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RESUMO

O escopo do presente artigo é promover a discussdo
referente a aplicacdo do Art. 124, XIX da Lei de Propriedade
Industrial, mediante a possibilidade de confusao existente
no exame de colidéncia dos sinais marcarios. Através dessa
analise, mostraremos o entendimento e a aplicacdo do
Instituto Nacional de Propriedade Industrial, além de
analisar os principais requisitos elencados na Lei de Proprie-
dade Industrial e do Manual da Marcas para o exame de
colidéncia dos sinais marcarios. Apods esse estudo, desta-
caremos o entendimento que vem sendo formado no
Superior Tribunal de Justica nos ultimos anos, o qual utiliza
fontes doutrinarias para elaboracdo de decisdes relativa
a confusdo entre marcas. Além disso, iremos expor teorias
que afastam a colidéncia de sinais diante da exposicao
de casos praticos, conhecidos pela doutrina e pelos
Tribunais. Ao final, apontaremos algumas alternativas
para evitar problemas de confusdo no sistema vigente,
visto que, conforme serd demonstrado no presente artigo,
as possibilidades de colidéncia existentes no sistema de
exame de marcas ainda ndo possuem critérios concretos
de analise.
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ABSTRACT

The scope of the present work is to promote the
discussion regarding the application of Art. 124, XIX of
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the Industrial Property Law, through the possibility of
confusion existing in the exam of the collision of the
trademark signs. Through this analysis, we will show the
understanding and application of the National Institute of
Industrial Property, in addition to analyzing the main
requirements listed in the Industrial Property Law and in
the Brands Manual for examining the collision of trademark
signs. After this study, we will highlight the understanding
that has been formed at the Superior Court of Justice in
recent years, which uses doctrinal sources to make decisions
regarding confusion between brands. In addition, we will
expose theories that avoid the collusion of signs in view
of the exposure of practical cases, known by the doctrine
and by the Courts. At the end, we will point out some
alternatives to avoid confusion problems in the current
system, since, as will be demonstrated in this article, the
possibilities of collision existing in the trademark
examination system, do not yet have concrete analysis
criteria.

Keywords:. Industrial property. Possibility of confusion.
Article 124, XIX of the Industrial Property Law. Brand
collidence.

Introducao

Todo agente que detém qualquer tipo de criacdo na area
da atividade intelectual possui, consequentemente, o direito de
protecdo sobre suas producdes, sejam elas intelectuais ou indus-
triais. Sendo assim, como ja ensinava o doutrinador Gama de
Cerqueira (1946, pg. 67):

O poder da inteligéncia do homem e a ativida-
de de sua imaginacdo criadora manifestam-se no
dominio das artes e das ciéncias, como no cam-
po da técnica e das industrias, em obras de vari-
os géneros, que encontram protecdo na lei e
constituem origem de variadas relacdes juridi-
cas. [...]

Essa perspectiva de direitos de protecdo baseada na Lei é es-
tudada desde a década de 1940 em nosso ordenamento, o que,
muitas vezes, apresenta conflitos entre os limites de atuagdo e os
direitos de cada agente. Acontece que, devido as grandes mu-
dancas ocorridas nas relacdes de consumo e no desenvolvimento
de novas tecnologias resultantes do exercicio da atividade inte-
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lectual, o registro dessas obras se fez cada vez mais fundamental
para a protecdo dos direitos individuais e intelectuais, mas, prin-
cipalmente, a protecdo de bens imateriais que contemplam um
acervo financeiro incontavel das atividades empresariais.

Em virtude disso, a importancia do assentamento de sinais
distintivos de produtos ou servicos criados pelos mais diversos
agentes intelectuais apresenta um instituto de grande relevan-
cia no cendrio mundial nos ultimos anos. Esses sinais distintivos
sdo conhecidos como marcas, sendo elementos visualmente per-
ceptiveis (no ordenamento brasileiro), destinados a diferenciar
produtos ou servicos de terceiros. Além disso, mais do que um
elemento diferenciador de produtos e servicos, as marcas possu-
em valores econdmicos incontaveis e que vém apresentando uma
série de investimentos no decorrer dos ultimos anos por empre-
sas que percebem a importancia de desenvolver e proteger suas
criagdes intelectuais.

Diante dessa relevancia incorporada, especialmente apos a
globalizacdo e o avanco da tecnologia e dos amplos canais de
marketing em que as empresas atuam, a protecdo marcaria se
torna fator fundamental para todo agente criador identificar e
diferenciar seus produtos e servicos. A importancia do registro se
torna imprescindivel, a fim de evitar confrontos ou atos desleais
por parte de terceiros ou até mesmo concorrentes, que podem
vir a causar prejuizos econébmicos aos agentes.

Entretanto, com a criacdo e utilizacdo das marcas em um
mundo completamente conectado, a possibilidade de confusao
existente entre sinais semelhantes é um problema recorrente para
empresarios e titulares em geral, que enfrentam problemas de
concorréncia, praticados, muitas vezes, por atos ilegais de tercei-
ros que atuam no mesmo segmento de mercado. Sendo assim, o
estudo desses problemas cada vez mais comuns em nosso cotidi-
ano se faz necessario, para tentar entender as regras impostas
pela autarquia responsavel pelo registro no Brasil, o Instituto
Nacional de Propriedade Industrial — INPI, e a Gltima estancia de
julgamento sobre temas que envolvem a Propriedade Industrial
no Brasil, o Superior Tribunal de Justica — STJ.

Nota-se que muitos sinais marcarios sdo indeferidos pela
Autarquia, ou impedidos pelo STJ, pois apresentam desconfor-
midades com o disposto no Art. 124, XIX da Lei n°® 9.279 - Lei de
Propriedade Industrial. Referido artigo diz respeito, principal-
mente, a possibilidade de reproducdo ou imitacdo que a marca
requerida possa vir a causar, perante sinais de terceiros, ja
registrados.
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Mais do que isso, a colidéncia entre marcas é estudada para
evitar, especialmente, a possibilidade de confusdo que possa ser
ocasionada para o consumidor, perante o consumo de produtos
ou servicos. Essas atuacdes sdo mencionadas na Lei de Proprie-
dade Industrial, porém, até hoje ndo possuem um conceito e
uma base legal clara para analise de sua aplicabilidade, caben-
do ao juizo e a doutrina definir e construir parametros de exa-
me desses casos.

E diante desta falta de definicdo ou complementacdo da
Lei que o proprio INPI destaca, em seu Parecer Técnico INPI/CPAPD
n° 01/2012 - parecer que trata dos chamados “Acordos de Con-
vivéncia de Marcas”, a dificuldade de analise de exame entre
marcas. Vejamos:

Ja é parte dos lugares comuns do mundo da pro-
priedade industrial se afirmar que o exame de
marcas é, por definicao, uma atividade
marcada pela subjetividade. A rigor, tal co-
locacdo se justifica na medida em que o julga-
mento a respeito dos niveis de confusdo ou as-
sociacdo entre dois sinais marcarios é caracteri-
zado por margens consideravelmente cinzentas,
onde tudo parece estar desprovido de contor-
nos bem definidos, onde nada costuma ser
auto-evidente. '

E claro o entendimento de que a subjetividade menciona-
da no Parecer Técnico se faz presente pela caréncia de parametros
de analise na Lei de Propriedade Industrial. Mais do que isso,
em muitos casos, a atuacdo do INPI apresenta decisdées contradi-
toérias, ndo obedecendo a artigos dispostos na prépria Lei de
Propriedade Industrial. Além disso, a escassez de margens claras
de analise nos exames de colidéncia entre marcas cabe, muitas
vezes, a ser imposta pelo Superior Tribunal de Justica, que, cada
vez mais, vem utilizando a doutrina como fonte basica para suas
decisodes.

Por essa razdo, diante da norma que rege o sistema marcario
brasileiro e da anélise de casos praticos, o presente artigo busca

' BRASIL, Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior. Insti-

tuto Nacional da Propriedade Industrial. Aceitacdo dos assim chamados acor-
dos de convivéncia de marcas. Parecer técnico n° 01/2012 INPI/CPAPD. INPI
N° 52400.035599/2012-35, Rio de Janeiro: Ministério do Desenvolvimento,
IndUstria e Comércio Exterior, p. 05, 30 mar. 2012. Disponivel em: https:/
www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/legislacao. Acesso em: 18 jan. 2023.
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se, de fato, a falta de contornos legais especificos referente a
pratica da confusdo entre marcas esta sendo resolvida ou supe-
rada na aplicacdo de casos existentes no INPI e no Superior Tri-
bunal de Justica, e se resolveria ou minimizaria o problema de
subjetividade existente.

1 Do exame basico de colidéncia perante o INPI

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial — INPI é uma
autarquia federal, que tem como finalidade regular as normas
que integram a propriedade industrial, sendo o responsavel por
registro de patentes, desenhos industriais, transferéncia de
tecnologia, indicacdo geografica, programas de computador,
topografia de circuito integral e, principalmente, do registro de
marcas, tema que estd sendo enfrentado no presente artigo.

Quando pensamos em marca, um dos aspectos mais impor-
tantes que deve ser observado é a protecdo que o registro efe-
tuard perante o produto ou servico requerido. Logo, todo agente
que busca proteger seus produtos ou servicos deve se atentar
sobre os impedimentos que possam vir a causar problemas para
o registro de sua marca no INPI.

Se, em carater antecedente, o requerente realiza uma pes-
quisa prévia completa, atingindo as diversas hipéteses de
colidéncia existentes, a chance de ocorrer indeferimentos, opo-
sicdes e processos administrativos de nulidade no processo de
registro da marca é baixa. Porém, mediante os espacos cinzentos
encontrados em nosso sistema, como os que o préprio INPI des-
taca em pareceres proferidos pela propria diretoria, o requeren-
te ainda poderd ser surpreendido com algum impeditivo que
afete no registro e na posterior concessdo da marca.

Diante disso, o objetivo deste estudo é analisar os principais
requisitos de indeferimento de marcas, critérios formados pelo
préprio INPI e que, em varios casos, ndo atendem aos pressupos-
tos estabelecidos na Lei de Propriedade Industrial. Cabe desta-
car que, em diversos processos, o entendimento que o INPI pos-
sui sobre alguns dos requisitos a seguir relatados foi e esta sen-
do superado por teorias e precedentes do STJ e dos Tribunais
Federais do Brasil.

Entre as varias causas que possam motivar o indeferimento
de uma marca, destacamos a atividade que mais detém relevan-
cia nos ultimos anos no INPI, sendo o foco principal do presente
estudo, a menc¢ao do Art. 124, XIX da Lei de Propriedade Indus-
trial:
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XIX - reproducdo ou imitacdo, no todo ou em
parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia
registrada, para distinguir ou certificar produto
ou servico idéntico, semelhante ou afim, susce-
tivel de causar confusdo ou associacdo com mar-
ca alheia; ?

Esse artigo da Lei de Propriedade Industrial é frequente-
mente usado pelo INPI nos despachos de indeferimento de mar-
cas e em razdes de nulidade, informando ao requerente do re-
gistro da marca que a andlise de disponibilidade do sinal
marcario esta em conflito com marcas ja registradas. Ou seja, esse
conflito poderd ocasionar, ao consumidor, confusdo ou associa-
¢do indevida de outra marca ja registrada, mesmo que, em mui-
tos dos casos, a possibilidade de confusdo entre os sinais distinti-
vos ndo é suficiente para ocasionar confusdao e associacdo
indevida.

Entretanto, nota-se que a referida lei menciona o instituto
da confusdo, mas ndo conceitua seu significado e seus limites de
atuacdo, abrindo uma grande possibilidade de interpretacao, a
qual podera ser usada de maneira diversa nas defesas dos titula-
res das marcas. Diante desta lacuna deixada pela Lei, cabe ao
proprio INPI estabelecer o conceito do instituto, sendo a “inca-
pacidade de reconhecer diferencas ou distin¢des”3. Observa-se
que o INPI enfatiza a incapacidade do publico de diferenciar as
marcas ou de elencar suas distincdes, porém, nem sempre, ao
estabelecermos o exame de colidéncia entre marcas, esse concei-
to é respeitado.

A necessidade de definicdo do conceito é relevante, uma
vez que as marcas que possuem semelhanca nem sempre ocasio-
nam confusdo, pois a andlise deve ser feita obedecendo a al-

2 BRASIL, Lei n° 9.279, Lei da Propriedade Industrial, Brasilia, 1996. Dis-
ponivel em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/|9279.htm#:~:text
=LEI%20N%C2%BA%209.279%2C%20DE %2014,0briga%C3%A7 %C3%B5es%20
relativos%20%C3%A0%20propriedade %20industrial. &text=Art.%201%C2%BA %20
Esta%20Lei%20regula,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%
20propriedade%20industrial. &text=V%20%2D %20repress%C3%A30%20%C3%
A0%20concorr%C3%AAncia%20desleal. Acesso em: 18 jan. de 2023.

3 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Manual de Mar-
cas. Rio de Janeiro. Outubro de 2019. Disponivel em: http://manualdemarcas.
inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B711_An%C3%A1lise_do_
requisito_da_disponibilidade_do_sinal_marc%C3%A1rio. Acesso em: 18 jan.
de 2023.
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guns parametros. De acordo com Gama Cerqueira (1982, p. 919),
o maior doutrinador brasileiro no que tange a Propriedade In-
dustrial, elenca a necessidade de definicdo dos aspectos que
devem ser analisados para ocasionar confusdo:

Estes principios podem resumir-se numa regra ge-
ral, que vem a ser a seguinte: a possibilidade de
confusdo deve ser apreciada pela impressao de
conjunto deixada pelas marcas, quando exami-
nadas sucessivamente, sem apurar as suas dife-
rencas, levando-se em conta ndo s6 o grau de
atencdo do consumidor comum e as circunstan-
cias em que normalmente se adquire o produto,
como também a sua natureza e o meio em que
0 seu consumo é habitual.

Esse conjunto de impressées deixadas pelas marcas, que
possam acarretar na turbacdo dos sentidos de percep¢dao medi-
ante produtos ou servicos, ndo possui definicdo na Lei. Ocorre
que, assim, cabe a jurisprudéncia e aos aplicadores de direito
marcario, como o nobre doutrinador Gama Cerqueira, estabele-
cerem os alicerces sobre o contetdo.

Contudo, antes de analisarmos os pressupostos criados pela
doutrina e pela jurisprudéncia brasileira, o préoprio INPI estabe-
lece alguns aspectos que devem ser analisados para evitar a pos-
sibilidade de confusdo marcaria. Esses aspectos sdo encontrados
no Manual de Marcas e estdo divididos em trés principais fatores
de analise: Aspecto Grafico, Aspecto Fonético e Aspecto Ideolo-
gico.

1.1 Aspectos Grafico, Fonético e Ideologico

Sempre que nos deparamos com uma marca, o primeiro ele-
mento a ser analisado é o aspecto gréafico, ou seja, os elementos
nominativos que compdem aquele sinal distintivo. Ocorre que,
nos casos em que ha colidéncia entre marcas, nos principais fa-
tores pelos quais devem ser observados, percebemos que a
Autarquia detém de algumas peculiaridades de analise.

Importante destacar que nesse exame nao sao analisadas
somente marcas nominativas; também podem apresentar seme-
Ihanca grafica marcas figurativas e mistas, ou seja, aquelas que
possuem imagens ou figuras. Desse modo, de acordo com o Ma-
nual de Marcas, a similaridade grafica é ocasionada quando ha
“repeticdo de sequéncias de letras, numero de palavras e estru-
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tura das frases e expressées”4, sendo que, quando presentes es-
ses pressupostos em marcas que apresentam colidéncia, podera
o pedido posterior ser indeferido, pois possui capacidade de
causar confusdo e associacdo indevida perante os consumidores.

Todo e qualquer caso que apresente essas caracteristicas
podera ser passivel de indeferimento, pois infringe diretamente
o aspecto grafico do exame de colidéncia entre sinais marcarios
disposto no Manual de Marcas e, consequentemente, o Art. 124,
XIX da Lei de Propriedade Industrial. No entanto, ao vermos a
aplicabilidade de norma em casos concretos, nota-se que nem
sempre o aspecto grafico detém de julgamento uniforme nos
despachos da Autarquia.

Citamos como exemplo o caso das marcas “PRO", registrada
sob o n°® 825947847 e "PRO", registrada sob o n° 828899614, ambas
com o mesmo elemento nominativo e registradas na Classe (NCL)
09. Claramente, nos deparamos com a presenca de um sinal grafi-
co nominativo idéntico, cuja repeticdo de sequéncia de letras e
de estrutura da palavra é de facil compreenséo, logo qualquer
consumidor desatento facilmente se confundiria ao buscar uma
marca e acabar encontrando a outra.

Porém, vemos que ambas as marcas coexistem no mercado
had mais de 10 anos, indo totalmente contra as normativas
estabelecidas no Manual de Marcas e na Lei de Propriedade In-
dustrial. Entretanto, as marcas tém apresentacdes distintas, sen-
do uma nominativa e outra mista, razdo pela qual se faz o
questionamento: a presenca de uma figura ilustrativa é o bas-
tante para a diferenciacdo das marcas?

Para o INPI, podemos afirmar que, mesmo as marcas possuin-
do os mesmos elementos textuais, a diferencia¢do quanto a sua
apresentacdo e ao mercado de atuagdo é suficiente para a coexis-
téncia das marcas, tanto é que a marca nominativa de titularidade
de Carl Zeiss foi registrada no ano de 2003. Passados oito anos
depois, a marca mista de titularidade da Shimano Europe B.V. foi
concedida pelo INPI, coexistindo até os dias de hoje.

Ou seja, constata-se que apenas a analise da grafia alfabéti-
ca ndo é o bastante para a reproducdo de uma marca, mas, sim, a
andlise também das figuras que cada sinal pode deter, o que nem
sempre é observado pelo consumidor ao adquirir os produtos.

4 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Manual de Mar-
cas. Rio de Janeiro. Outubro de 2019. Disponivel em: http://
manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Manual_de_Marcas. Aces-
so em: 18 jan. de 2023.
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Por outro lado, ao analisarmos o aspecto fonético, compro-
vamos que essa diferenciacdo grafica, seja por palavras ou até
mesmo por imagens, nem sempre é suficiente para causar
distintividade entre as marcas. Mesmo que haja diferencas entre
as letras do elemento nominativo, a fonética das marcas
colidentes pode vir a ser semelhante, fator que deve ser verifica-
do também para analise de possivel confusdo dos consumidores.

Comprovando esse entendimento, utilizamos exemplos ba-
sicos, empregados por professores de ensino fundamental no
estudo da fonética de palavras. Trata-se dos registros das marcas
"CASA", registrada sob o n°® 902213091, e a marca “"KASA", re-
gistrada sob o n° 826490948, ambas na Classe (NCL) 35. Nota-se
a diferenciagdo grafica usada para definir o substantivo femini-
no “CASA", que apresenta foneticamente o mesmo som, mesmo
as marcas sendo apresentadas graficamente diferentes.

Para isso, a analise deve ser feita comparando as sequéncias
de silabas, entonacdo das palavras e o ritmo das frases, logo,
percebe-se, claramente, que ambas as marcas apresentam
colidéncia fonética, pois, mesmo que a grafia seja diversa, os
fonemas existentes em cada elemento nominativo sdo iguais. Ou
seja, as marcas nitidamente apresentam colidéncias fonéticas, mas
se diferenciam graficamente na composicao de suas imagens.

Entretanto, para realizarmos e completarmos os requisitos
basicos de analise de colidéncia entre sinais, devemos atentar
para outros fatores de comparacdo. Com isso, apds a analise de
colidéncia entre os sinais marcarios diante da andlise grafica e
fonética, temos, mesmo assim, que observar o aspecto ideoldgi-
co da marca, o qual esta definido de acordo com o Manual de
Marcas, como sendo,

Sinais que, apesar de distintos do ponto de vista
fonético e/ou grafico, evocam ideias idénticas ou
semelhantes também podem levar o publico-alvo
a confusdo ou associacdo indevida.®

Desse modo, temos a definicdo de que o aspecto ideoldgico
serd o conjunto de ideias que compdem a marca, o significado
em que o elemento nominativo traz ao consumidor, que deve ser

5> INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Manual de Mar-
cas. Rio de Janeiro. Outubro de 2019. Disponivel em: http://manualde
marcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B711_An%C3%A1lise_
do_requisito_da_disponibilidade_do_sinal_marc%C3%A1rio. Acesso em: 18
jan. de 2023.
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suficientemente distinto de outros ja existentes no mercado. Ou
seja, mesmo que superados os aspectos graficos e fonéticos, a ana-
lise do significado das marcas também devera ser considerada.

Para ilustramos como a relevancia desse aspecto é de extre-
ma importancia nos dias atuais, destacamos a colidéncia ideolé-
gica com diferenciacdo de idiomas, situacdo cada vez mais co-
mum nas analises da Autarquia. Trouxemos a baila as marcas
“GOLD", registrada sob o n°® 817454233, e a marca “OURO", re-
gistrada sob o n°® 003515303, ambas na Classe (NCL) 35.

Sendo de conhecimento do publico em geral, por se tratar
de palavra amplamente conhecida no Brasil, a palavra “GOLD",
provinda da lingua inglesa, possui como significado o metal Ouro.
Assim, nota-se claramente que ambas as marcas evocam ideias
idénticas ao publico, mesmo nado apresentando problemas de
colidéncia nos aspectos graficos e fonéticos.

Contudo, constata-se que, mesmo apresentando colidéncia
ideoldgica, o INPI entendeu que as marcas podem coexistir no
mercado sem prejuizo, pois ndo acarretaria em possibilidade de
confusdo perante o consumidor médio. Portanto, ao analisar
apenas um dos aspectos de colidéncia por vez, ha a impressao
de contradicdo do que estd disposto no Manual de Marcas.

Entretanto, é importante destacar que a andlise de colidéncia
dos sinais marcarios deve ser feita em conjunto, conforme pro-
prio trecho do Manual de Marcas:

Como regra geral, a andlise da colidéncia entre
sinais baseia-se na avaliacdo da impressao geral
dos conjuntos e ndo apenas em seus elementos
individuais, sendo levados em conta, simultanea-
mente, os aspectos graficos, fonéticos e ideoldgi-
cos dos signos comparados.®

Ou seja, o impedimento de registro de uma marca devera
apresentar incompatibilidades com os trés aspectos trazidos ante-
riormente, de modo simultaneo. Porém, conforme visto anterior-
mente, percebe-se que ndo é necessaria a implementacdo de to-
dos os sinais colidentes na analise de marcas para o indeferimento,
restando observar outro fator de extrema importancia no exame
de colidéncia: a afinidade mercadolégica de cada marca.

& INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Manual de Marcas.
Rio de Janeiro. Outubro de 2019. Disponivel em: http:/manualdemarcas.
inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B711_An%C3%A1lise_do_
requisito_da_disponibilidade_do_sinal_marc%C3%A1rio. Acesso em: 18 jan.
de 2023.
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1.2 Afinidade Mercadoldgica

Passados os aspectos graficos, fonéticos e ideoldgicos, va-
mos ao segundo fator de andlise em colidéncia entre marcas,
visando evitar a confusdo e associacdo indevida de uma ou mais
marcas: o exame de afinidade mercadolégica. Esse exame esta
diretamente ligado ao principio da especialidade, o qual deter-
mina a finalidade que o produto ou servico ira ser apresentado
ao publico.

O estudo do mercado se torna fundamental ao analisarmos
seu nicho mercadolégico, bem como examinar seus concorren-
tes e caracteristicas de seus consumidores, para evitar problemas
de concorréncia e limitacdo de sinais em mercados distintos. Para
analisarmos esse requisito, devemos obedecer ao sistema de clas-
sificacdo das marcas, cuja Autarquia adota a Classificacdo Inter-
nacional de Produtos e Servicos de Nice (NCL), que, atualmente,
se encontra na décima segunda alteracdo, com entrada em vi-
gor em fevereiro de 2023.

Essa classificacdo é dividida em classes de produtos, listados
nas classes de 1 a 34, e nas classes de servicos, listados nos nume-
ros 35 a 45. Essa lista determina onde a marca irad ser enquadra-
da perante os critérios do INPI, separando cada produto e servi-
¢o em seus respectivos mercados.

Logo, poderemos deter de marcas préximas, ou seja, com
grau de semelhanca entre os elementos nominativos altos, po-
rém que se distanciam mediante sua area de atuacdo, ou seja,
mercados diferentes. Todavia, esse seria também um critério para
afastar a confusdo marcéaria? A Autarquia possui essa resposta
em seu Manual de Marcas:

Como regra geral, quanto menor a semelhanca
entre os sinais, maior devera ser a afinidade
mercadolégica entre os produtos ou servicos assi-
nalados a fim de caracterizar o risco de confusao
ou associacdo indevida.’

7 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Manual de Marcas.
Rio de Janeiro. Outubro de 2019. Disponivel em: http://manualdemarcas.
inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B711_An%C3%A1lise_
do_requisito_da_disponibilidade_do_sinal_marc% C3%A1rio#:~:text=
Como%20regra%20geral%2C%20quanto%20menor,de%20confus%
C3%A30%200u%20associa%C3%A7%C3%A30%20indevida. Acesso em: 18
jan. de 2023.
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Percebe-se que o INPI estabelece uma condicdo de registro,
a qual marcas semelhantes, se registradas em classes distintas su-
ficientemente para ndo deter de afinidade mercadoldégica, pos-
suem legitimidade suficiente para coexistir no mercado. Ou seja,
utilizando a pratica reversa para o entendimento, podemos ter
marcas extremamente semelhantes em mercados distintos, pois a
area de atuacdo de cada marca estabelece a possibilidade de
confusdo muito pequena.

Logo, quando a analise de colidéncia entre marcas é feita,
um dos fatores decisivos para a permanéncia de ambas as marcas
é a area de atuacdo perante o mercado e seu publico consumi-
dor. No entanto, devemos observar que, devido a variedade de
nichos mercadolégicos existentes na classificacdo do INPI, esse
julgamento, muitas vezes, ndo ocorre conforme o estabelecido
na legislacdo, afinal, a classificacdo ndo consegue especificar cada
classe com mercados distintos e especificos.

Em alguns casos, produtos enquadrados na mesma classe,
por exemplo, ndo possuem nenhuma relacdo de afinidade en-
tre si, descartando a possibilidade de confusdo entre eles. Em
outros casos, produtos enquadrados em classes distintas, as ve-
zes, podem possuir aproximac¢do, sendo por finalidade ou pelo
canal de distribuicdo do produto, logo, a possibilidade de con-
fusdo é ampla.

Para confirmar esse entendimento, destacamos como exem-
plo as marcas classificadas na Classe (NCL) 01, as quais abran-
gem:

Substancias quimicas destinadas a industria, as ci-
éncias, a fotografia, assim como a agricultura, a
horticultura e a silvicultura; Resinas artificiais ndo
processadas, matérias plasticas ndo processadas;
Adubo, fertilizantes; Composicdes extintoras de
fogo e para sua prevencao; Preparac¢des para tem-
perar e soldar; Substancias quimicas destinadas a
conservar alimentos; Substancias para curtir pe-
les de animais e couro; Substancias adesivas des-
tinadas a industria; Massas e outras substancias
de preenchimento; Preparacdes bioldégicas desti-
nadas a industria e a ciéncia.?

8 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Manual de Mar-
cas. Rio de Janeiro. Outubro de 2019. Disponivel em: https://www.gov.br/
inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/classificacao_de_marcas/
INPIBRNCL112022NotasExplicativas20211231.pdf. Acesso em: 18 jan. de
2023
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Nota-se que, diante da amplitude de produtos que a classi-
ficacdo oferece, as marcas que sdo registradas nessa classe po-
dem possuir mercado completamente diferente, ainda que de-
tendo de aproximacédo do seu elemento nominativo. Porém,
mesmo diante deste entendimento, podemos encontrar decisdes
contrdrias ao estabelecido na legislacéo.

Comprovando esse entendimento, destacamos as marcas
“AIR" e "AIR +" ambas registradas na Classe (NCL) 01, mas com
especificacdes distintas. A marca “AIR", registrada sob o n°
840303572, possui especificacdo de produtos relacionados a ade-
sivos em geral; ja a marca “AIR", registrada sob o n® 915903563,
possui especificacdo para atuacdo em peroxidos organicos, for-
mulacdes de perdxidos organicos e misturas para uso industrial,
como curativo na industria da borracha.

A marca “AIR" foi indeferida pelo INPI, indeferimento man-
tido em grau de recurso, pois, de acordo com despacho publica-
do na Revista de Propriedade Industrial n°® 2550, estaria infrin-
gindo o Art. 124, XIX da Lei de Propriedade Industrial. Contu-
do, analisando os mercados de atuacdo, percebe-se que ambas
as marcas ndo tém a menor possibilidade de confusao entre os
publicos; no entanto, as semelhancas nominativas existentes entre
as marcas foram suficientes para ocasionar o indeferimento do
pedido de registro realizado posteriormente.

Ou seja, nota-se, no caso demonstrado, uma aplicabilidade
diversa da disposta no Manual de Marcas, sendo que a analise
deveria ser feita diante da especificacdo e atuacdo da marca em
seus respectivos mercados, cujas finalidades de cada produto séao
divergentes. Mesmo os sinais possuindo colidéncia, o exame nao
deve ser realizado analisando apenas a semelhanca entre os
nomes, mas, sim, sua totalidade, como fazem o Superior Tribu-
nal de Justica e os demais tribunais brasileiros.

E diante desta variedade de nichos mercadolégicos que o
Manual de Marcas estabelece alguns critérios a serem observados
para afastar a confusdo por afinidade mercadoldgica, entre eles:
natureza, finalidade e modo de utilizacdo, complementariedade,
concorréncia e permutabilidade, canais de distribuicdo, publico-
alvo, grau de atencdo e origem habitual.

Esses critérios examinam o conjunto em que o produto ou
servico possui de acordo com sua finalidade, além de estabelecer
se, de fato, apresenta concorréncia com marcas colidentes peran-
te o publico consumidor. O peso que esses quesitos de avaliacdo
possuem depende da capacidade de levar o publico a confusao,
conforme as caracteristicas particulares de cada mercado.
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Visando esclarecer a relevancia da aplicabilidade da afinida-
de mercadoldégica, observamos, por exemplo, o caso das marcas
com o mesmo elemento nominativo “POLO" existentes nas Classe
(NCL) 30 e 03, registradas sob o n°® 730079732 e 813171644, res-
pectivamente. A primeira, possui especificacdo para o comércio
de produtos de café; a segunda, detém de especificacdo para pro-
dutos relacionados a perfumaria.

Constata-se que ambas as marcas coexistem em mercados
distintos, embora possuindo os mesmos elementos grafico, fo-
nético e ideoldgico. O registro da marca de produtos de café,
feito subsequentemente, foi possivel pela inexisténcia de mer-
cado comum entre as marcas, sendo este o exame completo e
correto de colidéncia marcaria.

Por fim, o INPI destaca, em seu Manual de Marcas, um am-
plo rol de casos em que a colidéncia marcaria podera ser resolvi-
da. Entretanto, diante da constante complexidade de casos que
vém sendo apresentados, a Autarquia, em alguns casos de
colidéncia, ndo utiliza de maneira correta a aplicagcdo do que
estd disposto em Lei, como foi demonstrado no presente artigo.

Sendo assim, cabe ao Superior Tribunal de Justica analisar
os erros cometidos pelo INPI e, também, criar novas teses e con-
ceitos sobre a possibilidade de confusdao marcaria. Esse entendi-
mento serd abordado adiante, demonstrando, de maneira pra-
tica, os principais casos que servem como base para o julgamen-
to amplo realizado pelo STJ.

2 A confusao marcaria sob o entendimento do Superior
Tribunal de Justica-STJ

Conforme demonstrado no topico anterior, cabem ao Insti-
tuto Nacional de Propriedade Industrial — INPI o registro e a re-
solucdo de conflitos referentes as marcas em ambito nacional.
No entanto, em alguns casos, os titulares ou requerentes de uma
marca podem se sentir prejudicados pelas decisdes proferidas pela
autarquia, sendo que essas divergéncias podem levar as partes a
ingressar no Judiciario, chegando, em muitos casos, ao Superior
Tribunal de Justica.

Contudo, o entendimento que o Superior Tribunal de Justica
tem sobre os requisitos de colidéncia de marca, existentes na Lei
9.279/96 e no Manual de Marcas, em muitas ocasides, é divergen-
te do entendimento da Autarquia. Essa divergéncia vem se am-
pliando no decorrer dos Ultimos anos, devido a heterogeneidade
e a complexidade dos pedidos, além da limitacdo de expressdes
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nominativas disponiveis, as quais, ao longo dos ultimos anos, apre-
sentam cada vez mais dificuldades para o registro, em virtude da
grande quantidade de pedidos protocolados no INPI.

Devido a crescente demanda de registros relacionados a Pro-
priedade Industrial nos ultimos anos, questdes referentes a mar-
cas, patentes e demais bens intelectuais vém ganhando notéria
relevancia nos julgamentos do STJ. Grande parte deste percentual
é ocupada pela desavenca de empresas que buscam garantir seus
direitos de produtos ou servicos registrados. A corte, sempre que
analisa os casos, deve priorizar os efeitos que a decisdo proferi-
da ocasionard ndo somente para as partes, mas principalmente
para o destinatario final, o consumidor.

Em face desses conflitos, o Superior Tribunal de Justica tem
abordado temas como: exclusividade marcaria; colidéncia de si-
nais no mesmo ramo de mercado; direito de propriedade; trade
dress; direito moral; concorréncia desleal, entre outros. No en-
tanto, ao perquirir os temas citados anteriormente, percebemos
que todos eles nos remetem novamente a possibilidade de con-
fusdo que os sinais conflitantes possam vir a causar perante o
consumidor, ou seja, a colidéncia entre marcas é um assunto re-
corrente em todos os tdépicos anteriormente citados.

Diante desta problematica, torna-se tao significativo esta-
belecer o entendimento do Superior Tribunal de Justica, face a
constancia que o conceito se apresenta nos julgamentos e na
praxis.

Se, por um lado, temos o INPI seguindo estritamente as nor-
mas estabelecidas na Lei de Propriedade Industrial e em seu
Manual de Marcas, por outro, vemos o Superior Tribunal de Jus-
tica implementando decisdes que inquirem o uso da marca na
pratica de fato. Algumas dessas decisdes sdo baseadas em princi-
pios e teorias que ja foram consolidados perante a jurisprudén-
cia do Tribunal, face a necessidade de definir novos parametros
nos exames de colidéncia entre marcas.

Visando clarear a zona cinzenta, definida pelo proprio Pa-
recer Técnico do INPI/CPAPD n° 001/2012, o qual dispde que o
exame de colidéncia, muitas vezes, é definido pelo critério sub-
jetivo, o STJ resolve, em diversas decisdes, novos aspectos de
andlise. De inicio, destacamos o julgamento do Recurso Especial
n° 949.514/RJ, em que o Ministro Humberto Gomes de Barros
elenca trés requisitos impeditivos para o registro de marca:

Para impedir o registro de determinada marca é
necessaria a conjuncao de trés requisitos: a) imi-
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tacdo ou reproducdo, no todo ou em parte, ou
com acréscimo de marca alheia ja registrada; b)
semelhanca ou afinidade entre os produtos por
ela indicados; ¢) possibilidade de a coexisténcia
das marcas acarretar confusdo ou duvida no con-
sumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX). - Afastan-
do o risco de confusdo, é possivel a coexisténcia
harmoénica das marcas. °

Nota-se que o impedimento de registro deve ser feito anali-
sando os trés requisitos elencados pelo Relator, os quais apre-
sentam grande semelhanca da redacdo atual do Manual de
Marcas do INPI, aspectos que foram analisados no topico anteri-
or do presente artigo. Porém, percebe-se que, como na maioria
dos casos de colidéncia, a possibilidade de coexisténcia das mar-
cas causarem confusdo ou duvida perante o consumidor é desta-
cada no item “c” da referida decisao.

Diante dessa possibilidade de confusdo, destacada desde o
ano de 2007, quando o processo foi julgado, o Tribunal vem
criando novos preceitos, como o recentemente julgado Agravo
em Recurso Especial n° 1.346.089 — RJ, decisdo que superou as
analises anteriores, pois utilizou um teste provindo de especia-
listas da area de Propriedade Industrial como fonte. Nessa deci-
sdo, o Ministro Moura Ribeiro utilizou a aplicacdo de inumeros
critérios avaliativos doutrinarios, que possibilitaram maior am-
plitude na anélise:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRO-
PRIEDADE INDUSTRIAL. ART. 124, XIX, DA LEI N°
9.279/96. COLISAO DE MARCAS. MARCA NOMINA-
TIVA CHESTER E MARCA MISTA CHESTER CHEETAH.
REGISTRO CONCEDIDO SEM EXCLUSIVIDADE DO
USO DA PALAVRA “CHESTER”. POSSIBILIDADE DE
CONVIVENCIA DAS MARCAS. INEXISTENCIA DE
CONFUSAO ENTRE CONSUMIDORES. REVISAO DE
MATERIA FATICO-PROBATORIA. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDENCIA DA SUMULA N° 07/STJ. AGRAVO REGI-
MENTAL NAO PROVIDO. 1. Para a caracterizacdo
da infringéncia de marca, ndo é suficiente que se
demonstrem a semelhanca dos sinais e a sobrepo-
sicdo ou afinidade das atividades. E necessario que
a coexisténcia das marcas seja apta a causar confu-

° BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Especial n® 949.514. Recorrente:
Agricola Fraiburgo S.A. Recorrido: Société des Produits Nestlé S.A. Relator:
Ministro Humberto Gomes de Barros, Brasilia, DF, 04 out. 2007.
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sdo no consumidor ou prejuizo ao titular da mar-
ca anterior, configurando concorréncia desleal. Pre-
cedentes. 2. A doutrina criou parametros para a
aplicacdo do 124, XIX, da Lei n° 9.279/96 ao caso
concreto, listando critérios para a avaliacdo da pos-
sibilidade de confusdo de marcas: a) grau de
distintividade intrinseca das marcas; b) grau de se-
melhanca das marcas; c) legitimidade e fama do
suposto infrator; d) tempo de convivéncia das mar-
cas no mercado; e) espécie dos produtos em cotejo;
f) especializacdo do publico-alvo; e) diluicdo.™

Esses critérios, indicados da letra "A" até a letra “E”, utilizados
para a avaliacdo da da confusdo de marcas, sdo denominados como
“Teste 360° de Confusdo de Marcas'”, criado pela doutrina e que
vem sendo utilizado desde 2015 pelo juizo brasileiro. Percebe-se que
os elementos de avaliacdo abrangem completamente os requisitos
de registro da marca, afastando a possibilidade de confusao.

Sendo assim, como os critérios elencados no Teste 360° es-
tdo sendo aplicados constantemente pelo Superior Tribunal de
Justica e pelos demais 6rgaos julgadores do pais, torna-se neces-
saria a analise de cada um dos requisitos. Os aspectos analisados
visam clarear a zona obscura existente no exame de colidéncia
de marcas, ocasionando maior seguran¢a no exame.

Vejamos a seguir os requisitos implementados pelo Teste 360°.

2.1 Grau de distintividade intrinseca das marcas

Trata-se da diferencia¢do que as marcas colidentes apresen-
tam, visto que, se as marcas possuem elementos semelhantes ou
iguais, as possibilidades de registro sao baixas. Nesse requisito,
o estudo pode ser analisado observando o disposto no Manual
de Marcas do INPI, onde, especificamente, é destacado o grau
de diferenciacdo necessario para o deferimento da marca, que
ja foi explicado em capitulo anterior neste artigo.

Nesse sentido, o grande doutrinador brasileiro Gama de
Cerqueira (1982, p. 919) ja definia como deveriam ser analisa-
dos os elementos semelhantes e distintivos das marcas:

' BRASIL, Superior Tribunal de Justica, AgRg no RECURSO ESPECIAL N°
1.346.089 —RJ. Agravante: BRF S.A. Agravado: Pepsico incorporation. Relator:
Ministro Moura Ribeiro. Brasilia, DF, 05 mai. 2015.

" Filipe Fonteles Cabral e Marcelo Mazzola, O Teste 360° de Confusdo de
Marcas, Revista da Associacdo Brasileira da Propriedade Intelectual, n® 132,
set/out de 2014, p. 14/22.
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1°. as marcas nao devem ser confrontadas e com-
paradas, mas apreciadas sucessivamente, a fim de
verificar se a impressdo causada por uma recorda
a impressdo deixada pela outra; 2°. as marcas de-
vem ser apreciadas, tendo-se em vista ndo as suas
diferencas, mas as suas semelhancas; 3°. finalmen-
te, deve-se decidir pela impressdo de conjunto das
marcas e ndo pelos seus detalhes.

Constata-se que a apreciacdo deve ser feita observando os si-
nais marcarios sucessivamente, além dos conjuntos totais da marca,
e ndo apenas os sinais de maior relevancia. Nesse aspecto, fazemos
uma observacdo importante encontrada em diversos casos julga-
dos pela Autarquia: marcas de natureza mista podem ser registradas
com o mesmo elemento nominativo de marcas nominativas, pois o
conjunto de semelhancas e, consequentemente, diferencas delas é
distinto.

Diante disso, corroborando com a tese, vemos a aplicacdo
desse aspecto na andlise de colidéncia das marcas “BELA VISTA",
disposto no “Teste 360°", e muito utilizado nos recursos de inde-
ferimentos, sendo usado como paradigma nesse tipo especifico
de colidéncia. O Recurso Especial n® 863.975-RJ julga a possibili-
dade de coexisténcia das marcas que possuem o elemento
nominativo igual, porém em naturezas distintas:

entanto, faz-se aqui referéncia ao fato porque as
marcas em disputa, apesar de utilizarem em sua
composicdao elementos verbais idénticos (“BELA
VISTA"), tém outros elementos (desenho, cor) que
as distinguem muito bem. Nesse contexto, a par
de ndo estar caracterizada contrafacdo (que, repi-
ta-se, ndo se discute), ndo se evidencia probabili-
dade de que se venha a induzir o consumidor a
erro quanto a origem dos produtos. Os elementos
distintivos da marca, bem como o fato de se tratar
de produtos de classes diferentes, sdo suficientes
para que o consumidor exerca adequadamente seu
direito de compra, sem se confundir. A mera cir-
cunstancia de se tratar de géneros alimenticios ndo
é suficiente para se presumir a confusdo.™

2. BRASIL, Superior Tribunal de Justica, RECURSO ESPECIAL N° 863.975 —RJ.
Recorrente: Leite Fazenda Bela Vista LTDA. Recorrido: Instituto Nacional da
Propriedade Intelectual - INPI. Relator: Ministro Sidnei Beneti. Brasilia, DF, 19
ago. 2010.
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Portanto, mesmo diante da presenca de elementos verbais
idénticos, a analise foi feita observando o conjunto da marca, pos-
sibilitando a convivéncia e afastando a possibilidade de confusdo.
Sendo assim, no tocante ao grau de distintividade, devemos desta-
car os tipos de sinais, que sdo classificados em quatro categorias:

Sinais ndo distintivos, aqueles que sdo formados por expres-
sdes ou imagens que identificam o préprio produto ou servico
que sao utilizados, descrevendo suas caracteristicas. Citamos como
exemplo o requerente que busca o registro da marca “Agua”
para registro do produto de d4gua mineral. Nota-se que ndo ha
distintividade entre o elemento nominativo e o produto de fato.

Sinais sugestivos ou evocativos, aqueles em que os elemen-
tos nominativos ou figurativos da marca sugerem ou aludem a
caracteristicas dos produtos ou dos servi¢os. Destacamos o tipico
caso da marca “Airbus”, quando se trata de servicos de aviacao,
no qual o STJ, inclusive, detém de teoria que serd vista posteri-
ormente no presente artigo.

Sinais arbitrarios, sdo aqueles elementos que ndao possuem
ligacdo com o produto ou servico que pretende assinalar. Trata-se
dos casos que menos apresentam empecilhos para o registro da
marca, pois a possibilidade de colidéncia de sinais arbitrarios para
marcas de mesmo publico-alvo é pequena, porém existente.

Por fim, sinais fantasiosos, os quais sequer possuem significado
intrinseco, ou seja, a requerente forma elemento de caracterizacdo
da marca que nao possui ligacdo com as caracteristicas do produto
ou do servico e nem nos remete a uma interacdo ideoldgica.

2.2 Grau de semelhanca das marcas

Esse requisito deve ser analisado também conforme o Ma-
nual de Marcas do INPI, no qual o exame deve ser feito obede-
cendo aos aspectos graficos, fonéticos e ideoldgicos, ja explica-
dos no tépico anterior do presente artigo. Vemos que o Tribunal
usa esse entendimento, conforme o julgamento do Agravo em
Recurso Especial 1.325.204, no qual:

Entretanto, ndo ha que se falar que o termo LIPS,
isoladamente, para o segmento especifico de sor-
vetes seja um termo evocativo, enquadrando-se
naquilo que a doutrina chama de ‘marcas fracas’,
implicando em supor a convivéncia com outras
marcas semelhantes, tendo em vista que a coli-
déncia entre as marcas em deslinde, vai além des-
te ponto. Ela transparece, justamente, no conjun-
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to da marca mista da Apelante, que consiste na
figura do sol, com o termo LIPS, que provoca a
‘ideia de refrescancia’, como salientado na senten-
¢a, da decorrendo a associacdo entre as marcas,
portanto, além do aspecto grafico e fonético, mas
também ideolégico.™

O ministro relator Marco Aurélio Bellizze entendeu que ha
colidéncia entre as marcas “ICELIPS” e “ICE LIPS”, tanto no as-
pecto grafico, fonético e também no ideoldgico, seguindo a
mesma linha de exame disposta no INPI. Verifica-se que o relator
analisa o exame comparativo entre as marcas, as quais apresen-
tam grau de semelhanca suficientemente para ocasionar o
indeferimento da marca registrada posteriormente.

Portanto, as regras dispostas pela Autarquia neste aspecto
sdo seguidas pelo Tribunal.

2.3 Legitimidade e fama do suposto infrator

Requisito utilizado em exames nos quais uma das partes da
lide consegue alcancar tamanha diferenciacdo de seus produtos
ou servicos que acaba se tornando referéncia para o consumi-
dor, criando, de fato, uma relacdo de lealdade. Essa fama é sufi-
ciente para descartar a possibilidade de confusdo, mesmo dian-
te de sinais marcarios extremamente semelhantes.

Em muitos casos, a fama conquistada pelo agente é tama-
nha que detém de protecdo ndo apenas na classe de atuacao,
como também nas demais, sendo o caso das marcas notoérias:

A condicdo fundamental é que a marca tenha
uma preeminente notoriedade. Ela deve ser fa-
miliar ndo somente aos profissionais do ramo -
condicdo exigida para a protecdao de que trata o
art. 6 bis - mas ao publico em geral. Ou seja, a
marca notoriamente conhecida deve ocupar,
entre as demais marcas de sua classe, uma posi-
¢ao de singularidade e originalidade™

'3 BRASIL, Superior Tribunal de Justica, Agravo em Recurso Especial n°
1.325.204 - RJ. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Agravante: Antonio
Roberto Vieira Lanchonete ME. Agravado: Alsaraiva Comércio, empreendi-
mentos imobiliarios e participa¢des. Brasilia, DF, 05 abr. 2019.

4 ARITA, Hissao e BRAGA, Helson C. A protecao das marcas notdrias no
Brasil, Revista de Administracdo de Empresas, 24(3), jul/set. 1984, p. 48.
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Podemos utilizar como exemplo a empresa The Coca-Cola
Company, cujas marcas foram registradas em diversas classes,
mesmo o consumidor sabendo que o principal produto da em-
presa é voltado para o mercado de bebidas. Entretanto, mesmo
que terceiro tente realizar o registro de marca semelhante, in-
clusive em classe diversa, podera ocasionar confusdao ao consu-
midor devido a fama que a empresa conquistou.

Esse aspecto serve também para analisar marcas considera-
das parasitarias, as quais aproveitam da fama conquistada pela
marca de maior renome para atrair clientes diante da confusao
causada. Portanto, nota-se a amplitude que o teste consegue
alcancar diante da andlise das mais variadas formas de colidéncia
e confusdo presentes em nosso sistema.

2.4 Tempo de convivéncia de marcas no mercado

O principal fator para analise de confusdo entre marcas sera
o efeito da existéncia de ambas perante o publico-alvo, se o
tempo de convivéncia das marcas ser suficiente para ndo acarre-
tar em problemas de desvio de clientela, ndo ha motivos para
anular o registro da marca registrada subsequentemente.

A questao é simples: toda e qualquer andlise de colidéncia é
feita para evitar confusdo entre marcas e prejuizos por eventuais
concorrentes que possuem marcas proximas. Contudo, se as mar-
cas coexistem e nao é registrado nenhum tipo de desvio de clien-
tela perante o publico-alvo, ndo faz sentido requerer a nulidade
de uma das marcas, pois o tempo de existéncia demonstrou que
ndo existe confusao.

A jurisprudéncia ainda nao define o principio como algo in-
dependente, porém sempre se faz presente na analise de colidéncia
o tempo de convivéncia dos sinais.

2.5 Espécie dos produtos

Matéria de grande importancia no registro de uma marca, a
necessidade de especificacdo correta do produto se torna funda-
mental para a andlise de espécie dos produtos e servicos. Serao
passiveis de confusdo aqueles produtos ou servicos que se encon-
trem no mesmo nicho mercadolégico, o qual, em muitos dos ca-
sos, ndo estara enquadrado necessariamente na mesma classe, mas,
de acordo com sua finalidade, podera vir acarretar confuséao.

O préprio Manual de Marcas estabelece que “A protecdo
assegurada a marca recai sobre produtos ou servi¢cos correspon-
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dentes a atividade do requerente, visando a distingui-los de
outros idénticos ou similares, de origem diversa'™”. Esse entendi-
mento sera feito para possivel convivéncia de marca que possui
sinais semelhantes, porém tem a finalidade diversa.

Podemos utilizar como caso exemplificativo as marcas deti-
das com o elemento nominativo “GLOBO", o qual pode ser es-
pecificado para os ramos de alimentacdo, como os famosos bis-
coitos “Globo”, registrados na classe (NCL) 30, tanto para emis-
soras da TV aberta, como o canal “Globo”, que detém de regis-
tro em varias classes, sendo afastada a possibilidade de confusao
entre essas marcas.

Constata-se que a finalidade que o produto ou servico ofe-
rece, ou seja, a sua especialidade, ird definir se as marcas irdo
apresentar confusdo ou ndo. Esse exame pode ser comparado
ao exame mercadoloégico feito pelo INPI.

2.6 Grau de atencao do publico-alvo

Nesse aspecto, deve ser feita a analise do consumidor no
momento da compra do produto ou do servico. A doutrina des-
taca nesses casos o custo, ou processo de compra do produto,
que demandard maior pesquisa por parte do consumidor, dife-
rentemente de produtos que possuem baixo custo, possibilitan-
do confusdo entre as marcas.

Também, destacamos uma particularidade nesse aspecto,
que, em alguns tipos de produtos ou servicos, o consumidor deve
possuir conhecimento técnico para sua aquisi¢cdo. Exemplo disso
sdo alguns produtos disponibilizados no mercado agricola, como
defensivos agricolas em geral, que, para sua aquisicdo, se faz
necessario receituario emitido por profissional legalmente habi-
litado.

Essa imposicdo legal, estabelecida pelo artigo 13, da Lei n°
7.802/89, separa os consumidores do mercado agricola de outros,
que ndo possuem requisitos para aquisicdo do produto ou do
servico prestado. Portanto, na hora da compra e, consequente-
mente, adoc¢do da marca, o usudrio possui capacidade técnica para
realiza-la, diferentemente do consumidor comum, logo, afasta a
possibilidade de confusdo na andlise de sinais semelhantes.

'S INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Manual de Mar-
cas. Rio de Janeiro. Outubro de 2019. Disponivel em: http://manual
demarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_0O_que_%C3%A9_marca. Aces-
so em 18 jan. 2023.
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2.7 Diluicao

Para a doutrina, a diluicdo seria o ato no qual um concorren-
te “diluiria” o efeito de distintivo da marca, utilizando-a em ou-
tros nichos de mercado e fazendo com que aquela lembranca de
singularidade fosse esquecida. Em resumo, esse tipo de situacdo
ocorre normalmente em marcas notérias, em que a proximidade
do elemento de terceiro causa aproveitamento parasitario.

Logo, percebemos que, para afericdo de confusdo nesse tipo
de caso, devemos analisar as consequéncias que esses embates
causam na perspectiva do consumidor, e ndo somente o que esta
disposto em Lei, ou seja, o contexto em que a marca esta disposta.

Podemos utilizar como exemplo o caso disposto no Teste 360°
', onde ha a analise de diluicdo nos produtos das marcas ‘CHINA IN
BOX" e ‘ASIA IN BOX". A discussao ¢é feita devido ao elevado nu-
mero de consumidores da marca “ASIA IN BOX"” estarem consumin-
do os produtos da marca, crendo ser uma ramificacdo da marca
notéria (China In Box), ocasionando, assim, a sua dilui¢ao.

Porém, a propria Corte estabelece que, para o reconheci-
mento de confusdo e, consequentemente, diluicdo nesses casos,
deve ser necessario que as marcas sejam aptas a causar prejuizos,
umas com as outras. Esse entendimento é consolidado, confor-
me demonstra o préprio do Agravo no Recurso Especial n®
1.346.089 - RJ, mencionado anteriormente:

Para a caracterizacdo da infringéncia de marca, ndo
é suficiente que se demonstrem a semelhanca dos
sinais e a sobreposicdo ou afinidade das ativida-
des. E necessario que a coexisténcia das marcas seja
apta a causar confusdo no consumidor ou prejui-
zo ao titular da marca anterior, configurando con-
corréncia desleal.”

Sendo assim, passados os exames dos principais aspectos
destacados pela doutrina nos ultimos anos, o STJ vem criando
outros tipos de teses que servem de precedentes para o reque-
rente de marca em geral.

6 Filipe Fonteles Cabral e Marcelo Mazzola, O Teste 360° de Confusao de
Marcas, Revista da Associacdo Brasileira da Propriedade Intelectual, n® 132,
set/out de 2014, p. 152.

7 BRASIL, Superior Tribunal de Justica, AgRg no RECURSO ESPECIAL N°
1.346.089 —RJ. Agravante: BRF S.A. Agravado: Pepsico incorporation. Relator:
Ministro Moura Ribeiro. Brasilia, DF, 05 mai. 2015.
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Nessas teses, toda a sistematica utilizada ira nos remeter a
possibilidade da colidéncia marcaria de causar confusdo peran-
te o publico-alvo da marca, mesmo em elementos nominativos
préximos, como veremos a seguir. No entanto, também serédo vis-
tas as confusdes criadas pelos empresarios e as obriga¢des gera-
das por agentes que registram marcas semelhantes, mesmo com
a andlise do INPI.

3 TeoriadaDistancia

Um dos requisitos basicos para o registro de uma marca é
possuir carater distintivo das demais existentes no mercado. Logo,
o sinal deve afastar a possibilidade de aplicacdo de colidéncia
dos aspectos graficos, fonéticos e ideoldgicos, conforme citado
anteriormente. Porém, diferentemente do entendimento firma-
do pelos praticantes da Propriedade Industrial, o Superior Tri-
bunal de Justica, nos Ultimos anos, tem autorizado o registro de
marcas que possuam elemento nominativo parecido, ou até
mesmo igual, com outras ja existentes e registradas no INPI.

O estudo dessa teoria, baseada nos principios da equidade
e da igualdade, provém da possibilidade de coexisténcia de
marcas que apresentam sinais semelhantes sem afetar o mercado
uma da outra. Assim, quando existente no mercado grande quan-
tidade de marcas classificadas como evocativas ou fracas, uma
nova marca, para ser registrada, ndo necessita ser totalmente
diferente de outras ja registradas.

Esse entendimento tem como caso norteador a colidéncia
entre as marcas que apresentam os elementos nominativos “ELLE”
e "ELLE ELLA". Nota-se que ambas as marcas possuem a mesma
palavra “ELLE” em sua composicdo. Diante disso, a reproducao
parcial é nitida, vide a ementa do RESP. 1819060/RJ, da Rel. Mi-
nistra Nancy Andrighi:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
ACAO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E
DE ABSTENCAO DE USO. ELLE / ELLE ELLA. POS-
SIBILIDADE DE CONVIVENCIA. AUSENCIA DE RIS-
CO DE CONFUSAO. REEXAME DE FATOS E PRO-
VAS. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 7/STJ. TEORIA
DA DISTANCIA.

1. Acdo ajuizada em 18/12/2015. Recurso especi-
al interposto em 4/7/2018. Autos conclusos a
Relatora em 20/5/2019.

2. O propésito recursal é verificar a higidez do
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ato administrativo que concedeu a marca ELLE
ELLA a recorrida.

3. Para que fique configurada a violacdo de mar-
ca, é necessario que o uso dos sinais distintivos
impugnados possa causar confusdo no publico con-
sumidor ou associacdo errénea, em prejuizo ao ti-
tular da(s) marca(s) supostamente infringida(s). Pre-
cedentes.

4. Nos termos da jurisprudéncia desta Corte, mar-
cas dotadas de baixo poder distintivo, formadas
por elementos de uso comum, evocativos, descri-
tivos ou sugestivos, podem ter de suportar o 6nus
de coexistir com outras semelhantes.

5. O fato de existirem diversas marcas em vigor
também formadas pela expressdo ELLE atrai a apli-
cacdo da teoria da distancia, fenémeno segundo a
qual ndo se exige de uma nova marca que guarde
distancia desproporcional em relagdo ao grupo de
marcas semelhantes ja difundidas na sociedade.
6. O reexame de fatos e provas é vedado em recur-
so especial. Sumula 7/STJ.

7. Diante do contexto dos autos, portanto, e a par-
tir da interpretacdo conferida a legislacdo de re-
géncia pela jurisprudéncia consolidada nesta Cor-
te, impde-se concluir que as circunstancias faticas
subjacentes a hipétese - grau de distintividade/se-
melhanga, auséncia de confusdo ou associacdo er-
ronea pelos consumidores, tempo de coexisténcia,
proximidade entre marcas do mesmo segmento -
impedem que se reconheca que a marca registra-
da pela recorrida deva ser anulada. RECURSO ES-
PECIAL NAO PROVIDO. '8

Ao analisarmos o uso das marcas com elementos nominativos
parcialmente iguais, além de estarem registradas na mesma clas-
se, fica nitida a aplicacdo do Art. 124, XIX da Lei de Propriedade
Industrial, que acarretaria em confusdo. Entretanto, diferente-
mente do disposto na Lei de Propriedade Industrial, o STJ defi-
niu o caso aplicando a Teoria da Distancia, em que considerou
as marcas como evocativas, utilizando como fator de julgamen-
to a grande quantidade de marcas registradas com o elemento
nominativo “ELLE".

'8 BRASIL, Superior Tribunal de Justica, Recurso Especial n° 1.819.060 — RJ.
Recorrente: Hachette Filipacchi Presse. Recorrido: Flora Produtos de Higiene e
limpeza LTDA. Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI. Brasilia, DF, 20 fev. 2020.
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De fato, o elevado numero de registros com a expressdao
"ELLE" faz com que o sinal se torne fraco, evocativo, fazendo
com que se torne possivel realizar a aplicacdo da Teoria da Dis-
tancia. Nesse entendimento, o professor Gama Cerqueira (1982,
p. 819) descreve as consequéncias desse tipo de registro:

Se o comerciante adota marcas desse género por
lhe parecer util e vantajoso indicar a qualidade
essencial do produto ou a sua composicdo, deve
suportar, como Onus correspondente a essa van-
tagem, a relativa semelhanca de outras marcas
com as suas.

Sendo assim, as marcas classificadas como fracas, ou seja,
quando é comumente usada, devem suportar o fato de que elas
serdo reproduzidas em vdrias outras marcas. Comprova-se esse
entendimento além do julgado da marca "ELLE”, ao analisar-
mos o Recurso Especial 1773244 /RJ, no qual foi acusada a higidez
do ato administrativo que concedeu o registro da marca
“AMERICA AIR"”, quando ja& havia no mercado a marca
“AMERICAN AIRLINES” e demais elementos nominativos de ex-
trema semelhanca. Em decisédo, o Superior Tribunal de Justica se
posicionou da seguinte forma:

Porém, analisando as marcas no contexto de mer-
cado em que estdo inseridas, isto €, no meio em
que o consumo ¢é realizado, verifica-se que ali con-
vivem diversos signos semelhantes, utilizando os
termos “air”, “airway” e “airlines”, assim como
nomes de paises e continentes (United Airlines,
Korean Air, Air Canada, China Eastern Airlines, Air
China, Air Europa, Eva Air, Air France, Airasia X,
Airasia, Asiana Airlines, Alaska Airlines, Aegean
Airlines, Tui Airways, Fiji Airways). Observa-se que
grande parte dessas empresas mantém véos para
o Brasil. A presenca desses elementos comuns é
capaz de desenvolver no consumidor uma aten-
¢do aos detalhes que diferenciam cada marca. A
natureza do consumo é mais sensivel, afastando a
possibilidade de erro, ndo obstante a semelhanca
entre as marcas concorrentes. Esse fendmeno ¢é
denominado na doutrina de teoria da distancia,
segundo a qual uma nova marca nao precisa guar-
dar distancia desproporcional em relacdo ao gru-
po de marcas semelhantes ja& aceitas no mercado.
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Assim, a comparacao se da ndo somente entre as
marcas em disputa, mas também quanto ao mer-
cado pertinente."

Nota-se que a expressao “AlR", assim como a expressao
"ELLE", esta presente em diversas marcas no mesmo mercado,
logo essa convivéncia ocasiona a oportunidade de uma nova
marca com elementos semelhantes ser registrada, arcando com o
Onus de existir confusdo entre elas. Portanto, vemos na aplica-
¢do da teoria que o agente que tentar registrar uma marca deve
escolher um elemento nominativo que afaste sinais considera-
dos evocativos ou fracos, pois poderdo, mesmo apos o deferi-
mento, acarretar confusdo entre os consumidores.

4 Secondary Meaning-Teoria do significado secundario da
marca

Outro entendimento provindo do STJ, a Teoria do Sentido
Secundario, constantemente usada nos julgados atuais, é defi-
nida como um fendmeno em que a marca, que possui carater
genérico ou até mesmo apresenta um sinal ndo registravel, mas
gue, com o uso continuado ao longo do tempo, causa associa-
¢do pelos consumidores e, consequentemente, sua distin¢do sob
produtos ou servicos do mesmo ramo mercadolégico.

O destaque dessa teoria se fez necessario, visto que o INPI
compreende que signos nao distintivos, como os genéricos, des-
critivos, necessarios, comuns ou vulgares definidos conforme dis-
posto no Art. 124, VI da Lei de Propriedade Industrial, ndo sao
registraveis como marca. Entretanto, seguindo a teoria, esse é
mais um dos fendmenos marcarios que comprovam a forca que
uma marca pode alcancar devido a percep¢do semidtica do sinal
marcario.

Utilizando como exemplo o caso analisado pela doutrina
referente ao time de futebol Grémio Foot-ball Porto Alegrense,
destaca que a expressdo Grémio é uma palavra comum, que tem
como significado sociedade, além de compor nomes de grupos
recreativos de escolas de samba. Contudo, devido ao uso
ininterrupto da marca, por mais de um século, remetendo a ex-
pressdo intrinsecamente ao time de futebol brasileiro, vemos que

9 BRASIL, Superior Tribunal de Justica, Recurso Especial n°® 1.773.244 —RJ.
Recorrente: American Airlines INC. Recorrido: America Air Taxi Aéreo LTDA.
— ME. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Brasilia, DF, 02 abr. 2019.
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sua distincdo se concretizou perante o publico, evidenciando
claramente a Teoria do Significado Secundario.

Incorporando o entendimento da doutrina, com a jurispru-
déncia encontrada no Superior Tribunal de Justica, vemos o caso
em que a marca “Iphone”, da empresa norte-americana Apple,
adquiriu o direito de exclusividade da marca, contra a marca G
GRADIENTE IPHONE da IGB Electron.

No que diz respeito ao “iPhone” da Apple, so-
bressai a ocorréncia do fendmeno mercadolégico
denominado secondary meaning (“teoria do sig-
nificado secundario da marca”), mediante o qual
um sinal fraco (como os de carater genérico, des-
critivo ou até evocativo) adquire eficacia distin-
tiva (originariamente inexistente) pelo uso con-
tinuado e massivo do produto ou do servico. A
distinguibilidade nasce da perspectiva psicolo-
gica do consumidor em relacdo ao produto e sua
marca, cujo conteudo semantico passa a predo-
minar sobre o sentido genérico originario. 2°

Vemos que a expressao Iphone, de acordo com o Superior
Tribunal de Justica, é caracterizada como sinal fraco, ou seja, se
enguadra nos impedimentos dispostos no Art. 124, VI, da Lei de
Propriedade Industrial. Entretanto, como é fato e notério seu
reconhecimento pelos consumidores e pelo publico em geral,
pela popularidade dos produtos apresentados, aplica-se a Teo-
ria do Significado Secundario.

Observa-se que, quando o elemento vira um simbolo, tanto
para representacdo de produtos, quanto para servicos, a possi-
bilidade de confusdo pelo publico € minima, uma vez que o
publico jad reconhece aquele elemento e o relaciona com suas
caracteristicas, sendo esse o principal ponto de diferenca dessa
teoria.

Nos exemplos apresentados e nos demais casos que se utili-
zam da secondary meaning, vemos que ha uma discordancia de
entendimento do INPI e do STJ. No entendimento da Autarquia,
respeitando o disposto na Lei de Propriedade Industrial e em
seu Manual de Marcas, as expressdes ndo poderiam ser registradas,

20 BRASIL, Superior Tribunal de Justica, RECURSO ESPECIAL N° 1.688.243 —
RJ. Recorrente: IGB ELETRONICA S.A e Instituto Nacional da Propriedade
Industrial. Recorrido: Apple INC. Relator: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMAO.
Brasilia, DF, 20 set. 2018.
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pois, além de encontrar o impedimento legal do Art. 124, VI,
apresentariam oportunidades de confusdo do publico-alvo.

Acontece que essa possibilidade de impedimento e confu-
sdo analisa apenas o contexto normativo, deixando de lado as
acoes realizadas no cotidiano, os impactos e as consequéncias
que marcas com elevado potencial econémico e com grande
engajamento ocasionam no publico em geral. Diante disso, o
Superior Tribunal de Justica faz a analise impondo intepretacdes
normativas e praticas, aceitando, em muitos casos, a presenca de
marcas com elementos préximos.

5 Da alternativa pararesolucao das divergéncias entre o INPI
eoST)

Demonstrados os entendimentos que o INPl e o STJ apre-
sentam sobre o exame de colidéncia entre marcas, percebe-se
que a quantidade de aspectos, resolu¢des, teorias e principios
que devem ser analisados para o registro de uma marca é extre-
mamente ampla. Sendo assim, qualquer agente que propuser o
registro de uma marca perante a Autarquia deve estar ciente de
todos esses preceitos para evitar problemas no momento do re-
gistro e também posteriormente, se a marca for deferida, bus-
cando defendé-la de terceiros que pratiquem atos irregulares.

No entanto, mesmo possuindo amplo conhecimento do tema
e respeitando os fatores de colidéncia elencados neste trabalho,
nao se pode estabelecer uma garantia de registro da marca. Isso
se faz possivel, pois, conforme citado anteriormente, a analise
de colidéncia ainda depende do exame subjetivo do analista
responsavel, o qual, em algumas vezes, impede o registro da
marca, mesmo estando de acordo com a Lei da Propriedade In-
dustrial.

Diante desta problematica, demonstrada inUmeras vezes no
presente artigo, de que o INPI, baseado nos precedentes dispos-
tos pelo STJ, deve estabelecer novos requisitos para evitar impe-
dimentos no registro. A criagdo de um novo artigo na Lei de
Propriedade Industrial, abarcando conceitos e ferramentas de
colidéncias dispostas nos precedentes brasileiros e internacionais,
diminuiria o problema apresentado.

A criacdo do artigo que tratasse especificamente de
colidéncia na Lei de Propriedade Industrial serviria como uma
compila¢do do entendimento que a Autarquia e o STJ possuem
sobre o tema. Além disso, cabe ressaltar que o Tribunal, em mui-
tos casos, como os usados no presente artigo, utiliza textos pro-
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vindos da doutrina, como o nobre doutrinador Gama Cerqueira
e Denis Borges Barbosa, pesquisadores extremamente respeita-
dos no mundo todo, pelo trabalho e estudo dedicado a propri-
edade industrial.

Alternativamente, propusemos a criacdo de um compilado
de normas, extraidas do Manual de Marcas e dos julgados do
STJ, em que, de maneira simplificada, elenque as possibilidades
vigentes de confusdo de marcas existentes em nosso sistema. Nota-
se que essa alternativa se aproxima da ideia disposta pelo pro-
prio Manual de Marcas do INPI; entretanto, diferentemente do
disposto no Manual, essa compilacdo devera ser feita de modo
especifico e direto, elencando o que é permitido e o que nao é.

Sendo assim, incorporada uma das alternativas dispostas e
propostas no presente artigo, verifica-se a seguranca juridica que
o artigo ou manual ird trazer para o agente da area. Além disso,
o indice de conflitos de marcas e processos de nulidade existen-
tes atualmente no INPI provavelmente se reduziria constante-
mente, visto que possuiriamos uma norma clara e direta sobre o
assunto, diferentemente do que temos hoje.

Diante desses fatos, destacamos novamente que o registro
de uma marca nao deve depender da analise subjetiva, uma vez
que, atualmente, gracas a necessidade de complementacdo da
norma, temos em nosso ordenamento inUmeros precedentes que
formam um regimento complexo, mas necessario e carente de
elementos mais especificos de exame.

Conclusao

A presente pesquisa teve como ponto inicial analisar o prin-
cipal motivo impeditivo de convivéncia de marcas nos Brasil nos
ultimos anos, disposto no Artigo 124, XIX da Lei de Propriedade
Industrial. No artigo, séo estabelecidos os motivos pelos quais
uma marca ndo pode ser registrada, pretendendo evitar, peran-
te o consumidor, a possibilidade de confuséao.

Posteriormente, analisou-se o entendimento que o INPI pos-
sui sobre os principais pontos de colidéncia marcaria, elencando
cada um deles e indicando casos exemplificativos. Destacam-se
0s aspectos mais importantes para andlise de colidéncia das mar-
cas, como a grafia, a fonética e a ideologia de cada sinal marcario,
todos ligados ao exame de colidéncia marcaria, realizado para
evitar confuséao.

Apo6s a analise dos aspectos de morfologia, também foi dis-

posto o entendimento do INPI no tocante a colidéncia
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mercadolégica de cada marca, na qual, em muitos dos casos,
mesmo possuindo extrema relacdo de semelhanca entre os ele-
mentos nominativos, a possibilidade de registro é superada pela
inexisténcia de mercado consumidor em comum.

Seguidamente da analise do entendimento do INPI sobre
confusdo marcaria, destacamos o entendimento que vem sendo
aplicado pelo STJ nos ultimos anos, visto que, em muitas das
vezes, possui decisdes contrarias as normas utilizadas pela
Autarquia. Em primeiro momento, destacou-se o julgamento do
Agravo no Recurso Especial n° 1.346.089 - RJ, em que foi reco-
nhecido o Teste 360° de Confusdo Marcaria, tese que o Tribunal
vem adotando constantemente desde o ano de 2015.

No teste, ressaltou-se a divisdo em tépicos para analise de
sete aspectos de colidéncia marcaria, os quais, além de dispor
dos fundamentos dispostos na legislacdo, utilizam também con-
ceitos concretizados pela doutrina. O julgamento retrata algu-
mas diferencas de analise utilizadas pelo INPI, que, seguindo as
praticas de conduta do Manual de Marcas, aplica apenas o dis-
posto na Lei de Propriedade Industrial, diferentemente dos jul-
gados do STJ, em que sdo analisados casos praticos e o mercado
de atuacao.

Elencados os principais pontos do Teste 360°, foram dispos-
tas outras teorias que possuem entendimentos complementares
a norma disposta pela Autarquia, iniciando pela Teoria da Dis-
tancia, a qual provém da possibilidade de coexisténcia de mar-
cas que apresentam sinais semelhantes sem afetar o mercado umas
das outras. Essa teoria foi comprovada nos diversos julgamentos
realizados pelo STJ, em que a diversidade de marcas fracas ocasi-
onou precedente de registro para novos sinais marcarios pareci-
dos ou iguais.

Na ultima teoria apresentada, Teoria do Significado Secun-
dario da marca, trouxemos a definicdo do fenbmeno em que a
marca, que tem carater genérico ou até mesmo apresentando
um sinal ndo registravel, possui legitimidade de registro, pois,
com o uso continuado ao longo do tempo, causou associacao
pelos consumidores. Essa teoria vai contra os conceitos elencados
na primeira parte do presente trabalho, porém, de acordo com
o Tribunal, trata-se de uma superacado da analise de marcas.

Por fim, apresentamos, alternativamente, duas possibilida-
des de resolucdo do problema de colidéncia marcaria existente
em nosso ordenamento atualmente. Primeiramente, foi apresen-
tada a possibilidade da criacdo de um novo artigo na Lei da
Propriedade Industrial, o qual elencasse todos os impeditivos
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compostos pelo Manual de Marcas, representando o entendi-
mento do INPI, como também do Superior Tribunal de Justica,
representando o juizo e os doutrinadores.

Finalizando as propostas, foi apresentada, também, a cria-
¢do de um manual compilado entre os entendimentos citados
anteriormente. Essa compilacdo, diferentemente do que ocorre
no Manual de Marcas do INPI, seria especificamente para tratar
de assuntos relacionados a colidéncia marcaria, sendo seu texto
formado por aspectos especificos, os quais pudessem ser facil-
mente abordados por qualquer pessoa que tente registrar sua
marca.

Portanto, visando complementar a norma, que atualmente
ndo atende a todas as possibilidades de confusdo perante o con-
sumidor, devido a complexidade que o exame de marcas vem
proporcionando aos seus analistas, o presente artigo foi elabo-
rado para auxiliar nesta compilacdo de entendimentos, haja vis-
ta que acreditamos que serad apenas uma questdo de tempo para
gue a norma possa vir a ser complementada.
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