJRS) AR 70017886946, caso Nugguets, Perdigdo vs. Sadia.

873 (TJSP) AC 0021266-37.2010.8.26.0602, ac. 16 ago. 2011.

874 (TJSP) APL 1285560220098260100, ac. 13 set. 2011.
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mitigacéo da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua

utilizacao por terceiros de boa-fé.

Como é possivel verificar, em nenhum dos casos mencionados houve a
extincdo do registro marcario composto pela expressao vulgarizada, mas tao
somente o0 esvaziamento de qualquer efeito decorrente de seu direito a

exclusividade do uso da marca por seu titular.

No caso do papel CANSON3">, produzido pela Papeteries Canson &
Montgolfier a quase meio milénio, a situagéo foi atipica, ao ser reconhecida a
vulgarizagéo do elemento nominativo Canson, mas com base nas normas de
concorréncia desleal, a utilizacdo do termo, como marca, por sua concorrente,

foi vedado.

A partir desse ponto, serdo abordadas sumariamente o tratamento
jurisprudencial para casos em que prevaleceu a prote¢cao a marca supostamente

vulgarizada e os fundamentos subjacentes a essa decisao.

No caso do INSULFILM, a empresa Insulfim do Brasil Ltda. contestou uma
empresa distribuidora de veiculos que usou a marca para promover a venda de
veiculos com a pelicula escurecedora de vidros. Em sua defesa, a empresa
argumentou que o termo “insufilm” estava degenerado, passando a designar o
género de peliculas para automoveis, e, portanto, poderia utiliza-lo. O relator,
ministro Luis Felipe Salomdo, reconheceu®’® que ha uma inclinacdo da
jurisprudéncia do STJ em afastar a ilicitude na utilizacdo de marcas com
expressdes genéricas, comuns e vulgares. No entanto, nesse caso, a expressao
nao perdeu sua distintividade. O nobre julgador ressaltou que ndao haver uma
relacao direta entre a notoriedade e a degeneracao: a notoriedade por si s6 ndo
tem o condao de implicar a generalizacdo do sinal. Este € um pressuposto da
vulgarizacdo, mas outros fatores devem ser levados em consideracdo, como a
percepcdo do consumidor. Também foi constatado que terceiros podem usar
indevidamente uma marca com o objetivo de agregar valor ao bem que

comercializam e isso pode induzir o consumidor ao erro.

Por fim, cumpre mencionar o caso CROSSFIT, um programa de treinos

de forca e condicionamento fisico que virou tendéncia no mundo todo. Para um

875 (TISP) Apelacgédo Civel 100.913-4/0, (9125618-70.1998.8.26.0000), ac. 17 out.2000.
876 (STJ) REsp 1422871/SP, ac.16 ago. 2012, caso Insulfilm.
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ginasio oferecer essa modalidade de treino, € necessario obter uma licenca da
marca. A criadora e titular da CrossFit Inc. atua diligentemente na defesa de sua

marca contra o seu uso indevido e a vulgarizacéo dela. 37’

No bojo de uma acdo de abstencdo de uso, a parte demandada
argumentou que o nome CrossFit é reconhecido como um termo genérico para
descrever uma atividade funcional de alto impacto, ndo sendo confundido com a
marca. Além disso, destacou a popularizacdo do termo, exemplificando com o
surgimento de derivados como "crossfiteiro”. No entanto, em dezembro de 2020,
a 12 Céamara de Direito Empresarial do TJSP rejeitou tais argumentos,
enfatizando que a marca possui protecéo legal e proibindo seu uso em qualquer

meio, incluindo nome, website, redes sociais, publicidade, fachada e vestuario.

Em outro ente federativo, o TJRJ, por sua vez, manteve uma condenacao
por danos morais a uma academia que também usava o termo sem licenca. Em
outubro de 2021, a 102 Camara Civel decidiu que a expressao “CrossFit’ ndo se
refere ao nome do servico prestado e nem ao seu género, mas a uma

modalidade especifica de treinamento fisico.

A 32 Vara Empresarial do TJRJ, proferiu uma decisdo liminar, em
setembro de 2022, que proibia academias de usarem o nome CROSSFIT e
“quaisquer variagdes, a exemplo de CROSSFT, CFT, CF, CFIT".

Para a professora Kone Prieto Furtunato Ceséario, uma das responsaveis
por elaborar um parecer para CrossFit a fim de fortalecer o recurso que tramitava
no INPI, disse que “por mais que pareca comum e dicionarizado”, a marca € “é
uma palavra inventada, jungao de outras”. De acordo com ela, a investida judicial
dos norte-americanos pelo uso do nome ¢é justificada pela protecdo da marca e
manutencao de um padrao de qualidade na prestacéo do servico.

A jurisprudéncia sobre a degeneracdo das marcas apresenta diferentes
abordagens: uma parte reconhece que a degenerescéncia impede a protecéo
em juizo de marcas vulgarizadas, forcando-as a conviver com outras
semelhantes; enquanto outra parte entende que néo se pode negar protecéo ao

registro, mesmo que a expressao tenha se tornado de uso comum. Esta

877 Caso CrossFit. Disponivel em: https://www.cnnbrasil.com.br/economia/dona-da-marca-
crossfit-derrota-academias-na-justica-e-barra-uso-do-nome/ e
https://administradores.com.br/noticias/empresa-processa-academias-por-uso-do-termo-

crossfit-entenda.
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dicotomia reflete a complexidade do tema e a necessidade de uma analise
cuidadosa em cada caso, considerando contexto em que a marca esta inserida,

0s interesses das partes envolvidas, a percepc¢ao do publico geral.

4.8. A capacidade de regeneracao da marca

A vulgarizacdo nem sempre é definitiva. Pode ser que apds a marca
registrada ter se tornado genérica, esta readquira seu status de sinal distintivo
por meio do uso continuo pelo titular para informar e educar o publico, ou 0 uso
como designagéo usual tenha sido cessado e esquecido com o passar dos

anos.3’8

Todavia, 0 processo de regeneracdo ndao € uma tarefa facil. Empresas
cujas marcas sao transformadas em designacao usual precisam incorrer em
altos custos com campanhas publicitarias corretivas, incutindo na mente dos
consumidores e agentes do mercado que o termo em questdo é uma marca

registrada, e ndo apenas uma descricdo comum do produto.

Além dos custos com publicidade, o detentor da marca pode adotar
medidas j& abordadas, como comunicados a imprensa e notificacdes legais. No

entanto, ndo ha como garantir que tal processo seja impedido de ocorrer.3"°

Recomenda-se também a inclusdo do simbolo “®”’no uso das marcas nas
redes sociais, principalmente no nome de usuario ou na bio%8°; a inclusdo do
simbolo pelo menos uma vez em cada pagina de materiais impressos extensos
e pelo menos uma vez por pagina em materiais eletrbnicos; garantir que as
marcas sejam usadas corretamente por terceiros, como franqueados ou
licenciados, por meio de diretrizes de uso de marcas, a fim de manter sua

qualidade e significado para os consumidores.

Algumas marcas adotam abordagens bem evidentes, com campanhas
publicitarias bem explicitas. Nos Estados Unidos, a XEROX usou anuncios de
‘reconhecimento de marca registrada” para conter o uso da marca como um

verbo ou substantivo genérico, incluindo declara¢cdes como:

378 MATHELY, Paul. La nouveau doit francais des marques, p.66 in SCHMIDT, Lélio Denicoli -
Marcas: aquisi¢do, uso e extingdo de direitos, 2019, p.209.

379 CHIANG, Gabriel Oura - A generificagdo das marcas, 2018, p.210.

380 Secdo de perfil na rede social situada abaixo do nome do usuario, que possibilita a inclusao
de informag0es relevantes sobre o individuo, marca ou empresa.
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“You cant Xerox a Xerox on a Xerox. But we don t mind at
all if you copy a copy on a Xerox® copier” e “If a trademark
is misued it could come undone. [...] Please help us ensure
it doesn’t. Use Xerox only as an adjective to identify
products and services, such as Xerox copiers, not a verb,
“to Xerox”, or a non, “Xeroxes”. 381

Outro exemplo, diz respeito a marca M&M’s*¥? que passou difundir que
sua marca nao era simplesmente M&M, mas ‘“the ‘M&M'’ is always followed by an
apostrophe and an ‘s”. Tal divulgacao foi iniciada na década de 1990, com
reclames em periédicos, e permanece na pagina da empresa na rede mundial

de computadores.

No Brasil, a denominacao de origem Champagne era usada para designar
qualquer vinho branco espumante, inclusive o termo foi considerado vulgarizado
pelo Supremo Tribunal Federal®®. Todavia, com o passar dos anos, o proprio
mercado mudou de postura e os fabricantes da bebida passaram a designar seu
produto como “espumante” ou “vinho espumante”, o que levou o governo
brasileiro a reconhecer, em 2012, a regido francesa de Champagne como
denominacgéo geogréfica, de forma que somente o vinho espumante produzido
naquela regido da Franca pode ser chamado de Champagne.38

Maité Cecilia Fabri MORO?3®® relata outro exemplo brasileiro de caso para
se buscar retomar a distintividade necessaria a manutencao do registro marcario
e diz respeito a marca LYCRA. A detentora do registro, atenta ao processo de
generificac@o pelo qual sua marca passava, langcou uma forte intensa estratégia
de marketing e publicidade com o slogan “Sé LYCRA é da Dupont” buscando

deter e recuperar a distintividade perdida do sinal.

A marca JET SKI, apesar de ter sido considerada vulgarizada pelo Poder
Judiciario em 1995, que afirmou que “é [...] cedi¢go que a marca JET SKI passou
a ser utilizada para denomianr motos aquaticas, ja de ha muito tempo3¢, seu
registro permanece em vigor em nome da KAWASAKI, sua criadora, que ainda
toma medidas visando a regeneracao e protecdo da marca. Em 2012, apds o

Jornal Nacional, telejornal de maior relevancia no Brasil, noticiar um acidente

381 TEWARI, Avanee - Death of a trademark: genericide, 2010, p.4.

382 Caso M&M'’s. Disponivel em https://www.mms.com.

383 (STF) RE 78.835/GB.

384 SCHMIDT, Lélio Denicoli - A distintividade das marcas, 2013, p.209.

385 MORO, Maité Cecilia Fabbri - O fenébmeno da degeneragédo de marcas e o Direito Brasileiro,
2012, p.28.

386 (TJSP) Apelacgédo Civel n.° 229.580-1, ac. 09 nov. 1995.
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envolvendo um JET SKI, a empresa se sentiu prejudicada e divulgou um
comunicado a imprensa no qual afirma que o termo tem sido usado de forma
incorreta pelos meios de comunicacdo e que esta marca € registrada pela
companhia desde 1985.38" Além disso, destacou que o veiculo envolvido no
acidente ndo era um JET SKI, pois n&o foi fabricado pela KAWASAKI. Como
consequéncia, este comunicado foi veiculado ao vivo no noticiario®®®o para
esclarecer a confusdo e reafirmar que utilizara o termo correto nas préoximas

vezes, a saber, moto aquética.

Em 2017, a empresa Velcro, visando evitar a degenerescéncia de sua
marca, lancou um divertido video3° em seu canal do YouTube que ilustra a
situacao da degeneracéo de marcas e incentiva os consumidores a “nao dizerem
VELCRO” ao descreverem seu produto de fecho, originalmente patenteado,
constituido por duas tiras que aderem uma a outra. A letra da musica diz:

We’re a company that’s so successful, that everywhere you
go, you see a scratchy, hairy fastener and you say ‘hey,
that’'s VELCROQO'’. But even though we invented this stuff, our
patent lapsed 40 years ago. No matter who else makes it,
you still want to call it VELCRO. You think it's awesome for
us, we’re famous, but we’re lawyers and it’'s causing us
grief, because there are trademark laws being broken, it’s
all here in this short legal brief. [...] If you call it all VELCRO,
we are going to lose our ‘circled R’. This is called ‘hook and
loop’ [...] We are asking you not to say a hame we took 60

years to build, but if you keep Calling these VELCRO
shoes, our trademark will get killed.

A musica incita as pessoas a usarem o termo “gancho e laco” em vez de
VELCRO, que é o nome registrado do produto de gancho e laco da empresa.
Além disso, a campanha ainda menciona outras marcas que se tornaram
populares e as pessoas passaram a utilizar de forma errbnea, como BAND-AID,
KLEENEX e ROLLERBLADING. O video tornou-se viral e alcancou seu objetivo,
conscientizando que VELCRO, na verdade, € uma marca registrada e ndo um

sinbnimo do produto.

387 Caso JetSki. Disponivel em: https://180graus.com/veiculos/kawasaki-reclama-jet-ski-e-
marca-o-nome-do-veiculo-e-moto-aquatica-500907/.

388 Caso JetSki (video do Jornal Nacional). Disponivel em:
https://www.facebook.com/marcautenpi/videos/voc%C3%AA-sabia-dissowilliam-bonner-usou-o-
nome-jet-ski-para-se-referir-a-motoaquatic/958317818414482/.

389 Caso Velcro. Disponivel em: https://www.youtube.com/watch?v=rRi8LptvFZY.
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Em sintese, o processo de vulgarizacdo de marcas registradas ndo é
necessariamente irreversivel. E possivel que, com esforcos continuos de
educacao do publico e estratégias de marketing, uma marca possa recuperar

sua distintividade e evitar a degeneracdo em termo genérico.

No entanto, esse processo demanda investimento significativo por parte
das empresas, seja em campanhas publicitarias, esclarecimento junto aos
consumidores ou medidas legais para proteger a marca. Exemplos como o da
XEROX, CHAMPAGNE, LYCRA, JETSKI e VELCRO demonstram que, mesmo
apos a vulgarizacao, é viavel buscar a reafirmacao da identidade da marca e a

preservacao de seus direitos de propriedade intelectual.

125



5. EQUILIBRIO COMO DIRETRIZ NA APLICACAO DA DEGENERESCENCIA
E SECONDARY MEANING

No contexto da apropriagdo (secondary meaning) ou desapropriacao de
sinais (degenerescéncia) marcarios, o equilibrio de interesses desempenha um
papel crucial na garantia de um mercado justo, devendo levar em consideracao
a protecao dos direitos dos concorrentes, do (potencial) detentor da marca, dos
consumidores do segmento mercadolégico e da sociedade como um todo.

Nesse sentido, ARIENTE®®® ensina que os direitos exclusivos
provenientes da propriedade intelectual, embora constituam um tipo de
monopdlio, necessitam ser avaliados quanto as suas vantagens e impactos
sociais. Portanto, a apropriagcdo desses direitos, especialmente no caso das
marcas, deve ser limitada e adequada aos limites do mercado em que o titular
atua. Isso garante ndo apenas incentivos e retornos econdémicos para 0O
investidor, mas também contribui para o interesse social e o desenvolvimento

econdmico e tecnoldgico do pais.

Para alcancar esse equilibrio, DESAI & RIERSON 3% propdem que os
tribunais avaliem se um termo atua como um identificador de fonte relevante no
territorio de interesse e se sua protecado como marca prejudicaria a concorréncia.
Se prejudicar, o termo deve continuar sendo considerado genérico,
independentemente de sua capacidade distintiva. Isso porque, se apenas uma
palavra puder descrever o produto, ndo pode haver barreiras a sua utilizacao
pelos concorrentes, que devem poder chamar o produto pelo nome pelo qual é
conhecido. Essas questdes nao apenas refletem os interesses dos detentores
de marcas, mas também o direito do publico geral em relacdo ao uso da

linguagem.

Assim, a fim de buscar a harmonia entre 0os agentes e evitar condutas
desarrazoadas, no caso da constatacdo da degenerescéncia, o0 uso deveria ser
verificado tdo somente no contexto comercial. Os usos ndo comerciais e/ou nao
competitivos, como por exemplo, o uso em dicionarios, jornais, publicacdes em

redes sociais e outras midias relevantes, permitiria aos titulares de marcas

390 ARIENTE, Eduardo Altomaro - A Fungédo Social da Propriedade Intelectual, 2015., p.97, p.125-
127.

391 DESAI, Deven R; RIERSON, Sandra Lynn - Confronting the genericism conundrum, 2006,
p.1.792.
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gastarem seus recursos em publicidade, no desenvolvimento da credibilidade e
no poder de identificacdo de origem de suas marcas, em vez de desperdicar
recursos em notificacbes que, por vezes, tentam restringir o uso legitimo da
marca. Assim, o publico pode desfrutar do uso pleno dos termos sem temer
represdlias por parte dos detentores de marca.3%?

De maneira semelhante, POLLAUD-DULLIAN3? argumenta que o titular
nao pode objetar esse tipo de utilizacdo por terceiros, dado o seu carater nao
comercial, pois alega que o direito de marca autoriza o comerciante a opor-se

apenas ao uso do sinal no comércio.

Essa doutrina proposta visa encontrar um equilibrio justo entre esses
interesses, reconhecendo a importancia da evolucdo da linguagem e da protecao
dos direitos dos concorrentes no mercado. Essa abordagem busca promover um
ambiente competitivo saudavel, onde tanto os detentores de marcas quanto o
publico possam se beneficiar de maneira equitativa da utilizacédo da linguagem e

da protecdo das marcas.

392 DESAI, Deven R; RIERSON, Sandra Lynn - Confronting the genericism conundrum, 2006,
p.1.792-1.793.

393 POLLAUD-DULLIAN - Droit de la propriété industrielle, in DE SIERVI, Amanda Fonseca -
Marcas: Secondary Meaning e Degeneracéo, 2021, p.227.
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6. CONCLUSAO

A marca € um dos principais ativos intangiveis das empresas, por ser uma
forma de identificar os produtos e servicos de uma empresa e distingui-los dos
de seus concorrentes, estabelecendo uma reputacdo e criando confianga e

lealdade entre os consumidores.

A distintividade, funcao primordial da marca, consiste na capacidade da
marca de uma empresa se diferenciar de outra idéntica ou semelhante de seus
concorrentes. Além disso, também é requisito de validade e protecdo para que
Ihe sejam atribuidos os direitos que Ihe sé@o pertinentes, como o direito de uso

exclusivo.

Existem dois sistemas de aquisicdo do direito marcario: o sistema
declarativo e o atributivo. O primeiro € utilizado em sistemas de common law,
onde a propriedade da marca € adquirida pelo uso, e o segundo € utilizado em
sistemas que aderem ao civil law, como Brasil, Portugal e Unido Europeia, onde

a propriedade da marca é adquirida pelo registro.

A distintividade das marcas € dinamica, podendo mudar ao longo do
tempo devido a evolucdo semantica da linguagem. Uma marca pode adquirir ou
perder distintividade com o passar do tempo, refletindo as mudancas na

percepcao do publico.

A principio, uma marca que nado tem capacidade distintiva ndo pode ser
objeto de registro ou protecdo. No entanto, se um unico operador de mercado
utiliza intensivamente um sinal por um periodo consideravel e esse uso continuo
leva os consumidores a reconhecerem o sinal ndo mais como uma simples
descricdo do produto ou servico, mas como uma marca que identifica os
produtos ou servicos desse operador especifico, este sinal inicialmente genérico
pode se tornar apto a receber tutela do direito marcario. Essa transformacao de
uma designacao geneérica em uma marca distintiva € denominada secondary

meaning, fendbmeno que merece uma analise cuidadosa.

Esta excecdo a irregistrabilidade de sinais genéricos e descritivos deve
ser aplicada de forma restritiva e prudente, para garantir um equilibrio justo entre
os interesses privados dos detentores de marcas e o0s interesses publicos e
coletivos relacionados a liberdade de uso de sinais necessarios para 0 comercio.

Essa analise deve considerar a disponibilidade dos sinais para uso geral e se
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sdo indispensaveis na comunicagdo e expressdao mercantil, devendo haver
termo substituto para que um sinal adquira secondary meaning.3®* Nem todos os
sinais sd@o passiveis de adquirir significado secundario, devendo permanecer
disponiveis para uso geral, sob pena de gerar desigualdades entre o0s
concorrentes®® e conceder ao titular ndo apenas o monopdlio sobre a

significacdo secundaria, mas também sobre o significado primario.

O secondary meaning nao esta disposto na legislacéo brasileira, mas &
possivel aplica-lo através de uma interpretacdo sistematica do ordenamento
juridico brasileiro — o que j4 vem sendo feito pelos tribunais brasileiros, ao passo
que as legislacbes portuguesa e comunitaria sdo muito mais claras nesse
sentido, permitindo o registro de sinais inicialmente desprovidos de carater

distintivo. A aplicagédo também é feita por meio do Poder Judiciério.

Para tanto, deve ser demonstrado que o uso do sinal ocorreu de forma
longa, intensa e em todo o territério de interesse. Nas evidéncias, deve haver
prova de que o sinal foi utilizado como marca, distinguindo os produtos ou
servigos de outros e identificando a fonte empresarial, e que os consumidores

reconhecem o sinal, jA ndo em seu significado priméario, isto é, genérico,

descritivo ou usual, mas como marca, com significado secundario.

A aquisicdo do caréter distintivo pelo uso requer uma prova robusta,
baseada em elementos independentes e diversificados. Isso pode incluir
relatérios de vendas, investimentos em promoc¢do, evolucdo da quota de
mercado e reconhecimento pelos consumidores. E essencial que essa prova
demonstre claramente a transformacéo do sinal em uma marca distintiva. Por
outro lado, deve-se haver atencdo quanto a esse critério, para que a aquisicao
de distintividade pelo uso néo fique restrita as empresas de maior capacidade

econdmica.

Em sentido diametralmente oposto ao secondary meaning esta a

degenerescéncia ou degeneracao.

Algumas marcas sao tdo presentes no nosso cotidiano que passam a

emprestar seus nomes e designar genericamente outros produtos ou Sservigos

394 SILVA, Ana Maria Pereira da - A relevancia dos fendmenos da aquisi¢cao de caracter distintivo
dos sinais pelo uso e da perda de caracter distintivo das marcas no direito portugués, 2003, p.18.
395 SERENS, Manuel Couceiro Nogueira - A “vulgarizagdo” da marca na directiva 89/104/CCE,
de 21 de dezembro de 1988 (ID EST, no nosso futuro), 1995, p.33-36.
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similares no mercado. Este fenébmeno linguistico, em que o carater genérico é
adquirido em momento posterior a concessao do registro de marca, € chamado
de vulgarizacdo da marca. Quando a associacao do sinal com o produto ou
servigo se torna tao estreita que o publico acredita ser a marca o proprio nome
do bem, dizimando-a completamente, estando diante da degenerescéncia ou
degeneracédo da marca. Muitas podem ser as causas para a ocorréncia desse
fendbmeno, como a forma errénea do uso pelo titular ou terceiros, auséncia de
uma segunda denominacao para produtos ou servigos inovadores e insercao da

marca em dicionarios.

Ocorre que um dos requisitos a concessao do seu registro e protecao da
marca é a distintividade, antagbnica do carater genérico. Em Portugal e na Unido
Europeia, a legislagéo prevé a transformagdo da marca em designagéo usual
como causa de caducidade de seu registro. Para que isso ocorra, o titular da
marca deve ter contribuido, com acdo ou omissdo, para a perda do carater
distintivo, sendo o termo genérico perante 0s consumidores e 0S meios

profissionais interessados na comercializagéao.

De modo diverso, no Brasil, apesar desse fendmeno nao ser tratado
especificamente como uma das hipoteses de extin¢cdo ou nulidade do registro de
marca, pode-se extrair, através de uma interpretacdo sistematica, que termos
genéricos nao sao suscetiveis de registro, assim como € proibido 0 monopdlio
de formas de expressao, o que também € alegado como critério para extincao
do registro de marca mediante provocacéo ao Poder Judiciario. E fundamental
para 0 comeércio e para 0s consumidores que ninguém seja autorizado a
monopolizar um termo genérico. Do ponto de vista econdmico, contraria 0s
principios de liberdade de iniciativa econémica e de concorréncia, e do ponto de
vista dos consumidores, estes perderiam os parametros de qualidade e origem

dos produtos e servigos que consomem.

Portanto, a vulgarizacdo da marca deve sim ter consequéncias, afinal
corrgi-se justamente sua caracteristica mais fundamental, a sua distintividade.
As pesquisas de opinido publica sdo essenciais para aferir se a marca deve
perder a sua protecdo, porque a participacdo dos consumidores € fundamental.
Além disso, deve ser verificado se o termo esta funcionando como identificador

da origem do produto ou servico.
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Os tribunais entendem que o titular que negligéncia seu zelar pela
integridade e uso correto da marca torna-se culpado por este processo que vem
a destruir sua protecao. Para que seja constatada a degenerescéncia e o titular
perca seus direitos de exclusividade sob a marca, deve haver pluralidade de
titulares utilizando o sinal idéntico ou similar para assinalar produtos idénticos ou

semelhantes, com o consequente aniquilamento da funcao distintiva.

Assim, este deve estar atento ao uso de sua marca por terceiros, tomando
as medidas cabiveis em caso de uso indevido e fazer constantes pesquisas de
mercado e de midias digitais para analisar como o publico a enxerga e, se for o
caso, implementar medidas correcionais mais adequadas para cada caso, que
vao desde campanhas publicitarias. Além disso, atitude combativa pode néao ser
suficiente para obstar a configuragdo da vulgarizacdo e consequente
degenerescéncia da marca. Isso porque a degeneracdo € a transformacao da
linguagem e, se a palavra passa realmente para o vocabulario comum, dominio

publico.

No entanto, ndo sdo todas as marcas que se tornam designacéo usual
que devem perder protecdo. Existem as marcas vulgarizadas, que, apesar de
serem referidas como sinénimo do produto ou servigo, ainda séo percebidas pelo

publico consumidor como marcas, remetendo a origem do produto ou servico.

Tanto no caso do secondary meaning como na degenerescéncia da
marca, o equilibrio de interesses é crucial para garantir um mercado justo,
considerando os direitos dos concorrentes, do detentor da marca e dos
consumidores. Os tribunais devem avaliar se um termo age como identificador
de fonte e se sua protecdo prejudica a concorréncia, sendo necessario que o
termo permaneca genérico se causar prejuizo. O titular ndo pode objetar o uso
nao comercial de terceiros, pois o direito de marca s6 se opfe ao usO no
comeércio. Deve-se buscar um equilibrio justo entre os interesses, reconhecendo

a evolucao da linguagem e protegendo os direitos dos concorrentes.
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