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RESUMO

O presente trabalho tem como objeto analisar a perda da distintividade da marca e o fendmeno
da degenerescéncia. Serd feita uma andlise da distintividade, abordando os requisitos para a
concessao de um registro de marca perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial e os
graus de distintividade marcaria. Em seguida, o fendmeno da degenerescéncia sera
conceituado conforme a doutrina, demonstrando-se suas consequéncias, formas de impedir e
como reconhecé-lo. Objetiva-se, portanto, demonstrar 0s prejuizos que a perda da
distintividade pode causar ao titular da marca e como os Tribunais brasileiros proferem
decisdes referentes a degenerescéncia de marcas, considerando a auséncia de legislacdo sobre
0 tema.
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ABSTRACT

The present work has its object the analyze the lack of distinctiveness of the trademark and the
degeneration. An analysis of distinctiveness will be made, addressing the requirements for the
granting of a trademark registration before the Brazilian Patent and Trademark Office and the
degrees of trademark distinctiveness. Then, the degeneration will be conceptualized according
to the doctrine, demonstrating its consequences, ways to prevent it, and how to recognize it.
The objective is, therefore, to demonstrate the damage that the loss of distinctiveness may
cause to the trademark owner and how the Brazilian Courts render decisions regarding the
degeneration of trademarks, considering the lack of legislation on the subject.
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INTRODUCAO

A Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual define como propriedade
intelectual a soma dos direitos relativos as obras literarias, artisticas, e cientificas, as
interpretacOes dos artistas intérpretes e as execucdes dos artistas executantes, aos fonogramas
e as emissbes de radiofusdo, as invencdes em todos os dominios da atividade humana, as
descobertas cientificas, aos desenhos e modelos industriais, as marcas industriais, comerciais
e de servico, bem como as firmas comerciais e denominagcdes comerciais, a protecdo a
concorréncia desleal e todos os outros direitos inerentes a atividade intelectual nos dominios

industrial, cientifico, literario e artistico.

Nesse sentido, a propriedade intelectual ndo garante protecdo apenas a atividade
criativa em si, mas também aos investimentos que séo feitos para levar estes ativos imateriais

ao mercado, ou seja, sua exploracdo comercial exclusiva.

Entre os espectros nos quais a propriedade intelectual se esquematiza, temos como
um deles a propriedade industrial, a qual se refere a marcas, patentes, desenhos industriais e

indicacOes geogréficas.

Segundo a Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/97), em seu artigo 122, a marca é
definida como “sinais distintivos visualmente perceptiveis, usados para distinguir produto ou

servico de outro idéntico, semelhante ou afim, de origem diversa”.

Ou seja, para que a marca seja concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade
Industrial e seu titular tenha direito ao seu uso exclusivo, é fundamental que o sinal detenha

distintividade, sendo um requisito essencial para o registro.

Algumas marcas, além da capacidade distintiva, também alcangcam um alto grau de
conhecimento perante o publico consumidor, o que as eleva a outro patamar. Tal caracteristica

se denomina notoriedade.
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No entanto, apesar do alto grau de conhecimento da marca pelos consumidores ser
um dos principais objetivos que o titular busca, o excessivo uso do sinal também pode trazer
graves consequéncias juridicas, se ndo utilizado de forma adequada, sendo um deles o

acarretamento do fendmeno da degenerescéncia, objeto de estudo do presente trabalho.

A degenerescéncia ocorre quando a marca passa a ser sinbnimo do produto e/ou

servico ao qual foi inicialmente designada.

Assim, para delinear os principais pontos em torno de como uma marca, amplamente
conhecida, pode vir a sofrer a degenerescéncia, o primeiro capitulo deste documento analisara
a marca e sua capacidade de se distinguir de outras, expondo os diferentes tipos de marca

conforme sua distintividade.

Em seguida, sera analisado o fendmeno da degenerescéncia, abordando seu conceito,
a ténue diferenca com o fendmeno da generificacdo, consequéncias, seu reconhecimento e
formas de impedir que ocorra, além de breves consideracGes sobre a questdo na visdo da

legislacdo brasileira e de outros paises.

Portanto, o presente trabalho buscara demonstrar a auséncia de legislacdo e posicdes
definitivas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial sobre o tema, apesar de ser de

extrema relevancia e afetar gravemente os titulares de registro, bem como terceiros.

13



CAPITULO 1 - ADISTINTIVIDADE DA MARCA

Como mencionado, a funcdo primordial da marca é identificar um produto ou
servico, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado, de forma a evitar

que os consumidores se confundam com produtos ou servi¢os afins da concorréncia.

Para o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o conjunto marcério é formado
por uma combinagdo de elementos nominativos, figurativos ou tridimensionais, sujeitos a
diversos niveis de integracdo, destinando-se a identificar produtos ou servicos, grau de
eficacia distintiva variavel e capaz de gerar uma impressao imediata junto ao publico-alvo.
Dessa forma, a impressao de conjunto corresponde a percep¢do originada pela combinacdo de

todos os seus elementos.

Nesse sentido, os elementos do conjunto marcario podem exercer diferentes funcdes,
que variam de acordo com sua preponderancia no conjunto, levando-se em consideracao as
diferentes relacGes espaciais ou semanticas existentes entre os elementos que compdéem o

conjunto, independentemente de serem eles irregistraveis de forma isolada ou nao.

Como elementos principais, temos 0s termos, expressdes ou imagens gque exercem
papel dominante no conjunto marcario, sendo o principal foco de atencdo do publico-alvo e
fixando-se em sua memoria. Tais elementos sdo normalmente utilizados pelo consumidor para
se referir a marca em questdo, em detrimento dos demais componentes nominativos e

figurativos do sinal marcario.

O carater preponderante desses elementos pode ser caracterizado por sua dimensao
no conjunto, por sua posicao relativa, pelo emprego de recursos que busquem ressalta-los, tais

como tipologias, ornamentos, molduras ou cores diferenciadas, entre outros.

! BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Manual de Marcas: 5.9 Andlise do requisito de
distintividade do sinal marcario. Disponivel em:
<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B709 An%C3%Allise_do requisito de disti
ntividade do_sinal marc%C3%Alrio>. Acesso em: 18 set. 2021.



http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B709_An%C3%A1lise_do_requisito_de_distintividade_do_sinal_marc%C3%A1rio
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B709_An%C3%A1lise_do_requisito_de_distintividade_do_sinal_marc%C3%A1rio

Outro fator importante na defini¢do do carater dominante de um elemento € a relacdo
conceitual que o mesmo estabelece com os demais componentes do sinal marcario, bem como

com o escopo de protecdo requerido.

Enquanto isso, 0s elementos secundarios sdo 0s termos, expressdes ou imagens que,
em razdo da sua relativa dimenséo semantica ou visual, ndo se fixam primordialmente junto
ao publico-alvo. Com frequéncia, tais elementos desempenham papel ornamental, destacando
0s componentes principais do sinal; ndo raro, também figuram como elementos meramente

informativos ou descritivos em relacéo ao escopo de protegéo requerido.

Além disso, é comum gque 0s componentes secundarios venham reafirmar o sentido

ja transmitido pelo elemento principal, por serem meramente redundantes.

Ja os elementos negligenciaveis sdo aqueles componentes figurativos ou nominativos
desprovidos de qualquer capacidade distintiva, que orbitam o ndcleo formado pelos elementos
principais ou secundarios, sem serem percebidos como componentes efetivamente marcarios.
Neste sentido, tais particulas ndo sdo fixadas pelo publico-alvo em uma situacdo real de

consumo.

Assim, o carater distintivo de um sinal estd vinculado a sua maior ou menor
capacidade inerente de funcionar como marca. Trata-se de uma escala, dependente do produto

ou servico assinalado, que varia da auséncia total aos graus mais elevados de distintividade.

Em se tratando da legislacdo brasileira, nos termos do artigo 5°, XXIX, da
Constituicdo Federal, a funcdo precipua da marca consiste em distinguir produtos e servigos
de determinada empresa ou entidade, de outros de origem diversa, propiciando aos
consumidores o direito de escolha do seu fornecedor e ao titular o justo retorno pelo

investimento realizado, sendo vejamos:

Art. 5° - Todos sdo iguais perante a lei, sem distingdo de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a
inviolabilidade do direito a vida, & liberdade, & igualdade, & seguranga e a
propriedade, nos termos seguintes:
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XIXX — a lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio temporéario
para sua utilizagdo, bem como protecéo as criagfes industriais, a propriedade das
marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o
interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econémico do Pafs.?

No que se refere a fungdo da marca, ela deve ser analisada conforme o interesse de
seu titular, que a terd como propriedade e a utilizara para que seus produtos ou servicos sejam
reconhecidos no mercado perante os consumidores, jA que a marca representa garantia e

facilidade de escolha.

Ocorre que, além de ser um sinal distintivo, a marca também precisa diferenciar os
produtos e servigos com ela assinalados. Dessa forma, a distintividade ndo é apenas requisito
de validade, mas também funcdo da marca, pois a ela é dado o objetivo de distinguir um
produto ou servico de outro idéntico, semelhante ou afim, sendo essencial para a marca

possuir capacidade distintiva.

A distintividade da marca € a capacidade que ela possui de se diferenciar dos
concorrentes através de elementos nominativos, figurativos ou tridimensional, gerando uma
impressédo junto ao pablico. O grau de integracdo entre os elementos da marca pode afetar sua

impressdo geral.
Sobre o tema, leciona Luis M. Couto Gongalves:

A marca deve, por definigdo e no cumprimento de sua fun¢éo propria, ter capacidade
distintiva o que significa que deve ser apta, por si mesma, a individualizar uma

espécie de produtos e servicos. 3

Ou seja, a marca com maior distintividade possui maior protecdo e reconhecimento
frente a terceiros concorrentes, ndo se denominando um termo genérico e a distintividade é

um dos fatores que garantem mais forca ao sinal.

2 BRASIL. Constituicio da RepuGblica Federativa do Brasil de 1988. Disponivel em: <
http://mww.planalto.gov.br/ccivil _03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 18 set. 2021.

¥ GONCALVES, Marcos Fabricio Welge. Propriedade industrial e a Protecdo dos Nomes Geograficos.
Curitiba: Jurua Editora, 2008.
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Da mesma forma, menciona Jodo da Gama Cerqueira, que a marca é: “todo sinal
distintivo apdsto facultativamente aos produtos e artigos das industrias em geral para

identifica-los e diferenca-los de outros idénticos ou semelhantes de origem diversa” .

Pelas marcas, é possivel que os consumidores identifiquem um produto fabricado ou

comercializado por determinada empresa, além da qualidade do servico prestado.

Ou seja, a marca € um sinal distintivo, utilizado pelo fabricante, comerciante ou
prestador de servico, que possibilita que os compradores diferenciem um produto ou servigo

de outros idénticos, semelhantes ou afins.

Nesse sentido, ensina Nogueira Serens: “Para serem marcas, 0s sinais hdo-de ter
capacidade distintiva, ou seja, aptiddo para distinguir um produto (ou um servi¢co), que
provém de uma empresa (ou fonte produtiva), dos produtos (ou servigos) provenientes de

outras empresas (ou fontes produtivas)”°.

Nos elementos nominativos, a combinacdo de uma ou mais palavras ou radicais,
sejam eles distintos ou ndo, pode gerar um conjunto novo e distinto. Assim, uma integracéo

pode ser capaz de afastar a aplicacao de proibicoes relacionadas a auséncia de distintividade.

Enquanto isso, no caso das marcas figurativas ou mistas, a integracdo entre 0s
componentes graficos, pode ser elevada de forma que tal combinacdo pode ser a principal

fonte de distintividade do conjunto.

Desta forma, para uma determinada marca atuar de forma exclusiva em um mercado,
sem competidores com marcas semelhantes, é necessario entender o quanto a marca €

distintiva.

4 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial, vol. 1, parte I. Rio de Janeiro: Forense,
1946. p.365- 366 e 345.

> SERENS, Manuel Nogueira. A ‘vulgariza¢ido’ da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de dezembro de
1988 (ID EST, no nosso direito futuro). Separata especial do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra,
‘Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Anténio de Arruda Ferrer Correia’, 1984. Coimbra, 1995. p. 1



Ocorre que, em detendo o sinal de distintividade, ha uma escala que, a depender do
produto ou servico, que pode caracterizd-los como ndo-distintivos, sugestivos/evocativos,

arbitrarios e fantasiosos.

Os ndo-distintivos sdo os termos, expressdes ou imagens que identificam o proprio
produto ou servico, que descrevem suas caracteristicas ou 0s que ndo sdo capazes de serem

percebidos como marca pelo publico-alvo.

Enquanto isso, 0s sugestivos/evocativos sdo sinais formados por elementos
nominativos ou figurativos que sugerem ou aludem a caracteristicas dos produtos ou servicos
sem, entretanto, os descreverem diretamente. Apesar de possuirem proximidade conceitual
com elementos descritivos, ndo possuem relagdo imediata com os produtos ou servigos que

visam assinalar, sendo, portanto, passiveis de registro.

Ja os sinais arbitrarios sdo aqueles cujo significado ndo possui relacdo conceitual

com os produtos ou servigcos que visa assinalar.

Ainda, os fantasiosos séo os sinais formados sem qualquer significado intrinseco, ou

seja, ndo retirados do vernaculo.

Ou seja, caso o sinal ndo seja distintivo, ele ndo podera ser considerado marca e ndo
sera passivel de registro, ja que, como marca, ndo possui capacidade para distinguir produtos

e servicos, de outros idénticos, semelhantes ou afins.

Portanto, a seguir serdo abordados 0s requisitos para que se obtenha o registro de
marca perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial para que, posteriormente, seja

detalhado os graus de distintividade que as marcas podem alcancar.
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1.1 - Requisitos para concesséo do registro

Como requisitos para a concessdo do registro de uma marca, temos,
simultaneamente, de acordo com a doutrina majoritaria, a veracidade, novidade relativa,

licitude e distintividade. E o que pode ser analisado abaixo:

Contudo, no caso das marcas, nem tudo que ndo é expressamente proibido pode ser
registrado como marca. Esta particularidade decorre das fungdes que a marca deve
exercer no mercado. Ja nos diz o artigo 122 da nova lei que sdo suscetiveis de
registro como marca 0s sinais distintivos. Portanto, os sinais que, de fato, ndo forem
capazes de distinguir, tais como aqueles excessivamente complexos ou longos, ou
por presuncio legal, tais como os sinais sonoros, ndo sdo registraveis.®

Nesse sentido, conforme dispdem os arts. 122, 128, §81° e 157 da Lei de Propriedade

Industrial, para obter o registro, é necessario que a marca:

(@)  consista num sinal distintivo (palavras, figuras, formas ou combinacGes
desses elementos);

(b)  seja visualmente perceptivel (ndo é permitido o registro de marcas olfativas
Ou sonoras);

()  ndoincorra nas proibicdes legais;

(d) seja depositada no INPI — Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(autarquia federal competente, nos termos da Lei 5.648/1970), mediante pedido
acompanhado do comprovante de pagamento da taxa de depoésito;

(e)  indique a classe correspondente e especifique os produtos ou servicos que se
destina a identificar, conforme classificacdo adotada pelo INPI;

® seja requerida por alguém que, de forma licita e efetiva, exerca atividades em
relacdo aos produtos ou servigos para os quais a marca foi pleiteada, com base no
objeto social da sociedade ou da inscrigdo da pessoa fisica em drgdo profissional de
classe.

Em paralelo, as proibicdes dispostas na Lei estdo atreladas aos requisitos de

concessao mencionados pela doutrina, ja que:

(@) sdo ilicitas as marcas que atentem contra a moral, a religido, os bons
costumes ou a fé pablica (falsa indicacdo de procedéncia, qualidade ou utilidade), a
teor do disposto no art. 124, 1, 111, X, Xl e XIV, da Lei 9.279/1996;

6 LEONARDOS, Gustavo. A Perspectiva dos Usuarios dos Servicos do INPI em Relagio ao Registro de Marcas
sob a Lei 9.279/96. Luiz Leonardos & Cia, [s. L], [s. d.]. Disponivel em:
<http://llip.com.br/Content/Files/Artigos/the perspective regarding.pdf>. Acesso em 15 set. 2021.
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(b)  sdo desprovidos de distintividade os signos de uso comum, necessario, vulgar
ou técnico, aos quais se referem ao art. 124, I, VI, VIII, XVIII e XXI, da Lei
9.279/1996;

(c)  violam o principio de veracidade as marcas enganosas, retratadas no art. 124,
IV, IX e X, da Lei 9.279/1996;

(d) sdo indisponiveis as marcas que ja sdo objeto de algum direito prévio,
decorrente do uso, notoriedade ou outra fonte que gere um direito de preferéncia a
obtencdo do registro, como nos casos dos arts. 126, 129, § 1° e do art. 124, 1V, V,
X, XII, XHI, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXII e XXIII, da Lei 9.279/1996.

Assim, primeiramente, a veracidade se da pelo fato do sinal ndo ser intrinsicamente

deceptivo, ndo lesionando o consumidor e o concorrente.

J& a novidade relativa é referente a marca ter de se distinguir de outros signos ja
apropriados por terceiros, ou seja, é a exigéncia de que o titular se aproprie do sinal sem

infringir direito de terceiros. Nesse sentido, Waldemar Ferreira aduz que:

Imitar a marca de outrem ndo é, portanto, simples e fielmente reproduzi-la, nos
pormenores e no conjunto. E arremedé-la. E desfiguréa-la, criando outra que, posto
seja dela diferente, mantenha com ela tal semelhanca ou contenha tantos de seus
elementos caracteristicos que facilmente se confunda uma com a outra. !

Ademais, em relacao a licitude, significa dizer que a marca ndo deve estar listada nas

proibicoes legais dispostas na Lei de Propriedade Industrial, em seus artigos 124 e 181.

Nessa ldgica, a ilicitude pode se dar em funcdo da ordem publica, em funcdo da
contrariedade do sinal a moral e aos bons costumes e em funcao do carater enganoso do signo,

dando falsa indicacdo de proveniéncia.

Por fim, a distintividade decorre do art. 122 da Lei de Propriedade Industrial,
devendo o sinal ser distinto em duplo sentido: intrinsecamente (possuir caracteristica em si
mesma) e extrinsecamente (distinguir-se de outras marcas ja existentes). Nesse sentido, o

Manual de Marcas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial aduz que:

5.9.1 OrientacOes gerais para analise da distintividade
O principio da distintividade é, por exceléncia, condi¢do fundamental e funcdo da
marca enquanto signo diferenciador de produtos e servigos. Sua apreciagdo leva em

" FERREIRA, Waldemar. Direito Comercial, v. VI. Sdo Paulo: Saraiva, 1962. p. 599.
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conta a capacidade distintiva do conjunto em exame, inibindo a apropriacao a titulo
exclusivo de sinais genéricos, necessarios, de uso comum ou carentes de
distintividade em virtude da sua propria constituigao.

A proibicdo do registro de sinais ndo distintivos é motivada, em primeiro lugar, pela
prépria incapacidade de que tais elementos sejam percebidos como marca pelo
consumidor. Além disso, a apropriacdo exclusiva de signo de uso comum, genérico,
necessario, vulgar ou descritivo geraria monopdlio injusto, uma vez que impediria
que os demais concorrentes fizessem uso de termos ou elementos figurativos
necessarios para sua atuagio no mercado®.

Inclusive, é um consenso entre doutrinadores que a funcdo distintiva é funcdo bésica,
ou seja, precipua da marca. De acordo com a visdo do Ascenso®, a Unica fungdo da marca

com efeitos no mundo juridico € a funcdo distintiva.

Logo, para que um o depositante tenha seu registro concedido, sera necessario
realizar uma analise de registrabilidade do sinal marcario, o exame de mérito, onde o

examinador fara um estudo sobre a distintividade do sinal.

Ocorre que, algumas marcas aprovadas pelo Orgdo, embora possuam protecéo,
podem ser limitadas no sentido da exclusividade. Isso porque a protecdo das marcas varia de
acordo com seu grau de distintividade, ja que ela se baseia na capacidade do titular preservar a
exclusividade de uso dessa marca e na faculdade que uma marca possui de poder ser

distinguida de outras que identifiguem produtos/servicos iguais ou semelhantes.

Para medir o grau de distintividade, a Professora Deborah Portilho menciona, em seu
artigo denominado “Grau de Distintividade e nivel de protecado das marcas farmacéuticas”, o
grafico denominado “Espectro de Distintividade”, estabelecido por meio da decisdo norte-
americana no processo Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World 537 F.2d 4 (2nd Cir.

1976) para explicar o nivel de distintividade e de protecdo de diferentes tipos de marcas™®.

8 BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. op. cit.

9 ASCENSAO, José de Oliveira. As funcdes da marca e os descritores (metatags) na internet. Revista da ABPI,
Sé&o Paulo, n° 61, nov./dez. 2002, p. 45-46.

10 PORTILHO, Deborah. Grau de Distintividade e nivel de protecdo das marcas farmacéuticas. Revista UPpharma,
n° 161, ano 39, jul. 2016, p. 66-68. Disponivel em:
<https://www.dportilho.com.br/grau-de-distintividade-e-nivel-de-protecao-das-marcas-farmaceuticas/>. Acesso em:
19 set. 2021.
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De acordo com a doutrina norte-americana, as marcas seriam divididas em cinco
categorias, que variam do grau mais forte de distintividade ao mais fraco: fantasiosas,

arbitrarias, sugestivas ou evocativas, descritivas e genéricas.

Da mesma forma, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, em seu Manual de
Marcas!!, disponibiliza uma tabela exemplificando os graus de distintividade dos sinais, de

acordo com a relacdo existente com os produtos ou servicos assinalados, conforme disposto

abaixo:
Tabela 1 — Graus de distintividade dos sinais
Sinais Sinais
Produto ou servigo irregistraveis registraveis
Mo distintivo Evocative/Sugestivo Arbitrario Fantasiozo
Calcados
Sapato F!ota Multishoes Drakota Osklen
Pisante
De couro
Eebida
Aguardente Rum Dona Pinga Pifu Sagatiba
Amarga
Aeronaves
Avido Teco-teco Alrbus Tucana Elbit
Supersinico
Transporte
Transporte aéreo Cowpanhi? e Fastjet Gol Zimex
Linhas agreas
Italiana
Instrumentos
Trompete . Som Eemol Jupiter Weril
Trombeta
Pistdo
Fonte: Instituto Nacional de Propriedade Industrial — Manual de Marcas — 5.9 Andlise do
requisito de distintividade do sinal marcério
Assim, abaixo serdo analisadas as categorias das marcas de acordo com o grau de
distintividade.
1 1dem.
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1.2 - Marcas fantasiosas

Como uma primeira categoria e no topo do grau de distintividade, temos as marcas

fantasiosas.

As marcas assim denominadas séo as mais fortes, uma vez que sdo formadas por

termos ndo dicionarizados e sem qualquer significado ébvio.

Estas sdo as marcas que possuem mais alto nivel de protecdo, pois sdo marcas
totalmente inventadas, que ndo possuem qualquer significado facilmente perceptivel, que

foram retiradas do intelecto e formadas para compor uma nova palavra.

As marcas fantasiosas, por apresentaram total novidade e distintividade, possuem
maior exclusividade, sendo consideradas, portanto, marcas com mais forca no que tange a

protecao.

De acordo com o Manual de Marcas do INPI, “[s]ao os sinais formados sem qualquer

significado intrinseco, ou seja, ndo retirados do vernaculo” *2,

Como exemplo, temos a marca ADIDAS®, que vem de seu fundador Adolf Dassler
que comecou a fabricar calcados esportivos quando retornou de seu tempo de servigo na
Primeira Guerra Mundial, combinando seu apelido, “Adi” e as trés primeiras letras de seu
sobrenome, ou KODAK®, criado pelo fundador da empresa, George Eastman, que estava

buscando um termo curto, inédito e que soasse bem independente do idioma.

Como tais palavras foram inventadas e ndo possuem significado algum em qualquer
idioma, sdo classificadas como fantasiosa e, como tal, possuem o mais alto grau possivel de

protecdo marcaria.

12 BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. op. cit.

23



1.3 - Marcas arbitrarias

Como proxima categoria no grau de distintividade, temos as marcas arbitrarias. Elas
sdo assim designadas pela utilizacdo de expressdes ja existentes no vernaculo, ou em outro

idioma, mas que ndo guardam qualquer relagdo com o produto ou servi¢co que identificam.

S&o aquelas cujos nomes ndo fazem nenhuma relagdo conceitual com os produtos ou
servicos oferecidos pelo negdécio, sendo assim, possuem maior distintividade e a estas marcas

séo conferidas um alto alcance de protegéo.

Seu alcance de protegédo € alto por se tratarem de elementos que ndo cumprem o
papel descritivo sobre o produto ou servigo, e ao obter o registro perante o Instituto Nacional
de Propriedade Industrial, a possibilidade de existirem marcas iguais no mercado sdo baixas,

podendo se destacar mais facilmente em relagcdo aos terceiros concorrentes.

Vale ressaltar, que mesmo que este tipo de marca possua um nivel maior de protecéo
no seu ramo de atuacdo, as marcas arbitrarias se tratam de palavras comuns do cotidiano,
porém ndo comuns no segmento de atuacdo em que se pretende o registro, caso a marca
pretenda se tornar de alto renome, podera ter maiores dificuldades se existirem marcas iguais

em segmentos distintos.

Segundo o Manual de Marcas do INPI, “[é] considerado arbitrario o sinal cujo

significado ndo possui relagdo conceitual com os produtos ou servigos que visa assinalar’*3,

Como exemplos de marcas arbitrarias, é possivel citar GOL® (para assinalar linhas

aéreas) ou DAKOTA® (para assinalar sapatos).

13 BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. op. cit.
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1.4 - Marcas evocativas ou sugestivas

Como terceira na categoria, podemos citar as marcas evocativas/sugestivas que,
como o proprio nome indica, sdo aquelas que evocam, ou sugerem uma caracteristica ou

finalidade do produto.

As marcas evocativas sdo compostas por elementos que sugerem alguma
caracteristica dos produtos ou servicos, ou O descrevem expressamente, para que O
consumidor perceba desde a primeira perspectiva o objetivo principal da marca. Como
exemplo, podemos citar MICROSOFT® (para assinalar softwares de computador) ou
NESCAFE® (para assinalar cafés).

Apesar da possibilidade de se registrar os conjuntos nominativos “MICROSOFT” e
“NESCAFE”, eles serdo passiveis de uma mitigacdo na regra de exclusividade dos sinais
marcarios e podem vir a ser diluidas no mercado, havendo outras semelhantes, ja que as

expressdes possuem baixa distintividade, sendo admitida a utilizacdo por terceiros de boa fé.

Vale ressaltar que mesmo que com uma capacidade de protecdo inferior, a vantagem
em escolher este tipo de nome para a marca é de que o consumidor terd mais facilidade de
identificar o tipo de servico ou produto ao qual se destina, facilitando o dialogo com o

consumidor.

De acordo com Manual de Marcas do INPI,

os termos que evocam ou sugerem finalidade, natureza ou outras caracteristicas de
produtos ou servicos, ainda que possuam um grau baixo de distintividade, sdo
passiveis de registro. Tais vocabulos ou expressdes fazem referéncia indireta aos
produtos ou servicos assinalados pelo sinal, exigindo do publico-alvo algum esfor¢o

intelectual para relaciona-los 14

Assim, diferente dos elementos descritivos, 0s sinais evocativos ou sugestivos ndo

denotam o produto ou servi¢co que a marca visa identificar ou suas qualidades. Na verdade,

14 1dem.
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eles buscam, de maneira conotativa, indicar o publico-alvo, descrever qualidades,
propriedades ou beneficios esperados, assim como estabelecer relagdo indireta com o produto

ou servigo assinalado pela marca.

Ainda de acordo com o Manual de Marcas do INPI, as seguintes caracteristicas estdo

intrinsecamente ligadas aos sinais ou elementos evocativos/sugestivos:

a) o0 emprego de linguagem conotativa;

b) o uso de figuras de linguagem, como metafora, personificacdo, metonimia etc.;

c) a presenca de vocdbulos ou expressfes que compartilham o mesmo campo
conceitual e se relacionam apenas indiretamente com caracteristicas comumente
associadas ao objeto da marca; ou

d) a combinagdo de termos que, embora ndo distintivos quando isolados, resultem
em expressdo ndo usual, entre outros.®

Para demonstrar a limitacdo da protecdo de um termo evocativo, € possivel encontrar
a decisdo abaixo proferida pelo Superior Tribunal de Justica, em que ndo se reconhece a

protecdo de uma expressdo de Uso comum, sendo vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
MARCA. ELEMENTO EVOCATIVO. EXPRESSAO DE USO COMUM.
MARCA FRACA. 1. Ndo se admite o recurso especial quando sua anélise
depende de reexame de matéria de prova (Sumula 7 do STJ). 2. Marcas fracas ou
evocativas, que constituem expressdo de uso comum, de pouca originalidade e
sem suficiente forma distintiva atraem a mitigacdo da regra de exclusividade do
registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes. 3. Agravo interno
a que se nega provimento" (Aglint no AREsp 1.062.073/RJ, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/3/2018, DJe
20/3/2018). "AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MARCA. EXPRESSAO DE USO COMUM. PERDA DE EXCLUSIVIDADE.
REEXAME DE PROVA. 1. Nado se admite o recurso especial quando sua anélise
depende de reexame de matéria de prova (Sumula 7 do STJ). 2. Agravo interno a
que se nega provimento" (Agint no AREsp 444.527/SP, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe
20/11/2017). "RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE
MARCA. PRODUTOS. MESMO RAMO COMERCIAL. MARCAS
REGISTRADAS. USO COMUM. EXCLUSIVIDADE. NAO OCORRENCIA.
ALTO RENOME. EFEITO PROSPECTIVO. 1. Visa a presente acdo ordinaria a
declaracdo de nulidade do registro de propriedade industrial da marca
SANYBRIL, que atua no mesmo ramo comercial da autora de marca BOM BRIL.
2. Conforme a jurisprudéncia consolidada desta Corte, marcas fracas ou
evocativas, que constituem expressdao de uso comum, de pouca originalidade,
atraem a mitigacgdo da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se

15 1dem.
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a sua utilizaglo por terceiros de boa-fé. 3. Tendo o Tribunal estadual concluido,
diante do contexto fatico-probatorio dos autos, que o termo BRIL seria evocativo e
de uso comum, e que as marcas teriam sido registradas sem a mencdo de
exclusividade dos elementos nominativos, ndo haveria como esta Corte Superior
rever tal entendimento, sob pena de esbarrar no dbice da Simula n® 7/STJ. 4. O
Superior Tribunal de Justica decidiu que, a partir do momento que o INPI
reconhece uma marca como sendo de alto renome, a sua protecdo se dara com
efeitos prospectivos (ex nunc). Assim, a marca igual ou parecida que ja estava
registrada de boa-fé anteriormente ndo sera atingida pelo registro daquela de alto
renome, como no caso em aprego. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, ndo provido.®

Outro exemplo é a decisdo abaixo, proferida pelo Tribunal de Justica do Estado do

Parana:

ACAO DE ABSTENCAO DE USO DE MARCA CUMULADA COM
INDENIZATORIA. JULGADA IMPROCEDENTE.APELACAO CIVEL -
DIREITO MARCARIO - UTILIZACAO DE MARCA EVOCATIVA
("HARDSTORE") - IMPOSSIBILIDADE DE RESTRICAO - MARCA FRACA -
PRECEDENTES STJ - INOCORRENCIA DE ANULACAO DO REGISTRO
CONCEDIDO PELO INPI, APENAS O RECONHECIMENTO QUE A MARCA
REGISTRADA SE TRATA DE "MARCA FRACA" NAO PODENDO SE
VALER DO MANTO DA PROTECAO DE EXCLUSIVIDADE - APELADO
QUE UTILIZAVA A MARCA "HARDSTORE ONIline" - SENTENCA
MANTIDA - APELO DESPROVIDO. 1. Marcas fracas ou evocativas, que
constituem expressdo de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente
forma distintiva atraem a mitigacdo da regra de exclusividade do registro e podem
conviver com outras semelhantes. Precedentes do STJ. (Agint no REsp
1338834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA TURMA,
julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017) 2. O monopdlio de um nome ou sinal
genérico em beneficio de um comerciante implicaria uma exclusividade
inadmissivel, a favorecer a deten¢do e o exercicio do comércio de forma Unica,
com prejuizo ndo apenas a concorréncia empresarial - impedindo os demais
industriais do ramo de divulgarem a fabricacdo de produtos semelhantes através de
expressdes de conhecimento comum, obrigando-os a busca de nomes alternativos
estranhos ao dominio plblico - mas sobretudo ao mercado em geral, que teria
dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca.3. A
linha que divide as marcas genéricas - ndo sujeitas a registro - das evocativas é
extremamente ténue, por vezes imperceptivel, fruto da propria evolugdo ou
desenvolvimento do produto ou servico no mercado. Ha expressdes que, nédo
obstante estejam diretamente associadas a um produto ou servigo, de inicio nédo
estabelecem com este uma relagdo de identidade tdo préxima ao ponto de serem
empregadas pelo mercado consumidor como sinbnimas. Com o transcorrer do
tempo, porém, a medida em que se difunde no mercado, o produto ou servico pode
vir a estabelecer forte relacdo com a expressdo, que passa a ser de uso comum,
ocasionando sensivel reducdo do seu carater distintivo.Nesses casos, expressdes

16 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA (Terceira Turma). Recurso Especial n. 1.582.179/PR.
Relator Ministro Ricardo Villas Bdas Cueva. Brasilia. Julgado em 9 ago. 2016, publicado em 19 ago. 2016.
Disponivel em: <stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/860043672/agravo-interno-no-agravo-em-recurso-especial-
agint-no-aresp-1062073-rj-2017-0043211-7>. Acesso em: [15 set. 2021].
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que, a rigor, nao deveriam ser admitidas como marca por forca do 6bice contido
no art. 124, VI, da LPI, acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a
terem sua exclusividade mitigada.4. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1315621/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 04/06/2013, DJe 13/06/2013) APELACAO CIVEL. DESPROVIDA.
(TIPR - 72 C.Civel - AC - 1730298-4 - Curitiba - Rel.: Desembargador Luiz
Antonio Barry - Unanime - J. 17.10.2017).Y

Portanto, a marca evocativa € aquela comum as atividades que serdo prestadas pela
marca, ou seja, 0 nome tem ligacdo profunda com os produtos ou servi¢os que a marca ira

realizar.

1.5 - Marcas genéricas

Por fim, como Ultima na categoria de distintividade, temos as marcas genéricas, que

sdo formadas por termos genéricos que designam o proprio produto ou servico.

Ela pode ser definida como sendo um sinal ou expressdao que é ou se torna um

sinbnimo de um determinado produto ou servico.

Nos termos da Lei de Propriedade Industrial, o registro de marcas genéricas ndo é

admitido, sendo vejamos:

Art. 124. Né&o s80 registraveis como marca:
VI — sinal de carater genérico, necessario, comum, vulgar ou simplesmente
descritivo, quando tiver relacdo com o produto ou servigo a distinguir, ou aquele
empregado comumente para designar uma caracteristica do produto ou servico,
quanto a natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de producédo ou de
prestacdo do servico, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

7 PARANA. TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA. Apelacdo n. 17302984 PR 1730298-4
(Acérdao). 72 Camara Civel. Relator: Desembargador Luiz Antdnio Barry. Julgado em: 17 out. 2017,
publicado em: 26 out. 2017. Disponivel em: tj-pr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/837357613/apelacao-apl-
17302984-pr-1730298-4-acordao. Acesso em: 15 set. 2021.
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Como pode ser observado, o legislador buscou impedir que um terceiro se tornasse
proprietario de um direito de exclusividade de uso sobre uma expressdo que tenha carater

generalista e que guarde relacdo com o produto ou servigo.

De acordo com o Manual de Marcas do INPI, enquadram-se neste grau 0s sinais
formados por termos, expresses ou imagens que identificam o préprio produto ou servico ou
que sdo utilizados, no mercado, para descrever suas caracteristicas. Além disso, sdo
considerados sinais ndo distintivos aqueles que, pela sua propria constituicdo, ndo sao capazes
de serem percebidos como marca pelo publico-alvo.

Para exemplificar, € possivel citar, por exemplo, um fabricante de cadeiras que
buscasse registrar as marcas “CADEIRA”. Essa tentativa de registro € impedida pela Lei de

Propriedade Industrial, uma vez que se trata de sinais genéricos no ramo em questéo.

1.6 - As excecOes: marca de alto renome e notoriamente conhecida

Antes de adentrarmos no fendmeno da degenerescéncia, cumpre mencionar duas
excecOes as categorias pontuadas anteriormente referente ao grau de distintividade, quais

sejam a marca de alto renome e a notoriamente conhecida.

Isso porque, algumas marcas, aléem da capacidade distintiva, alcancam um alto grau

de conhecimento perante o publico consumidor, o que se denomina como notoriedade.

As marcas notorias sobressaem do mero conhecimento e distintividade necessarios a
um sinal para ser marca, 0 que as tornam totalmente diferenciadas das demais, seja pelo alto

reconhecimento do publico, seja pelos valores que transmitem.

Ao serem inseridas no mercado, tiveram um enorme sucesso e seu poder de atracao é

maior gque o de outras, sendo, inclusive, mais valorizadas.
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Primeiramente, temos a marca de alto renome, conhecida no mercado de consumo
em geral, que alcangcou um patamar de grande reconhecimento e reputacdo positiva, sendo

protegida em todos os ramos de atividade, conforme art. 125 da Lei 9.279/96:

Art. 125. A marca registrada no Brasil considerada de alto renome sera assegurada
protecdo especial, em todos os ramos de atividade.

Diferente da legislacdo brasileira, 0 Acordo sobre aspectos da propriedade intelectual
relacionados ao comércio - TRIPS prevé a protecdo para o alto renome sem necessidade de
que a marca esteja previamente registrada no pais., em seu o artigo 16.3 quando determina

que

O disposto no artigo 6 bis da Convencdo da Unido de Paris(1967) aplicar-se ha no
gue mutatis mutandis, a bens e servicos que ndo sejam similares aqueles para os
quais uma marca ndo esteja registrada, desde que o uso desta marca, em relacdo
aqueles bens e servigos, possa indicar uma conexao entre aqueles bens e servico se o
titular da marca registrada e desde que seja provavel que esse uso prejudique 0s
interesses do titular da marca registrada.®

Nesse contexto, a protecdo da marca de alto renome é fundamental para que se evite

a diluicdo e qualguer uso que denigra a marca.

Isso porque o publico consumidor, ao se deparar com marca semelhante ou de
mesmo nome de uma marca famosa, apesar de proteger produtos distintos, vai se relembrar,

primeiramente, da marca mais famosa.

No entanto, no decorrer do tempo, o publico se acostuma com a coexisténcia das
duas marcas, ja que outros produtos e/ou servi¢os de outras empresas também utilizam essa
marca, causando a perda de distintividade daquela marca famosa e a sua diluicdo, pois sua

exclusividade se desvai.

Ademais, a protecdo serve para se evitar que concorrentes se aproveitam, de forma

parasitaria, da fama e da reputacdo desta marca para auferir vantagens econémicas.

18 BRASIL. Decreto n° 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados
da Rodada Uruguai de Negociagdes Comerciais Multilaterais do GATT. Disponivel em:
<https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portuguesl.pdf>. Acesso em: 15 set. 2021.
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Nesse sentido, ao ser concedido o alto renome, a marca passa a ter protecédo
exclusiva em todo o territério nacional contra marcas com nomes similares ou idénticos que
estejam protegidos em qualquer ramo de atividade, sendo uma exce¢do ao principio da
especialidade. Ainda, o conhecimento exigido para o alto renome da marca abrange varios

segmentos de mercado de publico consumidor.

J& a marca notoriamente conhecida é aquela registrada em outro pais, mas que possui
expressivo reconhecimento perante os consumidores. Nesse caso, a protecdo estende-se

apenas ao seu ramo de atuacdo. E o que prevé o art. 126 da Lei 9.279/96:

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do
art. 6° bis (I), da Convencao da Unido de Paris para Protecdo da Propriedade
Industrial, goza de protecdo especial, independentemente de estar previamente
depositada ou registrada no Brasil.

O referido instituto foi criado para proteger a marca que se tornou conhecida como
sinal distintivo de um determinado produto ou servico, a fim de evitar que terceiros tirem

proveito do reconhecimento desta perante o publico consumidor.

Uma vez reconhecida a notoriedade da marca, a marca passa a ter protecdo exclusiva
em todo o territério nacional e nos territérios signatarios do Acordo sobre os aspectos dos
direitos da propriedade intelectual relacionados ao comércio — TRIPS - contra marcas
similares ou idénticas que atuam no mesmo ramo que a marca notoria ou em ramos afim,

sendo uma exce¢ao ao principio da territorialidade.

O conhecimento exigido, nesse caso, € restringido ao puablico consumidor dos
produtos ou servigcos idénticos ou semelhantes ao produto ou servigo que é protegido pela

marca notoria.

Ocorre que, apesar dos titulares das marcas desejarem alcancar um conhecimento

alto de seu titulo perante o publico consumidor para que seu registro seja reconhecido como
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de alto renome e/ou notoriamente conhecido, o excesso de fama pode desencadear em uma

destruicdo da marca, caso ndo sejam observados alguns cuidados.

A referida situacdo ocorre, pois hd uma atratividade e captacdo da marca pelo

mercado, que pode leva-la a ser utilizada como uma expressao de uso comum no mercado.

Ou seja, a marca de sucesso pode vir a se transformar em um nome genérico de um

produto e/ou servico, fenémeno que seré abordado no préximo capitulo.
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CAPITULO 2 - O FENOMENO DA DEGENERESCENCIA DE MARCAS

A perda da distintividade marcéria pode ocorrer, basicamente, de duas formas: pela

diluicdo marcéria e pela generificacdo/degenerescéncia marcéria.

No primeiro caso, a diluigdo marcaria ocorre quando, apds o registro de uma marca,

a expressdo passa a ser utilizada de forma usual em um determinado ramo de mercado.

Nesse sentido, 0s concorrentes passam a utilizar este termo de forma acessoéria a suas
préprias marcas ou, entdo, a denominar uma ccaracteristica do produto ou servigo

comercializado.

Ou seja, apesar de ndo ter se tornado um termo generico ou dicionarizado, tal termo
ou expressao torna-se util ou, as vezes, necessaria para a divulgacdo dos produtos e servicos

dos concorrentes.

Confirmada a diluicédo, a distintividade da marca ou de parte da marca sera perdida.
Tal situacdo € grave, pois a distintividade é pressuposto da propria existéncia da marca, assim

como sua validade legal.

No entanto, de acordo com a doutrina de Jabur e Santos, auséncia de atitude do
titular da marca contra infracGes ao seu sinal distintivo € como uma abdicagdo ao exercicio do
seu direito de zelar pela integridade marcaria, prevista no art. 130, inciso Ill, da Lei de

Propriedade Industrial®.

Dessa forma, caso um termo esteja diluido no mercado, ele deixa de ser distante, ndo

havendo colidéncia marcaria.

19 JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos (Coord.). Propriedade intelectual: sinais
distintivos e tutela judicial administrativa. Sdo Paulo: Saraiva, 2007. p. 93.



Em contrapartida, a generificacdo ocorre quando um sinal anteriormente tido como
distintivo passa a ser genérico e descritivo dos produtos ou servigos, ndo s6 entre 0S

concorrentes, mas também em relacéo ao publico consumidor.

A marca, por ter tanta fama, passa a denominar o proprio produto ou servico
tornando-se um termo descritivo e proibido de ser registravel, conforme o art. 124, inciso VI,
da Lei de Propriedade Industrial.

Nesse caso, a expressdo que era anteriormente registravel como marca pode se tornar
termo dicionarizado e significar o préprio objeto que se pretende distinguir dos concorrentes,

transformando-se em substantivo ou verbo.

Na generificagdo, é percebida uma falta de zelo do titular originario da marca, ao

permitir a degenerescéncia e a dicionarizacéo de seu termo, inicialmente distintivo.

Frequentemente, sua ocorréncia tem origem em uma patente de nova tecnologia ou a
um lancamento de um servico ou produto original, ja que antes de sua invencdo, ndo havia ou
ndo era comum a existéncia de um determinado produto ou servico. Com o langamento desta

novidade, sua denominacgéo pode se tornar sindnima do objeto que visa a proteger.

Nesse caso, por ser tdo original e distintiva a marca junto ao seu produto ou servico
também original e distintivo, perde-se a sua distintividade, ja que os consumidores passam a
identificar o objeto pela marca e 0s terceiros concorrentes passardo a usar aguela expressao

para informar seus consumidores, caso venham a comercializar aquele produto.

Portanto, nos proximos topicos, serd abordado o conceito de degenerescéncia, as
diferencas entre degenerescéncia e generificacdo, suas consequéncias, como reconhecer o
fendmeno e formas de evita-lo, bem como uma breve analise da degenerescéncia no Brasil e

no exterior.
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2.1 - Conceito de degenerescéncia

A degenerescéncia ocorre quando a marca passa a denominar o nome, figura ou
forma comum pela qual o produto ou servi¢o é normalmente designado pelos consumidores e

terceiros concorrentes.

Denis Borges Barbosa define a generificagcdo como:

A generificacdo ou generificacdo da marca ocorre quando, ap6s o reconhecimento
da protecdo, o conteldo da marca perde a distintividade, recaindo no dominio
comum. O exemplo mais facil deste fendmeno é o da marca aposta a produto tao
tecnologicamente caracteristico que o signo, ao invés de distinguir o objeto marcado
dos semelhantes ou afins, passe a se confundir com ele. Xerox, Gillete e Pirex sdo

alguns casos 6bvios. 20

Da mesma forma, Luis M. Couto Gongalves aponta: “[u]ma marca originalmente
distintiva pode transformar-se, com o decurso do tempo, na denominagéo usual do produto ou

servigo” 2.

Nesse sentido, deduz Fabio Ulhoa Coelho: “Marcas como aspirina, gilete e formica
encontram-se degeneradas, na medida em que deixaram de identificar certo produto,
fornecido por determinado empresario, e passaram a se referir ao género, incluindo produtos

concorrentes” 2.

Assim, ¢é possivel afirmar que a degenerescéncia ocorre quando a marca perde a

capacidade de distinguir, um caminho inverso da adocdo de distintividade.

Ainda, Moro explica que:

20 BARBOSA, Denis Borges. O fator semioldgico na construgdo do signo marcéario. 2006. 420 f. Tese

(Doutorado em Direito) — Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006,
: 92. Disponivel em <https://www.gedai.com.br/wp-

content/uploads/2018/08/fator_semiologico no_signo_marcario-1.pdf>. Acesso em: 20 set. 2021.

21 GONCALVES, Luis Couto. Direito de Marcas. Coimbra: Almedina, 2003. p. 179.

22 COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, v. I. 19 ed.. Sdo Paulo: Saraiva, 2015. p. 176.
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trata-se, portanto, a degeneracdo de uma constatagdo fatica, assim como no caso
inverso de secondary meaning, no qual o exercicio da funcdo da marca, pois
representa a negacdo como marca de um sinal que ndo mais exerce sua funcdo
principal.

()

A rigor, a degeneragdo é um processo de perecimento de um direito adquirido que,
por ndo ser utilizado corretamente por seu titular, ou por que o proprio publico
passou a adota-lo como designativo do produto, sem que o titular tivesse qualquer
atitude a respeito, enfraquece-se, podendo chegar até o desaparecimento. 23

Ocorre que, considerando a auséncia de legislacdo sobre o tema, a degenerescéncia é
objeto de diversas teorias relacionadas aos seus requisitos.

De acordo com a teoria subjetiva, a degeneracdo ocasiona a extingdo do registro por
renuncia ou abandono da marca, como um resultado da inércia do titular em reprimir o uso

genérico e vulgar da marca.

Lélio Denicoli Schmidt, em sua obra intitulada “A distintividade das marcas”, aponta
contrariedades nessa teoria, como a dificuldade de interpretar o comportamento de um titular

com agbes contraditorias ou a tolerancia contra pequenos contrafatores®*.

Isso porque a rendncia envolve uma analise subjetiva da intencdo do titular, que em

varios casos pode ser indefinida, podendo seu comportamento ser, inclusive, contraditorio.

Em contrapartida, foi criada a teoria objetiva ligada a evolucdo da linguagem, cujas

consequéncias independem de qualquer comportamento do titular do registro.

Nesse sentido, a degenerescéncia ocorre com o fato dos consumidores transformarem
a marca na denominacdo do produto ou servi¢co, sem considerar as atitudes do titular

anteriormente.

2 MORO, Maité Cecilia Fabbri. Marcas Tridimensionais. Sdo Paulo: Saraiva, 2009. p. 168.
24 SCHMIDT, Lélio Denicoli. A distintividade das marcas. Sdo Paulo: Saraiva, 2013. p. 213-217.
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No entanto, Schmidt menciona uma contradicdo nesta teoria em atingir direitos
previamente constituidos sem qualquer empecilho, considerando o comportamento do

consumidor que ndo possui qualquer conhecimento legal?.

Vale mencionar que essa teoria é predominantes nas Cortes norte-americanas, pois
nos Estados Unidos se pondera que o comportamento dos consumidores ndo pode ser
controlados totalmente pelo titular da marca e mesmo com o esforco e zelo para manter a
distintividade da marca, os consumidores podem vir a adotar a denominacdo marcaria

como nome genérico do produto ou servico, o que leva a caducidade do registro da marca.

Ainda, temos a teoria mista, que combina as teorias objetiva e subjetiva, a qual

sustenta que a degeneracéo so se configura quando ha?:

0] uma vulgarizacdo objetiva da marca;

(i) (percebida no comércio (e ndo apenas na linguagem geral);

(iii)  que tenha sido causada por um comportamento culposo do titular, que por
acdo ou inacdo contribuiu de alguma forma para que a degeneragao 0corresse;

Inclusive, a teoria mista € a posicdo majoritaria da doutrina, seguida por diversos
ordenamentos juridicos de outros paises ja que a responsabilidade do titular pode ser resultado
de um comportamento do titular, ao identificar a marca diretamente como um sinénimo do
produto ou servico, influenciando que ela se transformasse num nome comum, assim como na

inércia em impedir 0 uso genérico da marca por seus concorrentes.

2.2 - Degenerescéncia vs. Generificacdo

Conforme mencionado, a degenerescéncia ocorre quando uma marca Se torna

sinbnimo dos produtos que a identificam.

No entanto, cumpre mencionar que ele pode se manifestar de duas formas e que pode

ocorrer generificacdo sem degenerescéncia.

2 Idem.
2 |dem.



Conforme menciona a Professora Deborah Portilho, os autores Deven R. Desai e
Sandra L. Rierson, tratam dos conceitos genericism e genericide e estabelecem a diferenca

entre eles?’.

O Genericism seria utilizado pelas cortes norte-americanas para determinar se uma

marca deve ser declarada genérica e, portanto, incapaz de desempenhar seu papel de marca.

Por outro lado, o genericide € considerado pelos autores como um subtipo
do genericism e é utilizado para identificar o processo pelo qual uma marca que ja foi

altamente valiosa, mas perdeu seu valor.

Para exemplificar, existem marcas, como PYREX®, que apesar de serem usualmente
utilizadas pelos consumidores como substantivos, sinbnimos dos produtos que a identificam,
como no caso de recipientes em vidro de borossilicatado destinado ao mercado domestico,
seus titulares ndo perderam seu registro e, portanto, continuam tendo direito ao seu uso

exclusivo em todo o territorio nacional.

Nesse sentido, mesmo que esses recipientes sejam denominados como “Pyrex” pelos
brasileiros, a marca PYREX® apenas pode ser utilizada pela Corning Incorporate, sua

legitima titular.

Em contrapartida, no caso de QUEROSENE, marca inicialmente desenvolvida no
ano de 1846, criada pelo geologista canadense Abraham Gesner para designar hidrocarboneto
liquido obtido a partir da destilacdo do petrdleo, atualmente é utilizado por todos os players de

mercado para designar seus produtos.

Ou seja, o seu titular, de fato, perdeu totalmente a exclusividade daquele termo no

mercado, indo além da generificacdo do termo, mas chegando na degenerescéncia.

27 PORTILHO, Deborah. Generificagdo ou degenerescéncia da marca. Revista UPpharma, n® 124, ano 33,
mar./abr. 2011. Disponivel em: <https://www.dportilho.com.br/generificacao-ou-degenerescencia-da-marca/>.
Acesso em 15 set. 2021.
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Considerando que a Lei de Propriedade Industrial brasileira ndo contém um artigo
prevendo a caducidade por generificacdo, mesmo que uma determinada marca sofra um
processo de generificagdo e passe a ser usada como sindnimo do produto, ndo ocorrera
degenerescéncia, pois o registro da marca perante o INPI continuard valido e podera ser

prorrogado indefinidamente.

2.3 - Consequéncias da degenerescéncia

Como mencionado, a marca se tornar um sindbnimo do produto ou servi¢o para o qual

foi designada é extremamente prejudicial ao seu titular.

Isso porque a marca deixa de cumprir sua funcdo principal, que é justamente a
funcéo distintiva, perdendo seu carater essencial de se diferenciar das demais e possuir uma

exclusividade. Ou seja, a expressao passa a ser descritiva.

Tal situacdo é tdo gravosa ao titular que os préprios tribunais brasileiros, antes
mesmo da marca dar indicios de iniciar o fendmeno da degenerescéncia, se comportam no

sentido de evitar que isso ocorra.

Nesse sentido, é possivel encontrar algumas decisdes que cerceiam esse tipo de ato

por parte de concorrentes, sendo vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 515925 - SP (2014/0109359-6)
DECISAO Trata-se de recurso especial interposto por HM SUPERMERCADOS
LTDA. com fundamento no art. 105, Ill, a e ¢, da Constituicdo Federal, contra
acorddo assim ementado: RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZACAO.
DANO MORAL. RE QUE AFIXA CARTAZ EM SEU ESTABELECIMENTO
SUGERINDO QUE VENDE FRANGO RESFRIADO COM QUALIDADE
SUPERIOR E POR PRECO MENOR DO QUE AQUELE COMERCIALIZADO
PELA RE. SIMPLES COMPARACAO DE PRECOS QUE NAO CONFIGURA
PRATICA DE CONCORRENCIA DESLEAL. RISCOS PROPRIOS DA
ATIVIDADE EMPRESARIAL EXERCIDA PELAS PARTES. SENTENCA DE
IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (..) O fato de a
autora ter afixado o cartaz de fl. 37 em seu estabelecimento, informando sobre a
diferenga de preco existente entre o frango resfriado por ela comercializado e
aquele vendido no estabelecimento da ré, com os dizeres "paga mais caro quem
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quiser", ndo configura prética de concorréncia desleal. A forma pela qual cada
comerciante estampa 0s pregos dos produtos colocados a disposicdo de seu
publico consumidor € livre. E no caso dos autos, a comparagao de precos feita pela
autora obedeceu aos critérios e regras estabelecidos pela Associacdo Brasileira de
Marketing Direto, assim como as disposi¢coes do art. 195 da Lei de Propriedade
Industrial. Nao se vislumbra, in casu, qualquer ato da requerida que se possa
enquadrar como violacdo ao principio da livre concorréncia, tampouco abalo a
reputacdo empresarial da autora. E risco da atividade econdmica enfrentar o
comerciante a eterna e saudavel disputa pela preferéncia do consumidor (fls.
178/179). A respeito da utilizacdo da publicidade comparativa, registra-se
orientacdo desta Corte no sentido de que "a publicidade comparativa, apesar de ser
de utilizacdo aceita, encontra limites na vedacdo a propaganda (i) enganosa ou
abusiva; (ii) que denigra a imagem ou gere confusdo entre 0s produtos ou
servicos comparados, acarretando degenerescéncia ou desvio de clientela; (iii)
gue configure hipotese _de concorréncia desleal e (iv) que pegque pela
subjetividade e/ou falsidade das informac@es' (REsp 1.481.124, Min.
RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, Terceira Turma, DJe, 13.4.2015). (...).
Entendimento em sentido diverso, demandaria necessariamente reexame de
matéria fatica, inviavel em recurso especial (Sumula 7/STJ). Ante o exposto, nos
termos do art. 253, paragrafo Unico, 1, b, do RISTJ, conhego do agravo para negar
provimento ao recurso especial. Publique-se. Brasilia, 01 de fevereiro de 2021.
Ministro RAUL ARAUJO Relator.?®

RECURSO ESPECIAL. VIOLAGAO AO ART. 535 DO CPC NAO
VERIFICADA. DIREITO MARCARIO E DO CONSUMIDOR. PROPAGANDA
PUBLICITARIA COMPARATIVA ENTRE PRODUTOS. ESCLARECIMENTO
OBJETIVO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. 1. A propaganda
comparativa € forma de publicidade que identifica explicita ou implicitamente
concorrente de produtos ou servicos afins, consagrando-se, em verdade, como um
instrumento de decisdo do publico consumidor. 2. Embora ndo haja lei vedando ou
autorizando expressamente a publicidade comparativa, o tema sofre influéncia das
legislagbes consumerista e de propriedade industrial, tanto no ambito marcério
quanto concorrencial. 3. A publicidade comparativa nédo é vedada pelo Cédigo de
Defesa do Consumidor, desde que obedeca ao principio da veracidade das
informacdes, seja objetiva e ndo abusiva. 4. Para que viole o direito marcéario do
concorrente, as marcas devem ser passiveis de confusdo ou a referéncia da
marca deve estar cumulada com ato depreciativo da imagem de seu
produto/servico, acarretando a degenerescéncia e o consequente desvio de
clientela. 5. Conforme ressaltado em outros julgados desta Corte, a finalidade da
protecdo ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5°, XXIX, da
Constituicdo da Republica e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um
lado, protegé-las contra usurpacgdo, proveito econdmico parasitario e o desvio
desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido
quanto a procedéncia do produto (art. 4° VI, do CDC) (REsp 1.105.422/MG, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/05/2011 e REsp 1320842/PR,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomdo, Quarta Turma, DJe 01/07/2013). 6.
Propaganda comparativa ilegal € aquela que induz em erro o consumidor,

28 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA. Agravo em Recurso Especial n. 515925 SP
2014/0109359-6. Relator: Ministro Raul Araujo. Julgado em: 01 de fevereiro de 2021. Publicado em: DJ 19
fev. 2021. Disponivel em:
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=2014010935
96&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea.Acesso em: 15 set. 2021.



causando confusdo entre as marcas, ocorrendo de maneira a depreciar a marca do
concorrente, com o consequente desvio de sua clientela, prestando informagdes
falsas e ndo objetivas. 7. Na espécie, consoante realcado pelo acordéo recorrido, as
marcas comparadas ndo guardam nenhuma semelhanca, ndo sendo passiveis de
confusdo entre os consumidores. Ademais, foram prestados esclarecimentos
objetivos sem denegrir a marca da concorrente, pelo que ndo se verifica infragdo
ao registro marcario ou concorréncia desleal. 8. Recurso especial ndo provido.

No entanto, ao se verificar que, de fato, determinada marca esta no processo de sofrer
degenerescéncia, € comum encontrar decisdes nos tribunais brasileiros em que o titular,
mesmo que ainda detenha determinado registro, fica limitado a plena validade de sua marca,

ja que a expressao foi popularizada e se tornou de uso comum, conforme exposto abaixo:

Propriedade Industrial. Marca. "Botox". Ac¢do de obrigacdo de ndo fazer c.c.
indenizacdo por danos materiais e morais. Concorréncia desleal. Legitimidade
ativa da subsidiaria brasileira da empresa norte-americana. Cerceamento de defesa
inexistente. Inadmissibilidade da denunciacdo da lide como forma de correcdo de
ilegitimidade passiva. Inexisténcia de direito de regresso automatico. Preliminares
rejeitadas. Mérito. O signo "botox" perdeu a distintividade, pois, a par de
constituir a propria marca das autoras, também serve atualmente como
denominacdo de tratamento cosmético, amplamente disseminado no mercado de
beleza. Degenerescéncia. Omissdo da Lei n° 9.279/96, no entanto, sobre as
consequéncias da degenerescéncia da marca e, por isso, ndo é possivel afastar o
reconhecimento do ato ilicito cometido pela ré, que explorou indevidamente a
marca de titularidade das autoras. Caracterizada a concorréncia desleal, devem ser
mantidas as reparacBes por danos morais e materiais. Sentenca mantida. Recurso
ndo provido.*°

RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCARIO. INSULFILM. PELICULA
PARA VIDROS. DEGENERACAO OU VULGARIZACAO DE MARCA.
PERDA DA DISTINTIVIDADE. INEXISTENCIA. ELEMENTOS FATICOS
INSUFICIENTES. SUMULA 7/STJ. UTILIZACAO INDEVIDA DE SINAL.
CAPTACAO DE CLIENTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO.
PRECEDENTES. VALOR A SER APURADO EM LIQUIDACAO DE
SENTENCA. RECURSO NAO PROVIDO. 1. Marca degenerada ou vulgarizada é
aquela que se tornou incapaz de diferenciar um produto de outros iguais,

2% BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA (Quarta Turma). Recurso Especial n. 1377911 SP
2012/0258011-6. Relator: Ministro Luis Felipe Salomdo. Julgado em: 02 out. 2014. Publicado em: DJe 19
dez. 2014. Disponivel em:
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=2012025801
16&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea.Acesso em: 15 set. 2021.

3 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO (2% Camara Reservada de Direito Empresarial).
Apelacdo n. 00694665820128260100 SP 0069466-58.2012.8.26.0100. Relator: Alexandre Marcondes.
Julgado em: 19 fev. 2018. Publicado em: 12 mar. 2018. Disponivel em: tj-
sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/556835964/694665820128260100-sp-0069466-5820128260100.Acesso
em: 15 set. 2021.
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semelhantes e afins, passando a se relacionar ao termo designativo o préprio bem.
Ha, portanto, a perda da distintividade. 2. A manifesta notoriedade da marca
Insulfilm ndo tem o conddo de implicar, de forma auténoma, a generalizacdo do
sinal. Cuida-se, em verdade, de pressuposto da wvulgarizacdo, mas isso nédo
significa que todas as marcas manifestamente conhecidas, em determinado
momento, cairdo no dominio comum. 3. Na hipdtese, ndo é possivel constatar o
fenbmeno da degeneracdo, uma vez que 0s argumentos utilizados pelas instancias
ordinarias ndo sdo capazes de levar esta Corte Superior a afastar a distintividade
da marca Insulfilm. Inteligéncia do enunciado da Sumula 7/STJ. 4. Tratando-se de
direito de marcas, o dano material pode ser presumido, pois a violacdo é capaz de
gerar lesdo a atividade empresarial do titular, tais como o desvio de clientela e a
confuséo entre as empresas. Precedentes. 5. Recurso especial ndo provido. 3!

Em outros casos, as consequéncias podem vir a ser mais graves, reconhecendo que
aquele registro, mesmo que ainda valido, ndo possui qualquer protecdo ou que outros players
podem utilizar aquele termo. E o que pode ser visto abaixo:

Expressdo “martelinho de ouro” indica o profissional e a técnica de restaurar
carrocerias danificadas de veiculos, constituindo expressdo vulgar ou de uso
comum nesse setor de atividade, o que a torna insuscetivel de exclusividade em
termos de oferta de servigos Interpretacdo do art. 124, VI, da Lei 9279/96 N&o
provimento.3?

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. POPULARIZACAO.
DEGENERESCENCIA OU DEGENERACAO. Degenerescéncia que decorre da
existéncia de um registro valido da marca, em que o termo passa a ser, no decorrer
do tempo, usado com popularidade, amoldando-se ao género e perdendo sua
especificidade. Ainda que demonstrada a existéncia de registro anterior, o termo
"tubaina" popularizou-se e, sem dividas, € amplamente conhecido como sindnimo
de bebida e ndo como denominacdo individualizada de determinada marca, assim,
verifica-se que o0 uso costumeiro da denominagdo "tubaina" permitiu a
popularizacdo e a efetiva disseminacdo da idéia de que "tubaina” tornou-se género
de bebida, especialmente, refrigerantes, impedindo, por conseqiiéncia sua protecéo
individual. Disseminagdo do termo “tubaina™ como palavra corrente e usual para
se referir a determinado género de bebida, restando caracterizado, ainda que de
forma tacita, a rendincia a sua protetividade. Recurso néo provido.

31 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA (Quarta Turma). Recurso Especial n. 1422871 SP
2012/0170663-2. Relator: Ministro Luis Felipe Salomao. Julgado em: 21 jun. 2016. Publicado em: DJe 22 ago.
2016. Disponivel em:
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=2012017066
32&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea. Acesso em: 15 set. 2021.

%2 SAO PAULO (estado). TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO. Agdo Cautelar n.
00199573820108260001 SP 0019957-38.2010.8.26.0001. Relator: Enio Zuliani. Julgado em: 11 out. 2011.
Publicado em: 13/10/2011. Disponivel em: tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/899305594/apelacao-civel-
ac-199573820108260001-sp-0019957-3820108260001 . Acesso em: 15 set. 2021.

3 SAO PAULO (estado). TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO (22 Camara Reservada de
Direito Empresarial). Apelacéo n. 00033330820118260120 SP 0003333-08.2011.8.26.0120. Relator: Roberto
Mac Cracken. Julgado em: 20 maio 2013. Data de Publicagdo: 17 jun. 2013. Disponivel em: tj-
sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/116404689/apelacao-apl-33330820118260120-sp-0003333-
0820118260120.Acesso em: 15 set. 2021.
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Apelacdo - Direito marcério - Pretensdo de condenacéo da requerida ao pagamento
de indenizagdo por danos materiais pelo uso indevido de marca — Autora que néo
se desincumbiu de seu énus de demonstrar o emprego, pela ré, da expressdo
"Munck" — Cerceamento de defesa ndo caracterizado — Julgamento antecipado da
lide, logo ap6s o saneamento do feito, por entender o Juiz que a matéria é
exclusivamente de direito - Inexisténcia de preclusdo "pro judicato" - A
qualificagdo juridica do fato, qual seja, se a marca de titularidade da apelante deve
ou ndo receber protecdo legal em face de sua popularidade ou degenerescéncia,
constitui “quaestio juris”, a ser resolvida por simples operagdo interpretativa por
parte do magistrado, sendo de todo dispensavel a produgdo de prova técnico-
pericial - Inexisténcia de violacdo ao disposto no art. 1023, § 2° do CPC -
Competéncia da Justica Estadual, pois ndo se discute nulidade do registro da
marca e nem figura o INPI como parte ou terceiro interessado - Palavra "Munck",
ademais, que é utilizada para designar caminhéo guindaste ou guindaste articulado
— Expressdo que se tornou comum, sendo empregada nesse sentido nos mais
diversos seguimentos, afastando, assim, a protecdo pleiteada — Precedentes desta
Colenda Camara Reservada — Agdo julgada improcedente — Sentenga mantida —
RECURSO IMPROVIDO.3

Propriedade Industrial Marca Acdo com vistas a impedir a utilizacdo da expressdo
“paleteiras” no dominio de internet da empresa ré e a indenizar os danos imateriais
suportados em razdo do uso indevido da marca Sentenca de procedéncia, em parte,
com afastamento da compensacdo por dano imaterial Apelo das partes. Apelo da
ré Acolhimento - Nulidade de registro Marcas registradas, a despeito da proibicao
normativa Art. 124, inciso 1V Posicdo jurisprudencial dissonante Anulagdo do
registro de expressdo de uso comum Desnecessidade Possibilidade de outras
empresas utilizarem estas expressfes, ainda que registradas no INPI com
exclusividade, dés que ndo utilizadas de ma-fé para desviar clientela Direito
marcario cuja protecdo visa ndo s6 o direito individual do autor, mas o interesse
social, econdmico e tecnoldgico Proibicdo da expressdo paleteira, designativa de
um equipamento, que tornaria inviavel a propria comercializa¢do do produto, indo
de encontro a funcdo social da lei Recurso da ré provido. Recurso da autora
prejudicado.®®

Apelacdo - Direito marcério - Pretensdo de condenacéo da requerida ao pagamento
de indenizagdo por danos materiais pelo uso indevido de marca — Autora que nédo
se desincumbiu de seu 6nus de demonstrar o emprego, pela ré, da expressdo
"Munck" — Cerceamento de defesa ndo caracterizado — Julgamento antecipado da
lide, logo apdés o saneamento do feito, por entender o Juiz que a matéria é
exclusivamente de direito - Inexisténcia de preclusdo "pro judicato" - A
qualificagdo juridica do fato, qual seja, se a marca de titularidade da apelante deve
ou ndo receber protecdo legal em face de sua popularidade ou degenerescéncia,

3 SAO PAULO (estado). TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO (2% Camara Reservada
de Direito Empresarial). Acdo Cautelar n. 10003333320208260260 SP 1000333-33.2020.8.26.0260. Relator:
Jorge Tosta. Julgado em: 13 ago. 2021. Data de Publicagdo: 16 ago. 2021. Disponivel em: tj-
sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1267221679/apelacao-civel-ac-10003333320208260260-sp-1000333-
3320208260260. Acesso em: 15 set. 2021.

% SAO PAULO (estado). TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO (92 Camara de Direito
Privado). Acdo Cautelar n. 02745056620098260000 SP 0274505-66.2009.8.26.0000. Relator: Jodo Carlos
Garcia. Julgado em: 24 maio 2011. Publicado em: 25 maio 2011. Disponivel em: tj-
sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/893905921/apelacao-civel-ac-2745056620098260000-sp-0274505-
6620098260000. Acesso em: 15 set. 2021.
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constitui "quaestio juris", a ser resolvida por simples operacdo interpretativa por
parte do magistrado, sendo de todo dispensavel a produgdo de prova técnico-
pericial - Inexisténcia de violagdo ao disposto no art. 1023, § 2° do CPC -
Competéncia da Justica Estadual, pois ndo se discute nulidade do registro da
marca e nem figura o INPI como parte ou terceiro interessado - Palavra "Munck",
ademais, que é utilizada para designar caminhao guindaste ou guindaste articulado
— Expressdo que se tornou comum, sendo empregada nesse sentido nos mais
diversos seguimentos, afastando, assim, a protecdo pleiteada — Precedentes desta
Colenda Camara Reservada — Agdo julgada improcedente — Sentenga mantida —
RECURSO IMPROVIDO.%

Direito Empresarial. Propriedade industrial. Registro da marca DDI no INPI pela
Embratel. Uso exclusivo. Descabimento. Carater genérico. Obice legal para o
registro dessa marca. Art. 124, VI da Lei n° 9279/96. A sigla DDI é denominacédo
descritiva do servico por ela identificado, sendo de uso comum. Auséncia de
identificacdo pelo consumidor da empresa em relagdo a sigla DDI. O servigo é
prestado pelo setor de telefonia como um todo, podendo ser utilizado por qualquer
operadora, inclusive internacionalmente. Desprovimento do recurso.*’

Portanto, como p6de ser observado, a degenerescéncia traz como consequéncia a
perda de distintividade da marca, permitindo que os demais players concorrentes do mercado
utilizem aquele sinal, sem qualquer pagamento de licenciamento, ja que a expressdo se tornou

de uso comum.

Assim, hd uma limitacdo na forca daquele registro e na capacidade do titular se

defender de outros que venham a utilizar seu sinal, antes distintivo.

2.4 - O reconhecimento da degenerescéncia

O primeiro sinal de que a marca esta sofrendo com o fendmeno da degenerescéncia é

a forma que os consumidores estao utilizando.

% SAO PAULO (estado). TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO (22 Camara Reservada
de Direito Empresarial). A¢do Cautelar n. 10003333320208260260 SP 1000333-33.2020.8.26.0260. Relator:
Jorge Tosta. Julgado em: 13 ago. 2021. Publicado em: 16 ago. 2021. Disponivel em: tj-
sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1267221679/apelacao-civel-ac-10003333320208260260-sp-1000333-
3320208260260.Acesso em: 15 set. 2021.

37 RIO DE JANEIRO (estado). TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (6% Camara
Civel). Apelagdo n. 00608499620018190001. Relator: Nagib Slaibi Filho. Julgado em: 04 abr. 2005.
Publicado em: 15 abr. 2005. Disponivel em: tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/411832644/apelacao-apl-
608499620018190001-rio-de-janeiro-capital-28-vara-civel. Acesso em: 15 set. 2021.
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Inicialmente, ao verificar que sua marca estd sendo amplamente utilizada e
reconhecida pelo publico consumidor, o titular entende que alcangou um status de amplo
conhecimento e, portanto, certo carater notorio daquele registro.

Ocorre que os limites entre 0 excesso de fama e a possibilidade daquela marca se
tornar uma expressao de uso comum sao extremamente proximos, ja que, além do consumidor
que, em sua maioria, desconhece de questdes envolvendo propriedade intelectual e passa a
utilizar aquele sinal de forma indevida e prejudicial, os demais players do mercado podem se
aproveitar do reconhecimento para se utilizar daquele termo e obter vantagem naquele

SUCESSO.

Apesar de, inicialmente, tal pratica acarretar em ato de concorréncia desleal, previsto
no art. 195 da Lei de Propriedade Industrial, que dispoe “Art. 195. Comete crime de
concorréncia desleal quem: 11 - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito préprio
ou alheio, clientela de outrem;” ou até mesmo violagdo marcaria, esses podem ser afastados, a

depender da forma que a marca esta sendo utilizada pelos consumidores.

Acerca desse ponto, discorre Maité Cecilia Fabbri Moro:

Evidentemente que a transformacfo da marca em expressdo de uso comum ou
genérico, ndo ocorre do dia para a noite. Constitui um processo lento22, muitas
vezes dificil de ser constatado por seu titular, vez que, a principio, sé lhe traz
vantagens. Vantagens estas que, com o tempo, transformam-se em desvantagens.
Poder-se-ia definir esse processo até mesmo como um “processo traigoeiro”, pois
em um primeiro momento, ele se mostra como uma vantagem ao titular da marca,
como uma marca forte, de sucesso; mas, com o passar do tempo, aquela marca tao
bem incorporada pelo publico, passa a constituir a designagdo do préprio produto,
deixando de identificA-lo. Esta transformacdo de signo distintivo em signo
designativo é de complexa constatacdo. *

Vale mencionar que o inicio do uso indevido pelo pablico consumidor em utilizar
aquela marca pode ser um resultado tanto da inércia ou descuido do titular, quanto do préprio

publico, a depender de cada caso concreto.

3% MORO, Maité Cecilia Fabbri. O fendmeno da degeneracdo de marcas e o direito brasileiro. In: ENCONTRO
NACIONAL DO CONPEDI, 21., 2012, Niter6i, p. 10. Anais. Niter6i: CONPEDI, 2012. Disponivel em:
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=7bclec1d9c342635. Acesso em 15 set. 2021.
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Além de observar o comportamento dos consumidores e do mercado em geral, outro
meio de verificar se a marca esta em vias de sofrer o fendmeno de degenerescéncia é através

da dicionarizagdo daquela expresséo.

O dicionario representa os vocabulos de determinado idioma e, caso a marca exerca
sua funcdo principal, a distintiva, ndo estard presente naquele conjunto de vocabulos, ja que
inicialmente ela ndo designaria um produto ou servi¢co, mas apenas o diferencia de outros

afins.

Conforme constata Maité Cecilia Fabbri Moro: “A apari¢do do termo, antes marca,
no dicionario como designativo do produto que antes distinguia, no dicionario, &

indubitavelmente um indicio muito forte de que o termo estd se transformando em uma

expressio descritiva” 3.

Nesse caso, € possivel encontrar julgados do Superior Tribunal de Justica que
constatam o fendmeno da degenerescéncia atraves da dicionarizagdo da expressdo, conforme

disposto abaixo:

RECURSO ESPECIAL N° 1.649.736 - RJ (2017/0015703-6) RELATOR :
MINISTRO RICARDO VILLAS BOAS CUEVA RECORRENTE :
FERRASPARI S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ADVOGADOS :
FERNANDO EDUARDO ORLANDO E OUTRO (S) - SP097883 HENRIQUE
MOURA ROCHA - SP234429 RECORRIDO : REFRIGERANTES ARCO IRIS
LTDA ADVOGADOS : JOSE FRANCISCO TEIXEIRA DA COSTA E OUTRO
(S) - RJ044220 GEVALCI OLIVEIRA PRADO - SP085033 RECORRIDO :
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DECISAO Trata-
se de agravo interposto por FERRASPARI S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE
BEBIDAS contra decisdo que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, com
fundamento no artigo 105, Ill, a e ¢, da Constituicdo Federal, insurge-se contra
acorddo assim ementado: "APELACAO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL -
MARCA - ARGUICAO DE COLIDENCIA - DEGENERESCENCIA DO
TERMO - RECURSO PROVIDO. | - Com razdo a Apelante quando afirma que a
expressdo 'TUBAINA' é de uso comum, servindo para designar refrigerante de
marca sem grandes expressdes no mercado, voltada para pablicos menos exigentes
e de menor poder aquisitivo. 1l - Com efeito, 0 préprio dicionario gue atesta a
degenerescéncia da marca, totalmente enfraguecida em sua funcéo distintiva,
generalizada no _mercado, servindo para nomear _um produto de forma

39 Ibidem, p. 10.
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indeterminada, substantivada pela linqua, fato que pode ser comprovado
pelas diversas matérias jornalisticas colacionadas nos autos, fls 151/165. 111 -
Assim, impende reconhecer que o termo TUBAINA perdeu a originalidade,
resultando em expressdo de carater genérico, descritiva dos produtos de sua
prdpria classe, passivel de ser apropriada sem grandes distingdes, originando,
como se sabe, as chamadas marcas fracas, condenadas ao 6nus do
compartilhamento por falta de exclusividade. IV - Apelacdo e Remessa
Necessaria providas" (fls. 340-341, e-STJ). No recurso especial, a recorrente
alega, além de dissidio jurisprudencial, que houve violacdo dos arts. 124, 129 e
142 da Lei n® 9.279/1996. Sustenta, em suma, existir possibilidade de confusdo
entre as marcas, que se destinam a um mesmo segmento mercadolégico. Nao
admitido o recurso na origem, vieram os autos conclusos a esta relatoria.
Contraminuta as fls. 983-994 (e-STJ). E o relatério. DECIDO. O acérddo
impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigéncia do Cédigo de Processo
Civil de 1973 (Enunciados Administrativos n° 2 e 3/STJ). O recurso ndo merece
prosperar. No presente caso, o tribunal de origem, a luz da prova dos autos,
concluiu pela improcedéncia do pedido da ora agravante, conforme se extrai da
leitura do voto condutor, merecendo destaque os seguintes trechos: "(...) Com
razdo a Apelante quando afirma que a expressdo 'TUBAINA' é de uso comum,
servindo para designar refrigerante de marca sem grandes expressées no mercado,
voltada para publicos menos exigentes e de menor poder aquisitivo. Consultando o
dicionario HOUAISS, um dos mais respeitaveis de nossa lingua, depara-se com a
seguinte definicdo para o vocabulo. TUBAINA 1. Sub. Fem. No mercado de
refrigerantes, originalmente, marca menos conhecida e de pequena expressdo no
cdmputo geral das vendas. 1.1 p. ext. qualquer refrigerante que ndo os da marcas
mais vendidas. Etimologia Tubaina, marca registrada de refrigerante de Sdo Paulo
que passou a designar o seu género. Com efeito, o préprio diciondrio que atesta
a_degenerescéncia da marca, totalmente enfraquecida em sua funcéo
distintiva, generalizada no mercado, servindo para nomear um produto de
forma indeterminada, substantivada pela lingua, fato que pode ser
comprovado pelas diversas matérias jornalisticas colacionadas nos autos, fls
151/165. Em assim sendo, impende reconhecer gue o termo TUBAINA perdeu
a originalidade, resultando em expressdo de carater genérico, descritiva dos
produtos de sua prépria classe, passivel de ser apropriada sem grandes
distincdes, originando, como se sabe, as chamadas marcas fracas, condenadas
ao énus do compartilhamento por falta de exclusividade. Cabendo reconhecer,
por fim, que o site do INPI faz prova de coexisténcia pacifica de diversas marcas,
graficamente assemelhadas, no mesmo segmento de mercado, como 'JANAINA';
'FRUTAINA'; 'GUARAINA'; 'LINDOBAINA'; 'KRILLBAINA!, etc; ndo havendo
porque duvidar que a da Apelante ndo seja fruto, como diz, da associa¢do de sua
marca 'COTUBA' (conhecida no mercado ha mais de 60 anos), mais o sufixo" INA
" resultando na expressio 'COTUBAINA', evocativa de seu si no e assim
percebida pelo consumidor" (fls. 336-337, e-STJ). Nesse contexto, ndo é possivel
a esta Corte apreciar o entendimento exarado na origem, porquanto teria que,
necessariamente, rever o contexto fatico-probatério dos autos, procedimento
inviavel nesta via extraordindria, consoante disposto na Simula n° 7/STJ. Cita-se,
por oportuno, a jurisprudéncia deste Tribunal acerca do tema: "AGRAVO
INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE MARCA.
ELEMENTO EVOCATIVO. EXPRESSAO DE USO COMUM. MARCA
FRACA. 1. Ndo se admite o recurso especial quando sua andlise depende de
reexame de matéria de prova (Sumula 7 do STJ). 2. Marcas fracas ou evocativas,
que constituem expressdo de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente
forma distintiva atraem a mitigacdo da regra de exclusividade do registro e podem
conviver com outras semelhantes. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega
provimento" (Agint no AREsp 1.062.073/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/3/2018, DJe 20/3/2018).
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"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA.
EXPRESSAO DE USO COMUM. PERDA DE EXCLUSIVIDADE. REEXAME
DE PROVA. 1. N&o se admite o recurso especial quando sua andlise depende de
reexame de matéria de prova (Sumula 7 do STJ). 2. Agravo interno a que se nega
provimento" (Agint no AREsp 444.527/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 20/11/2017).
"RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA.
PRODUTOS. MESMO RAMO COMERCIAL. MARCAS REGISTRADAS. USO
COMUM. EXCLUSIVIDADE. NAO OCORRENCIA. ALTO RENOME. EFEITO
PROSPECTIVO. 1. Visa a presente acdo ordinaria a declaracdo de nulidade do
registro de propriedade industrial da marca SANYBRIL, que atua no mesmo ramo
comercial da autora de marca BOM BRIL. 2. Conforme a jurisprudéncia
consolidada desta Corte, marcas fracas ou evocativas, que constituem expressao
de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigacdo da regra de
exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilizacdo por terceiros de
boa-fé. 3. Tendo o Tribunal estadual concluido, diante do contexto fatico-
probatorio dos autos, que o termo BRIL seria evocativo e de uso comum, e que as
marcas teriam sido registradas sem a mencdo de exclusividade dos elementos
nominativos, ndo haveria como esta Corte Superior rever tal entendimento, sob
pena de esharrar no 6bice da Simula n° 7/STJ. 4. O Superior Tribunal de Justica
decidiu que, a partir do momento que o INPI reconhece uma marca como sendo de
alto renome, a sua protecdo se dara com efeitos prospectivos (ex nunc). Assim, a
marca igual ou parecida que ja estava registrada de boa-fé anteriormente nao sera
atingida pelo registro daquela de alto renome, como no caso em aprego. 5.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, ndo provido" (REsp
1.582.179/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 9/8/2016, DJe 19/8/2016). Vale anotar, por fim, que a
aplicacdo do enunciado n° 7 da Simula do STJ em relacdo ao recurso especial
interposto pela alinea a do permissivo constitucional prejudica a anélise da mesma
matéria indicada no dissidio jurisprudencial. Ante o exposto, nego provimento ao
recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasilia (DF), 10 de julho de 2018.
Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA Relator.*

Ademais, a forma como a marca é transmitida aos consumidores pelo titular também

€ um meio de se verificar a degenerescéncia.

Caso seja bem realizada, a publicidade trard a fama e possivelmente um status de alto

renome e/ou de notoriamente conhecida para a marca.

No entanto, em sendo utilizada sem se atentar as peculiaridades do sistema da

propriedade industrial, a publicidade massiva pode se tornar um prejuizo ao titular.

40 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA. Recurso Especial n. 1649736 RJ 2017/0015703-6.
Relator: Ministro Ricardo Villas Bbéas Cueva. Julgado em: [inserir data]. Publicado em: DJ 03 ago. 2018.

Disponivel em: processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/Acesso em: 15 set. 2021.
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Nas palavras de Maité Cecilia Fabbri Moro:

A publicidade perniciosa ao carater distintivo de uma marca é aquela que busca néo
sO tornar o produto conhecido ou mais conhecido, mas que juntamente com esse
objetivo procura instaurar na mente dos consumidores a ideia de que sua marca é
sinénimo do produto. A primeira vista a ideia pode parecer boa, pois objetiva um
posicionamento destacado e Gnico da marca/produto no mercado, mas pode também
gerar efeitos além dos esperados, tais como a transformacdo da relacdo marca-
produto de distintiva para designativa. Em outras palavras, a publicidade na qual o
prdprio titular forca uma associagdo da marca-produto de modo a que o consumidor
passe a interpreta-la como sendo a propria denominacdo do produto. Neste caso,
obviamente sempre observando o caso concreto, o proprio titular da marca pode

conduzi-la & degeneracio. **

Por fim, outro aspecto que deve ser observado pelo titular para que se evite ou
verifique o fendmeno da degenerescéncia é o langcamento de um novo produto, extremamente

inovador no mercado, ou um produto patenteado.

Isso porque ao ser um produto jamais visto, ndo haverda, anteriormente, um
substantivo para que os consumidores ja tenham conhecimento sobre aquele produto, o que 0s

levard, automaticamente, a 0 conhecerem pelo proprio nome da marca.

Portanto, identificar o fendmeno da degenerescéncia depende de diversos fatores que

podem ou ndo estar atrelados ao descuido ou falta de zelo do titular da marca.

Dessa forma, é necessario analisar o contexto de cada titulo dentro do contexto de

mercado ao qual foi designado para que possa se concluir pela degenerescéncia.

2.5 - Formas de impedir o fenémeno

Apesar de a degenerescéncia representar uma perda, ao longo do tempo, da
distintividade da marca, o titular deve agir para tentar combater esse fenébmeno, mesmo que ja

tenha constatado indicios de seu inicio.

4 MORO, Maité Cecilia Fabbri. O fenémeno da degeneracdo de marcas e o direito brasileiro. In:
ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI, 21., 2012, Niterdi, p. 13. Anais. Niter6éi: CONPEDI, 2012.
Disponivel em: http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=7bclec1d9c342635. Acesso em 15 set. 2021.
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No caso da expressdo GIBI, por exemplo, o Tribunal Regional Federal da 22 Regi&o

reconheceu a degenerescéncia, em razdo da inércia do titular em requerer a prorrogacao do

registro da marca, conforme disposto abaixo:

ADMINISTRATIVO. MARCA QUE, PELO SEU PIONEIRISMO, PASSOU A
CONFUNDIR-SE COM O PROPRIO PRODUTO QUE VISAVA A DISTINGUIR.
REGISTRO. PROIBICAO LEGAL. INERCIA PROVANDO PERDA DE
PROTECAO MARCARIA. LEI 5.772/71. ART, 93, I, C/C. ART. 65,20. - Nos
termos da legislacdo de regéncia, ndo é passivel de registro a marca que passou a
equivaler a designacdo do proprio produto que visava a distinguir, pouco importando
se um dia ela foi nome fantasia ou se nasceu de genuina designacédo popular. - Tendo
a antecessora da Autora deixado de pedir a prorrogacdo do registro da marca apos
16/08/75 e sO requerendo novo registro comprovadamente em 22/04/91, ocorreu
inércia autoral provocando a perda de protecdo em face da identificacdo do produto
pela antiga marca, ja caida no dominio popular. - Apelos e remessa necessaria
providos.*?

Fernanda Fujita menciona a relevancia dos titulares das marcas em zelarem pela

integridade de suas marcas e ndo seguirem inertes, sendo vejamos:

Ao se vislumbrar a ocorréncia do processo degenerativo, isto €, identificados os
sinais indicadores de degenerescéncia, deve o titular da marca agir a fim de zelar
pela sua integridade material e reputacdo, em respeito aos poderes que lhe sdo
conferidos pelo artigo 130, 111, da LP1.*

Sobre o tema, Carlos Henrique de Carvalho Froes, em seu artigo “Marca: aquisi¢do

de distintividade e degenerescéncia”, menciona algumas medidas para minimizar os efeitos do

fendmeno, retiradas de recomendacbes do International Trademark Association — INTA,

conforme disposto abaixo:

1. Marca ndo é substantivo, mas adjetivo, devendo ser usada sempre que possivel,
acompanhada do nome genérico do produto ou servico. Por isso mesmo deve ser
grafada sempre em letras maitsculas ou, pelo menos, com a letra inicial maiuscula.
2. A marca jamais deve ser pluralizada, deve ser usada sempre no singular.

42 BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 22 REGIAO. Apelacdo Civel n. 99.02.29657-2. Relatora:
Juiza Federal Conv. Mércia Helena Nunes. Julgado em: 27 jul. 2005. Publicado em: 04.08.2005. Disponivel em: rf-
2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/901204/apelacao-civel-ac-203294-990229657-2. Acesso em: 15 set. 2021

4 MELLO, Fernanda Fujita de Castro. Marca Notdria: um estudo sobre a aquisi¢io e perda de distintividade de
marcas decorrente de sua notoriedade. 2010. 157 f. Dissertacdo (Mestrado em Direito) - Pontificia Universidade
Catdlica de S&o Paulo, S&o Paulo, 2010. Disponivel em: <https://tede2.pucsp.br/handle/handle/5435>. Acesso

em: 16 maio 2021.
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3. Em hip6tese alguma deve ser transformada em verbo, como se existisse, por
exemplo, a palavra xerocar.

4. E conveniente fazer a chamada mencao de reserva dos direitos de propriedade
industrial, indicando-se, se a marca estiver registrada, o sinal consistente na letra R
dentro de um circulo ou, se ainda ndo estiver registrada, ‘Reg.q.’, ‘M. Req’, ou
expressdo equivalente.

5. Impugnar sempre todo e qualquer uso improprio da marca como se fosse
palavra de uso comum.#

Além disso, Lélio Denicoli Schmidt®® em seu artigo “Degeneragio de marca”,

também menciona a¢des que o titular pode tomar para evitar a degeneracdo, sendo vejamos:

Para evitar que a degeneracao se verifique, o titular deve:

(@  antepor a marca o nome genérico do produto (café SCHMIDT), sem usa-la
como substantivo (a aspirina, p. ex.);

(b)  indicar o simbolo ® (embora a legislagdo nédo o obrigue);

(c)  nunca grafar a marca com letras minusculas no corpo de um texto;

(d) notificar dicionarios que indiquem o sentido genérico do signo, para que
ressalvem tratar-se de marca registrada;

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

4] evitar usar a marca como verbo, plural ou padréo de qualidade;

(9)  criar um nome comum para o produto inovador, diverso da marca que o
identificara;

(h)  reprimir o uso da marca ao lado de expressdes como “tipo”, “espécie” etc.; e
0] notificar ou litigar contra concorrentes que facam uso indevido da marca.

Assim, as recomendacfes acima sdo extremamente relevantes para evitar que o
titular sofra com as consequéncias da degenerescéncia, devendo ser devidamente observadas

seguidas.

Como caso empirico de um titular que busca reverter o fendmeno, é possivel citar a
Velcro Companies, detentora da marca VELCRO® para designar fechos de gancho e laco,
que consistem em duas tiras de tecidos lineares que sao fixadas as superficies opostas a serem

fixadas.

4 FROES, Carlos Henrique. Marca: aquisicio de distintividade e degenerescéncia. In: SANTOS, Manoel J.
Pereira. JABUR, Wilson Pinheiro. Propriedade intelectual: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa.
Sé&o Paulo: Saraiva, 2007, p. 95.

4 SCHMIDT, Lélio Denicoli. Degeneracdo de marca. Enciclopédia juridica da PUC-SP. Celso Fernandes
Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Sdo Paulo: Pontificia Universidade
Catdlica de Sao Paulo, 2017. Disponivel em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/246/edicao-
1/degeneracao-de-marca>. Acesso em 18 set. 2021.
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Inicialmente, o engenheiro e eletricista suico Georges de Mestral desenvolveu um
sistema de fixagdo que consiste em dois componentes: uma tira de tecido linear com
mindsculos ganchos que pode "acasalar" com outra faixa de tecido com argolas menores,

anexar temporariamente, até se separar, construido com nylon e poliéster.

Seu inventor deu o nome de “Velcro” ao juntar as palavras em francés velours
(veludo) e de crochet (gancho) para sua empresa, que segue, até hoje, fabricando e

comercializando o sistema de fixagé&o.

Ocorre que a patente original de Mestral expirou no ano de 1978, momento em que

0S concorrentes passaram a comercializar aquela tecnologia inovadora.

Apesar de a Velcro Companies diversificar sua tecnologia de gancho e argola em
outras aplicagdes industriais € comerciais, o termo “Velcro” ja estava se popularizando e se
tornando um sinbnimo daquele produto, levando ao risco da perda de distintividade daquela

marca e da qualidade junto ao reconhecimento perante o publico consumidor.

Por esse motivo, a fim de evitar que se tornasse um termo de uso comum, a empresa
passou a apontar*®, por meio de propagandas, literatura de produto e campanhas de marketing,

que “nado existe produto como o Velcro”, “Velcro so existe um”.

Assim, a empresa busca reforcar para os consumidores que nem todos os fixadores
de gancho e argola sdo produtos genuinos e originais da marca VELCRO®, ndo possuindo a

mesma qualidade e tecnologia da Velcro companies.

Além disso, outra recomendacdo mencionada que a Velcro companies foi de utilizar
0 simbolo ® em todas as suas marcas registradas, demonstrando que a empresa detém aquele

titulo perante um 6rgdo nacional de registro de marcas.

46 WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION — WIPO. Case Studies — Hooked on Innovation,
11 nov. 2010. Disponivel em: <https://www.wipo.int/ipadvantage/en/details.jsp?id=2658>. Acesso em 20 set.
2021.
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Outro caso que pode ser citado € o da marca LYCRA®, atualmente de titularidade da

The Lycra Company, anteriormente da Dupont.

O produto foi inventado por Joseph Shivers, no ano de 1959, sendo uma fibra
sintética de elevada elasticidade, obtida através do etano, mais forte e duradoura comparada a
de borracha (seu principal concorrente) que, quando foi criada, revolucionou diversas areas da

indUstria de vestuario.

Ao verificar que terceiros concorrentes e os consumidores estavam utilizando a
marca para designar qualquer produto de elastano, consciente do processo de
degenerescéncia, a empresa deu inicio a uma forte campanha publicitaria, como utilizar a

expressao “So lycra ¢ da Dupont” para retomar a distintividade que estava se esvaziando.

Percebe-se, portanto, que os titulares atentos aos seus direitos de propriedade
industrial, bem como as peculiaridades e prejuizos envolvendo a perda de distintividade da
marca, seguem as recomendacdes propostas pela INTA para evitar que se perca a eficacia
daquele registro, que alem de fornecer uma identidade frente ao pablico, também permite o
cerceamento de concorrentes que tentem se aproveitar de forma parasitaria do seu

reconhecimento.

2.6 - Degenerescéncia no Brasil

No Brasil, a Lei de Propriedade Industrial ndo dispde sobre a possibilidade do titular

vir a perder seu registro em razdo da caducidade pela degeneracao.

De acordo com a legislacéo brasileira, nos termos da Lei n°® 9.279/96, as hipoteses do

titular perder seus direitos sobre a marca sao:

Art. 142 — O registro da marca extingue-se:

| — pela expiragdo do prazo de vigéncia;

Il — pela renincia, que poderd ser total ou parcial em relacdo aos produtos ou
servigos assinalados pela marca;

111 — pela caducidade; ou
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IV — pela inobservancia do disposto no art. 217

No entanto, o rol acima ndo é taxativo e a legislacdo permite outras formas de
extingdo de marca, como os artigos 135, 151 e 165 da Lei de Propriedade Industrial.

Considerando que a lei exige que o sinal seja distintivo apenas no depoésito do pedido
para registro da marca, entende-se que, uma vez validada a distintividade pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial, ela se manteria ao longo dos anos de validade daquele
registro, ja que ndo ha uma previsdo legal que disponha sobre a extingdo ou caducidade do

registro pela degenerescéncia.

Vale mencionar que ha uma alternativa, ndo utilizada pelos tribunais, para se
argumentar a possibilidade de nulidade de um registro que se tornou expressao de uso comum
no Brasil.

Tal previsdo esta presente na Convencdo da Unido de Paris*’, tratado internacional
do qual o Brasil é signatario e dispbe sobre a extingdo do registro de sinal vulgarizado,

conforme disposto abaixo:

Art. 6, quinquies

B) S6 podera ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fabrica ou de
comércio mencionadas no presente artigo, nos casos seguintes: (...)

(2) quando forem desprovidas de qualquer cardter distintivo ou entdo
exclusivamente composta por sinais ou indicagbes que possam Servir no comercio
para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de
origem dos produtos ou a época da produgdo, ou que se tenham tornado usuais na
linguagem corrente ou nos habitos leais e constantes do comércio do pais em que a
prote¢do é requerida;

C-1) Para determinar se a marca é suscetivel de protecdo deverdo ser levadas em
consideracgdo todas as circunstancias de fato, particularmente a duragdo do uso da
marca.”

No que se refere ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, considerando a
auséncia de disposicdo legal, a autarquia ndo possui capacidade para extinguir um registro em

razdo da degenerescéncia.

47 BRASIL. Decreto 1.263, de 10 de outubro de 1994. Ratifica a declaragdo de adesdo aos arts. 1°a 12 e ao art.
28, alinea |, do texto da revisdo de Estocolmo da Convencéo de Paris para Protecdo da Propriedade Industrial.
Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d1263.htm>. Acesso em: 20 set.
2021.
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Entretanto, Lélio D. Schmidt menciona, em dissertagdo de mestrado defendida na
PUC/SP, que:

Né&o ha noticia do INPI ja ter procedido a extingdo de registros por vulgarizacdo
posterior. A atuacdo do 6rgdo tem se limitado a introduzir apostilas em registros
posteriores e a permitir que terceiros registrem outras marcas similares, debilitando

0 registro inicial.

Ou seja, o INPI, de oficio, faz com que o registro passe a ter efeitos de uma marca

que sofreu degenerescéncia.

No entanto, conforme menciona Moro, o INPI resolveu, ao analisar a prorrogacéo do
registro da marca, ndo manter exclusividade de uso de uma expressdo que havia a principio

sido concedida com exclusividade*®.

Como exemplo, ela menciona o caso do registro da marca “Longa Vida 2000,
concedido em 10.01.1976, em que uma de suas prorrogacdes foi objeto de apostila feita pelo
INPI, por ter se transformado em uma espécie do produto que designa, nos seguintes termos:
“registrado sem direito ao uso exclusivo da expressdo ‘Longa Vida’ face a peticdo n.

28013/79.”

Nesse sentido, o titular da marca ingressou uma acdo em face do INPI de nulidade de
ato administrativo, mas a decisdo ndo teria enfrentado o fendmeno de degenerescéncia, dando
improcedéncia pelo fato de ja ter se esgotado o prazo para pleitear a nulidade da apostila feita
pelo INPI®,

48 MORO, Maité Cecilia Fabbri. O fenémeno da degeneracdo de marcas e o direito brasileiro. In:
ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI, 21., 2012, Niterdi, p. 22. Anais. Niter6i: CONPEDI, 2012.
Disponivel em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=7bclec1d9c342635>. Acesso em 15 set. 2021.
49 BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 22 REGIAO (62 Turma). Apelagdo Civel n. 97.02.24950-
3. Relator: Desembargador Federal André Kozlowski. Julgado em: 13.11.2003. Publicado em: DJ 13 nov. 2003.
Disponivel em: trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/829211/apelacao-civel-ac-144400-970224950-3/inteiro-
teor-100521074.Acesso em: 15 set. 2021.
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Apesar dessa lacuna na legislacdo brasileira que impede uma expressiva e direta acéo
do INPI para que a marca seja anulada, caso venha a se tornar uma expresséo de uso comum,
foi possivel observar que mesmo com o titulo de registro de marca sendo valido, os Tribunais
brasileiros limitam a eficacia e a protecdo daquela exclusividade, caso observem o fendmeno

da degenerescéncia.

Logo, as consequéncias ainda vao perdurar, caso o titular ndo resguarde seus direitos
e ndo observe as recomendacfes para evitar que sua marca se torne uma expressao de uso

comum.

2.7 - Degenerescéncia no exterior

Diferentemente do Brasil, a legislacdo de outros paises permite que a marca seja

extinta em razdo de sua degeneracao.

Sobre o topico, Lélio Schmidt>® destrincha a legislagdo dos Estados Unidos, Gré-

Bretanha e Unido Europeia.

No caso dos Estados Unidos, ele menciona o § 1.127 (art. 45) do Trademark Act, o
qual dispde sobre o abandono da marca por falta de uso durante o prazo de 3 (trés) anos ou
“gquando a acdo ou omissdo de seu titular fez com que a marca se tornasse 0 home genérico
dos produtos ou servicos relacionados ou perdesse de outra forma seu significado como

marca”.

Além disso, 0 § 1.164 do mesmo artigo permite o requerimento do cancelamento da
marca que se tornou palavra genérica por tempo indeterminado, mediante pedido

acompanhado do pagamento da taxa especifica.

50 SCHMIDT, Lélio Denicoli. Degeneracdo de marca. Enciclopédia juridica da PUC-SP. Celso Fernandes
Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Sdo Paulo: Pontificia Universidade
Catdlica de Sao Paulo, 2017. Disponivel em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/246/edicao-
1/degeneracao-de-marca>. Acesso em 18 set. 2021.
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Cumpre mencionar que a legislacdo norte-americana ressalva que “uma marca
registrada ndo deve ser considerada como sendo o nome genérico dos produtos ou servigos
apenas pelo fato de tal marca também ser usada como nome ou identificacdo de um produto
ou servico Unico”, ou seja, deve ser analisado o comportamento do publico relevante para

analisar a degeneragéo.

Em relacdo & Gra-Bretanha, SCHMIDT menciona o art. 46 do Trade Mark Act de
1994 estabelece que “0 registro de uma marca pode ser revogado com base em qualquer um
desses fundamentos: c) que, por consequéncia de atos ou omissdes de seu proprietario, ela se

tornou 0 nome comum no comércio do produto ou servigo para o qual esta registrada”.

Ja na Unido Europeia, o Regulamento 207/2009 (renomeada de marca da UE pelo
Regulamento 2015/2424) estabelece, no § 1° de seu art. 51, que

sera declarada a perda dos direitos do titular da marca comunitaria, na sequéncia de

pedido apresentado ao Instituto ou de pedido reconvencional em acdo de

contrafacdo: b) se, por motivo de atividade ou inatividade de seu titular, a marca se

tiver transformado na designacdo usual do produto ou servico para que foi
registrada.

Ainda, a alinea “a” do art. 20 da Diretiva de Marcas 2015/2436 do Parlamento
Europeu determina que “uma marca pode ser extinta se, apds a data em que o seu registo foi
efetuado: a) a marca tiver se transformado na designacdo usual no comércio do produto ou

servico para que foi registrada, como resultado da atividade ou inatividade do titular”.

No mesmo dispositivo legal, o art. 21 permite que a extingdo seja parcial, caso se
refira apenas a alguns produtos ou servicos para 0s quais a marca foi registrada. Ja o art. 12
determina que os diciondrios, enciclopédias ou obras de consulta que deem a impressao que a
marca constitui 0 nome genérico dos produtos ou servigos devem conter referéncia indicando

que se trata de marca registrada.

Portanto, percebe-se 0 atraso da legislacdo brasileira em dispor sobre o tema e a

possibilidade de caducidade, perda de registro em razdo do fendmeno da degenerescéncia.
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CONCLUSAO

Como se expOs no presente trabalho, ao tratar sobre o primeiro topico, observa-se
que as marcas séo ativos imateriais extremamente valiosos que integram o patrimonio de uma
empresa, ao permitir que os produtos e servigcos ofertados se diferenciem dos demais

concorrentes.

Nesse sentido, a distintividade é a principal funcdo da marca e, a depender do grau de
distintividade que o sinal detém, entre os quais fantasioso, arbitrério, evocativo e genérico, a

possibilidade do titular de proteger seu ativo aumenta substancialmente.

Assim, a distintividade tambem é uma condicdo para que 0 registro marcario seja

concedido e sem ela, a lei ndo permite sua concesséo.

Além dos mencionados niveis de distintividade, a marca também pode alcancar o
status de alto renome e/ou de notoriamente conhecida, 0 que eleva expressamente o patamar

de reconhecimento perante o publico consumidor.

No entanto, conforme demonstrado, em que pese a fama possa trazer beneficios de
um lado, por outro, caso o titular ndo se atente aos cuidados que a marca requer, seu sinal,

inicialmente exclusivo, pode sofrer o fendmeno da degenerescéncia.

A degenerescéncia é o resultado de um processo de transformacéo do sinal marcario,
que detinha capacidade distintiva e exercia plenamente sua funcdo, mas passou a se tornar

sinbnimo do produto e/ou servigo ao qual foi primeiramente registrado para se designar.

Ocorre que, como abordado no presente trabalho, o fendmeno da degenerescéncia
resulta em graves consequéncias ao titular do registro, pois além de perder a capacidade de se

distinguir perante os demais concorrentes, seu titulo também perde a eficacia de protecao
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exclusiva, o que acarreta em uma impossibilidade de se proteger de terceiros que venham

tentar se aproveitar do reconhecimento e fama conquistado ao longo dos anos.

Como abordado, o fenémeno pode ocorrer em razdo de diversos fatores, seja pelo
descuido do titular ou até mesmo sem que seja tenha ocorrido uma inércia em agir e evitar a

degeneracdo por sua parte.

No entanto, considerando que a concessdao do titulo de registro marcario é um
privilégio do Estado dado aos titulares das marcas, € fundamentalse atentar a sua funcédo

social da propriedade industrial, incluindo a marca.

Quando nédo ha esforcos para manter aquela exclusividade e distintividade, o titular

nédo esta fazendo jus ao privilégio que Ihe foi concedido.

Caso o fendmeno ocorra por falta de zelo do titular, assim como disposto em
diversas legislacdes estrangeiras, deve ser analisada a possibilidade para que terceiros
possam comecar a utilizar aquela expressao, que ja foi popularizada e se tornou expressdo
de uso comum, justamente por um descuido do préprio titular que ndo se atentou aos seus

direitos de exclusividade.

Ou seja, ndo € plausivel depender de decisdes e analises de diferentes tribunais sem
unanimidade para que possa se avaliar tamanho privilégio que pode afetar o negocio de todo

um segmento de mercado.

Na verdade, é necessaria uma maior atencdo ao tema por parte das autoridades
administrativas brasileiras ou do poder Legislativo para que possa se avaliar um avango do
tema na legislacdo no Brasil. Afinal, a distintividade é um pressuposto essencial para que a

marca seja concedida.
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Logo, perder a distintividade significa ndo mais poder exercer a fungéo distintiva, o
que, em outras palavras, significa deixar de ser uma marca, ndo cabendo mais o titular deter

daquele uso exclusivo do termo.

Desta forma, o presente trabalho buscou delinear a gravidade dos efeitos da
degenerescéncia de marcas e que a auséncia de legislacdo brasileira acerca do tema resulta
em decisdes pelos Tribunais que ndo garantem direitos aos terceiros de boa-fé, nem aos
titulares que tentam zelar pela sua marca, ja que da mesma forma que o poder Judiciario
permite a ampla utilizacdo do termo por ter se tornado expressao de uso comum, também

limita o uso de um sinal que ndo detém mais distintividade.
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