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RIo.de Janeiro., ~m. 23 de agasta de 2012.

Ref.: Proc~sso.n.o 824936841

EM.ENTA: Propri~dade IndustrIal - Mamas. Recurso
interposto contr:a declsãod~ la instância que
Indeferiu o pedido de registro. em epígrafe
com fundament~ no artigo 124, Inciso VI,da
(PI. Sinal constituído de· termo de. uso
comum, em·, relaçã.o .aos proçlutos
relvlndlCâdos. Ausência de suficiente forma.....•. " .

distin~iva. Deve ser· mantiGla a dec1são
recorrida

Senho.r Presideht~í

Trata'-se de recurso. dirIgido ao. Senhar .Presidente do INPI, cuja
tempestividade fai de,vidamente verificada nós maldes do. art. 212
da.Lei n;O9279/96 -Lei da 'pro.priedade Industrial - LPI.

I

O pedido. de, registra de marca em exame faI Indeferido. pela
Direto.ria de Marcas parentenc:.ter, aquela autarid'ade
administrâtiva,que o. sinal dele abjeta, " QUALYTAH,COZINHAS E
DORMITÓRIOS",.co.nfqrme plejteado.,infril')ge o..art. 124, incisa VI,
da Lei n.o 9279/9Q - Lei da PrapriedadeJndustri/al.," LPI. .

Preliminarmente deve ficar cansignada que a present.e instrução.,
esta senda realizada em canfarmidade cam a pracessamel).{:



..

'e~ade I,.,~<.." . 9'v~ 4J Il'~.Q. 'Ól
ltJ Fls,: -

"'C.J •

_ Rub.:
til .

~ ..'(:)
previsto 'para o exame 'substantivo de q'uetrata o art;. 30 d~'1
R.esoluçãon.o 144/07 e por meio de consulta direta, ao Sistern~
informatizado do INPI, 1'10 que se refer~ .aos dados das eventuais
anterioridades apontadas, das petições .eletrôn'ic:as e dos
documentos.já digitalizados. \ .

, I
Outrossim, observamos' que a pres,ente instrução está sendo I

realizada em conjcmto corri, o entendimento exarado junto aos
autos do ".processo n.O 823799646, de forma, a harmonizar 'a
matéri'a em estudo..

Neste sentido, verific,amos que o tema abordado, acer:ca ,da·
distintividade aludida no preceito legal supracitado, possui
natyreza complexa. Desta· feita, proceder-s'e-á a um ~studo
'aprofundado acerca da questão suscitada. -

Do Mérito
\'

Prelirninarmente, devemos nos remeter; ao texto legal·consagrado
no inciso VI, do artigo 124, da LPI, de forma a entendermos a
mens legisdo referido di~positivo legal, .para assiní, aferirmos a
melhor.àplicação do mesmo ao (Casoconcre~o.

O artigo 124, em seu inciso VI, da LPI, dispõe o seguinte:

, Art. '1;z4, Não são çegistrávels como mar.ca.:

'VI Jsillalde ,caráter gené'rlco~ necessário,ComlJm,
vulgarou>simplesmehte descritivo, quando tiver
relação com o produto QU serviço a distinguir, .ol}
aquele emprega~o comumente para designar uma
carpcterístlca do produto, ou serviço, quanto à
natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e
época de produção ou de prestação do serviço,
sal'(p quando revestidos. de sU,ficiente forma
distintiva;. (grifo nosso)

Da aná'lise..da norma supra~depreende-se c~omobbJetivd prinCipal
evitar que um particular aproprie-se daquilo que é comum, ou
seja, que pertence à coletividade.,

CÓDIGODEO~PAC~Y .1
! '

Entendeu o legislador na elaboração deste comando légal, que a
apropriaçãp a título exclusivo de termo de uso .comum, Como
marca para'assfnalarprodutosou serviços' com os quais<guarde
relação imediata, seria prática nociva ao interesse social, e ao

. desenvolvimento tecnôlógicoeeconômico do país, unia vez que
ensejaria ,aocorrência'de con'corrênciadesleal.

Arq. 3600 • ' , •
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Vislumbre a hipotética situação de um particular é;lpropriàr-sea
títúlo excl.usivo do termo "oerveja" oomo mi:lrca para assinalar a
bebida identificadá pelo,me$n,onome.

Em um prjmeiromomento, esse.titular fatalmEmte viria por aferir
,certa vantagem 'lndevida frente .aos seus conc()rrentes fabricantes
do mesmo produto, .ao passo que enquanto todos os outros
concorrentes assumem um ônÚsde difundir ,a su'a marca de
fi:mtasia, . atrelando-a. a.o produto, mediante investimentos e

,estratégias de marketing" aquele que; já possui um termo
difundido e in<::orporadoaosaber geral se exime deste ônus,'

(

Além do mais, a apropriação dQ termo de' uso' comum por um
particuli:lr,.enquanto sinal marcário, garantirá á 'este um direito de
exclusividade ao seu uso, e assim' este particular poderá' vir. a
impugnar; ,por medidas administrativas ou judiCiais, o uso e o
registro,do ~eferidoterm~ porter~e'iros. '

As hipóteses mencionadas enquadrãm-se perfeltaménte como
,prática de con.corrênciadesleal, cuja inteligência fundamental di:l
LPl determina'a repressão.

,
Adentrando as,quéstões de natureza técnici:l 'i:lduzidas peto INPI,
verifica".se ÇJueeste Instituto ,tem tido' posIçÕes controversas
quando da aplicação do artig'o .legal em discussão, principalmente
no quetange'a distintividade al.udidpno texto Jegalque .pos$ibilita
o "apo,stUi:lmento"(ressalva .quanto a' sua nãpexclusividade de
'uso) do termo. çle uso comUm,.parCjque o l11esmofigure como
partecompone.nte do.conjunto marcaria registrado para ássir;talar
prpdut()s ou s~rviços com 'Os qua.is gL,larde'relação imediata, ..
observando-se.a não exclus.ividadeao uso do mesmo.

Ocorre que' frequentemente são 'depositados nesta Autarquia
pedidos de 'registro de marca nos quais o núcleo ,do conjunto
ma'rcária é exatamente o termo de uso comurn, muitas, vezes
'assodadosa um elemento f(gdrativo queassumé uma simpl.es
funçãosecundária,no,cC5njuntorequerido.

Em, casos assim, muitas das· vezes' o examInador do INPI,
considerando que o elementofigurativo',confere a distintividade
necessária para0 deferimento,dq sinal oamomarca, procede .ao
apostilamentodo núcl.eómarcáriocon,siderado.irregistráveldf? per'
se e defere o 'pedido de registro, observando contudo' i:l ressalv
ao uso'exclusivo do mesmo.

Arq, 3.600 "
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E assim, numa 'cadeia sequencial, eventualmente ocorrem caso~"1
nos quais são âepositadás e régistradas perante 'o INPI, marcas
comp'ostas exatamente pelo mesmo termo' de uso comum, na
fUnção de nÚcleo marcario, em umáforma mista de apresentação
distinta. '

Todayia, esta pratica não nos parece ser adequada, a luz dos
preceitos fundamentais da LPI;·como o disciplinado pelo seu o art.
20, incisO' V, e também pelo artigo 124., inciso XIX, quando

.detectados sinais anteriórmente registrados, igualmente
compostps unicah1entepelo mestn0, núcleo marcario,' enquanto
e.lementoprincipal d'oconjl.Jntoconcedido;'

Tal ent~ndimento entontraamparo' no ',fato de que, embora
apostilado, o termo de uso comum finda por aferir a função
marcaria, no mercado consumidor, identificando ,os produtos ou
~erviços assinalados pelo termo de us.o comum, comÓ se marca
fosse.

Diante desta Situação o examinador se vê diante dê duas
possibilidades:

.'

1° determinar a convivência dos conjuntos marc'arios
'similares, tendo em vista a ressalva ao uso exclusivo. àférida
ao registro anterior, e aS$impermitir a convivência dos sinais,
em detrimento da ocorrênciâ de eventual concot"rênciadesleal;

2° - ou indeferir o sinal posterior, porinfring~ncia ao Inciso
XIX, do art. 124, da L,PI,em atendimento a' norma prevista no
art. 20', inciso Vrdo referido diploma legal e, agindo .desta
forma, conferir proteção marcaria a u~n termo originalmente

, irregistravel, '0 que poderia se constitl.Jirem violação ao direito
de terceiros•.

; Verlfica~se'ehtão~titorrente dOdefe1'i~entode eonjuntos
marcarios, com ... s', ao uso exclusivo dos termos
irregistraveis, ql,lando estes secon~tituem no nÚcleo principal do

, conjunto requerido. '

,
/

FUndafTlént9spelosqU'ais, consideramos estar o. entendimento
sobre a aplicabilidade do art .•124, inciso VI" da LPI, cO[1stantena
Resolução n.O 2QO/2010 - ..Diretrizes de Analises de Marcas - em
desa,cordoc0m os' princípios básicos da legislação da propriedade
ihdl.Jstri'al,devendo ter sua inteligência' modificada, para melhor
aplicáção, de' forma siStematica junto' ao inciso XIX, do referido

Arq, 3600 ...•• 4
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artigo legal., Vide· um .dos exemplos contidos
normatização sobre o tema em estudo: I

"

Marca

O .
"f 1(psa,áa ParinfUl

Especificação Texto da apostila

Farinhas [uso Semi direito I âo uso exclusivo da
alimentício expressão "KASA DÁ FARlNHA",

'.

São marcas deste tipo qu.e.entendemos ser npsso dever coipir.o
deferimentonos'moldes ensinados pela referida Diretriz, ao passo
que embora á figura da flor, seja/tecnicam.ente registrável, da
análise <do Eonjunto depreende-se' Cjue··esteelementó possui
função'praticatnente irrelevante como identificador do prqduto que
será efetivamente! identificadO pela expressão irregistrável no
segmentoàlllTlel1tício "Rasadà Farinha"..

Seguir fie,lme.nte o.ensinamrnto suprac;Jtpdo nos leva ao
entenldimento que é ppssfvel q deferimento da.lllélr-ca "Kélsa da
Félrinha~'a.ssosiadaà, outra fig.l..lrélql,Jalquer~rtt nome ,ç1e.outro
titular, violando assilllto previsto no art. 1241 inciso XIXI da LPJ.

Assim sendo, entendemos que ,0 conjunto marcár-iopara aferir a
sufi.aientefbrma, distintiva, para o 'afastamehto' da .aplicabilidade
do incisoVI, do art. 124, da LPlfdeve.ser composto porelementos

. de fantasia, que possuam ~?n~iderável. relevância no conjunto
requer.idd,.a ponto dé ser .i~entificado c.omoo!~lemento marcário
principal, ficand()t o eleme~to'irregistr~velf no exercício da função
s,ecundáriaqosinal, que;:'çonstituíçlodesta forllla, será passívél de
,proteçãoeml..lma. eventual cqHqência.é1P9ntéldacom fulcro no
inciso XIX, do mesmo,artigo legélL

,Do Casoem análise

Feitas as devidas. consigeraçõés,. entendemos .qu~ no presente
cas()(~m razão ge. ser i termo ..•9UALYTAH....considerado
if(egi~tr.ªvel, e compor o nucleo principal ~ô' conjunto Olarcário
requeddo,.é1$~Qciado,à. outçaexpr-ess~o iguafl"l1ente.irreg.istrável.
"Cozinhas e" Dormitório~'~~ resta como único elemento

Arq.3600 ' •. 5
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tecnicamentl:!' regi,stráVel dq conjunto~eguerido,,'a- mo.ldura na ~u~~i"
constam as expressões .irregistráve.is.,vide a seguir:

..

,

Assim, tendo em vista o -caráter pouco relevante da' moldura
supracita<:Ja.na marca'requerida, entendemos não r~star satisfeita
a ressalva de suficiente fOt'ma' distiFltiva aludida pelo comando

, legal estaqelecido no inciso VI, do art, '124, da LPI.
•

'Por todo. o exposto., opinamos. 'pelo conhecimento do recurso
interposto, negando"'lhe provimento em seu mérito, para
,manutenção doindeferir:nentodÓ pedido de registro em questãÇ>.

"
Por fim, após a sua "decisão, sugerimos o encaminhamento dos
autos ao Comitê Permanente de Aprimoramento dos
Procedime'ntos e Exame de Marcas ,- CPAPD - para ciência dest~
ppsicionamentoacercada iaplicabilidade, da norma prevista no art.
1.24, inciso VI, da LPI 'e., de maneira- sistemática à norma prevista
inciso. XIX, do réferido dispositivo' legal, e , caso entenda
áâequado,· incorporá~lo ao corpo da Resolução n..o 260/2010 que
instituiuêls Qiretrizes de'Análise de Marcas.

É o parecer.

osta Corrêa
nadar· Geral

R/CGREC
Male 0449359

Arq.3600
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Carlos' Mau Iclo Ardissone
Tecnolo' ista. emP J.•
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