MEMO/INPI/PROC/DIRAD N.° 93/2006

ADVOCACIA - GERAL DA UNIAO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL -
DIVISAO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

INPI

Rio de Janeiro, 07/12/2006.

DA: DIVISAO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - DIRAD

PARA: CGMI

Senhor Coordenador,

De ordem do Senhor Presidente do INPI em exercicio, encaminhamos o original do
PARECER/INPI/PROC/CAJ/N® 014/05, para sua ampla divulgagdo, se possivel, na

Revista da Propriedade Industrial -

RP1 N° 1876 de 19/12/2006 e inclusio no sitio do INPI

no link destinado aos pareceres desta Procuradoria & partir daquela data.

Na oportunidade informamos que o documento encontra-se formatado para ser copiado
por meio de Scanner, de forma que seja publicado com as devidas assinaturas.

Solicitamos, por fim, a devolucdo do documento original a esta Divisdo, tdo logo seja o
documento “escaneado” e que nos seja informado data de divulgagdo na RPI.

Port. 149/05
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ADVOCACIA - GERAL DA UNIAO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
COMISSAO DE ASSESSORAMENTO JURIDICO
(Port. 051/2003)

PARECER/INPI/PROC/CAJ N° 014/2005
Rio de Janeiro, em 18/11/2005.

Ref.: Processo n.° 819091243
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EMENTA: Propriedade Industrial - Marca mista DAMASCO,
requerida para assinalar os servicos de
restaurante. Recurso interposto contra decisdo de
12 insténcia que indeferiu o pedido em epigrafe,
com base no art. 124, incisd VI, da LPL
Procedéncia. Todo e qualquer sinal marcario,
visualmente perceptivel, constituido por elementos,
cujos significados nao mantenham relagéo direta e
imediata com o produto ou servigo assinalado, que
seja capaz de identificar e distinguir produtos e
servigos de outros analogos, de procedéncia
diversa, é passivel de registrabilidade como marca
a titulo exclusivo, ressalvado, contudo, o direito da
concorréncia de utilizagdo do elemento em sua real
acepgéo. Deve ser reformada a decisdo recorrida e
deferido o pedido de registro.

Senhor Procurador Chefe,

O pedido de registro de marca em exame foi indeferido pela Diretoria de
Marcas, por entender aquela 'autoridade administrativa que o sinal dele
objeto, conforme pleiteado, infringe o art. 124, inciso VI, da Lei n.° 9279/96
- Lei da Propriedade Industrial — LPI, que assim comanda:

“Art. 124 — N&o s&o registraveis como marca:

VI - sinal de carater genérico, necessério, comum, vulgar ou simplesmente
descritivo, quando tiver relagdo com o produto ou servigo a distinguir, ou
aquele empregado comumente para designar uma caracteristica do
produto ou servigo, quanto a natureza, nacionalidade, peso, valor,
qualidade e época de produgéo ou de prestacdo do servigo, salvo quande/
revestidos de suficiente forma distintiva,”




Com a finalidade de modificar esta deciséo, foi interposto Recurso ao
Senhor Presidente do INPI, cuja instrugdo técnica encontra-se devidamente
exarada nos autos, nos termos da Resolucdo INPI n.° 099/2003, as fis. 70.

Na referida instrugéo, é proposta a reforma do indeferimento do pedido de
registro, por entender que o sinal se encontra revestido de suficiente
distintividade, podendo ser assim concedido “sem exclusividade de uso da
palavra damasco”.

No mérito, em consonancia parcial ao entendimento exarado por aquela
Diretoria, concluimos também pela procedéncia das razbes que
fundamentaram o recurso, contudo, por entendermos, s.m.j., que o
elemento nominativo ndo se constitui em termo irregistravel a luz do
dispositivo aplicado, sendo considerado registravel para a classe
reivindicada, de forma diferenciada ao posicionamento exarado por aquela
Diretoria, opinamos pelo deferimento do sinal marcario a titulo exclusivo.

Conceitualmente, marca, segunda a lei brasileira, é todo sinal distintivo,
visualmente perceptivel, que identifica e distingue produtos e servigos de
outros analogos, de procedéncia diversa, ou que certifica a conformidade
dos mesmos com determinadas normas ou especificagdes técnicas.

No presente caso, constatamos a reivindicagdo do sinal marcario
DAMASCO, sob a apresentagdo mista, para identificar os servigos de
restaurante, por parte da micro-empresa “Sonia Regina Campos — ME".

Como se observa no quadro acima, o sinal reivindicado € composto por
uma figura geométrica retangular, em negrito, tendo no seu interior o
elemento nominativo “damasco”, com suas letras estilizadas.

Pesquisando na enciclopédia livie WIKIPEDIA, disponivel na rede mundial
de computadores Internet, copstatamos que o termo Damasco pode se
referir, entre outros, a denominagédo da capital da Siria e, ainda, ao fruto do
damasqueiro.

O damasqueiro é uma arvore da familia das rosaceas, de folhas
cordiformes ou ovadas, conhecida no Norte da China desde 2000 a.C.,
sendo muito cultivada em vérios paises, principalmente devido a sua
madeira dura e pelos frutos, o damasco (também chamado de abricd,
abricd, abricoque, abricote, alberge, albricoque, alpece, alperce, alperche),
comestiveis ao natural e internacionalmente consumidos como passas e em
doces. Tendo a denominagdo do fruto Damasco, por sua vez, segundo O
professor Claudio Morene; fecebido esse nome da famosa cidade Damasco

localizada na Siria.
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Pertencente da comunidade arabe a capital da Siria é a cidade habitada
mais velha no mundo, sendo o fruto damasco, conhecido mundialmente
como insumo nos pratos de proveniéncia da cozinha arabe.

Com este pequeno estudo podemos concluir que o termo “DAMASCQO”,
quando utilizado como sinal marcario para os servigos de restaurante,
podera ser, no maximo, considerado como um sinal evocativo, ou seja, um
sinal que mantém uma relagdo mediata ou indireta com o servico de
alimentagdo reivindicado, vistq que podera apenas induzir ao usuario a
idéia de ser um restaurante especializado em comidas arabes.

Diante disso, vislumbramos que ndo ha a possibilidade da palavra
“‘damasco” ser considerada de carater genérico, necessario, comum, vulgar
ou descritivo, desta atividade, tampouco, designativa de caracteristicas,
quanto a natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade, desta prestagdo
de servicgo.

De fato, no momento em que um determinado comerciante/produtor ou
prestador de servicos retira do patrimonio comum determinada
palavra/simbolo ou expressdo que, a principio, mantém relagdo indireta
com a sua atividade mercantil, porém é capaz de individualizar seu produto
ou servigo como um sinal marcario, conotando um carater fantasioso ao
sinal, posto que apenas, evoca ou sugere, de forma indireta, uma
determinada idéia, entendemos ser perfeitamente possivel a
registrabilidade de tal elemento como marca sugestiva/evocativa, a titulo
exclusivo, aquele que primeiro assim a requerer.

Este elemento, enquanto sinal marcario de fantasia e distintivo do produto
ou servigo que visa assinalar, ndo podera impedir a utilizagdo deste, por
parte de seus concorrentes, ehquanto identificador do produto/servico em
sua real acepgao. Todavia, de forma diversa, garantida a exclusividade do
elemento como sinal marcario, os seus concorrentes ndo poderao utiliza-lo
como marca para identificagdo dos seus produtos/servigos.

Assim é que, no presente caso, a utilizacdo da palavra damasco pela
requerente, na forma de apresentacdo requerida, enquanto identificadora
de marca para os servigos de restaurante, ndo tera o conddo de impedir o
uso da palavra enquanto identificadora do préprio alimento/fruto/sabor, por
parte dos concorrentes do segmento de alimentagdo, porém, o registro
concedido lhe assegurara a propriedade e o direito exclusivo de sua
utilizagdo como sinal marcario neste segmento.

Tal entendimento encontra respaldo em diversas decisGes anteriores da
prépria Diretoria de Marcas, quando concedeu como marca, a titulo
exclusivo, a palavra “damasco”, sob apresentagdo nominativa e mista, em
diversas areas do segmento alimenticio (documentos as fls. 71 e74).

Por todo o exposto, considerando a registrabilidade da palavra damasco,
como marca, para a identificagdo dos servigos de alimentagdo e a nao

aplicabilidade, ao caso, 1da inteligéncia contida no art. 124, inciso
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da LPI, opinamos pela reforma do indeferimento para que seja deferido o
pedido de registro.

No entanto, de forma a garantir o direito do requerente e deixar definida a
abrangéncia da protecdo marcaria, sugerimos que quando da concessao do
registro, figue consighado em seu Certificado de Registro, em forma de
apostila, a ressalva de que “a concessdo do registro nido exclui do
patriménio comum o direito dos concorrentes de utilizagdo da
palavra” damasco “enquanto identificadora do fruto/alimento/sabor”.

Por ultimo, por ndo ser este o entendimento atualmente adotado pela
Diretoria de Marcas na interpretacdo do art. 124, inciso VI, da LPI,
sugerimos que seja solicitado a Diretora da DIRMA, apés a decisdo do

Senhor Presidente do INPlI, a ampla divuigagcdo deste parecer aos
tecnologistas daquela Diretoria.

E o parecer que submetemos & consideragido de V. S. 2 e posterior
encaminhamento ao Senhor Presidente do INPI para a sua deciso.

De acordo. Em 21/12/05
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MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PRESIDENCIA

Rio de Janeiro, em 03/08/2006

Ref. : Registro n.° 819091243

1. De acordo com o contido no Parecer/INPI/PROC/CAJ N°
014/2005 exarado pela Procuradoria Federal no INPL
Conheco do recurso interposto. Dou-the provimento em
seu mérito. Reformo a decisdao recorrida. Defiro do
pedido de registro, ressalvando-se que “a concessao do
registro ndao exclui do patriménio comum o direito dos
concorrentes de utilizacao da palavra ‘DAMASCO’
enquanto identificadora do fruto/alimento/sabor, em sua
real acepgao”.

2. Dé-se efeito normativo ao Parecer/INPI/PROC/CAJ N°
014/2005 e a possibilidade de registro, como marcas de
bares, restaurantes e similares, de nomes de pratos,
espécimes vegetais e animais, e quaisquer outros
ingredientes culinarios, quando nao houver relagéo
direta e imediata entre o nome escolhido e a eventual
especializacdo gastronémica do estabelecimento
depositante.

3. A DIRMA para as providéncias cabiveis quanto a
publicacdo da decisdo e ampla divulgacdo do
entendimento exarado no parecer.

e 2, R

Jorge de Paula Costa Avila
Vice-Presidente, no exercicio da Presidéncia.
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