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RESUMO

O presente trabalho de conclusdo de curso pretende realizar uma analise do fendomeno do
secondary meaning a luz do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI) e os desafios
que a Autarquia enfrenta atualmente. Para isto, realizou-se (i) uma analise sobre os fundamentos
legais e a origem deste fendmeno dentro da propriedade intelectual; (i1) uma pesquisa sobre o
enquadramento legal do secondary meaning na legislagdo brasileira e como se da a aplicagao
deste fenomeno na jurisprudéncia brasileira; (iii) uma comparagdo entre o secondary meaning
e outros institutos relevantes da propriedade intelectual e, por fim (iv) um estudo sobre a
mudanga de posicionamento do INPI quanto ao secondary meaning. Por meio dessas analises,
foi possivel observar as diferencas de entendimentos existentes na entre a esfera judicial e a
administrativa, acarretando em insegurangas juridicas em relagdo a esse instituto. Uma vez que
se trata de um processo que se prolonga no tempo, ¢ importante que os critérios para a obtengao
do registro marcario sejam previamente estabelecidos e consolidados a fim de facilitar uma
unanimidade no sistema marcario brasileiro.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual; Secondary Meaning; Distintividade Marcaria;
Direito Marcario; Prote¢do Marcdaria; Exclusividade.



ABSTRACT

The present study aims to analyze the institute of secondary meaning in light of the Brazilian
National Institute of Industrial Property (INPI) and the challenges that the institution currently
faces. To achieve this, the following steps were taken: (i) an examination of the legal
foundations and origin of this phenomenon within intellectual property; (ii) a research on the
legal framework of secondary meaning in Brazilian legislation and its application in Brazilian
case law; (iil) a comparison between secondary meaning and other relevant institutes of
intellectual property; and finally, (iv) a study on the change in INPI's position regarding
secondary meaning. Through these analyses, it was possible to comprehend the difficulties that
exist in achieving agreement between judicial and administrative spheres, thereby highlighting
the legal uncertainty surrounding this institute. Given that this is a prolonged process, it is
important for criteria for trademark registration to be established and consolidated in advance,
in order to facilitate uniformity within the Brazilian trademark system.

Keywords: Intellectual Property; Secondary Meaning; Brand Distinctiveness; Trademark Law.
Brand; Brand Protection; Exclusivity.
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INTRODUCAO

Facamos uma pausa e imaginemos uma das redes sociais mais utilizadas do momento:
o Instagram!. Sabe-se que, de um dia para o outro, através de uma publicidade diferenciada que
envolveu dedicagdo, tempo e criatividade, uma marca completamente desconhecida pode
“estourar” e ganhar mais de 100 mil “seguidores”, consumidores e pedidos. Essa ¢ uma
realidade que a sociedade atual tao influenciada pelas midias enfrenta todos os dias de maneira
exponencial. Ocorre que, esse fendmeno pelo qual um sinal, inicialmente desprovido de carater
distintivo, alcanca essa capacidade de distinguir produtos ou servigos de outrem pelo uso
continuo em um mercado, chama-se secondary meaning e ¢ um instituto que merece devida

atencao.

Uma marca, ao contrario do que muitos pensam, vai além de ser apenas um simbolo ou
uma palavra substituivel a qualquer momento. Ao se conectar com a mente do publico, ao se
associar a uma ideia, uma qualidade, uma fonte, um ideal, uma forma de tratamento, uma
afinidade exclusiva e um vinculo direto com o consumidor, a marca transcende seus limites de

"palavra ou simbolo", tornando-se uma relagdo consumidor-marca, marca-consumidor.

No Brasil, para que uma marca seja registrada no INPI, autoridade federal responsavel
pelo registro nacional dos ativos intelectuais da Propriedade Industrial, ela deve cumprir uma
série de requisitos que serao aprofundados ao longo desse estudo, sendo um dos principais o
critério da distintividade marcéria. Entretanto, mesmo cumprindo esse requisito e sendo
reconhecido nas legislagdes internacionais, o fendmeno do secondary meaning conta com uma
extrema falta de resolugdes e leis internas aplicaveis, criando um cenario de inseguranga
juridica e contrariedade entre o poder judiciario e o administrativo, que acabam decidindo de

maneiras opostas casos muitas vezes, idénticos.

Essas e outras reflexdes serdo exploradas ao longo deste trabalho, tornam o conceito de
secondary meaning tao intrigante para aqueles interessados em Propriedade Intelectual, direito
de marcas e direito comercial. Esse assunto controverso encontra um amplo respaldo no Direito

Comparado, por meio da interpretacdo de trechos do Acordo Internacional TRIPS (Trade-

! Disponivel em: https://www.instagram.com/. Acesso em: 3 de junho de 2023.
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Related Aspects of Intellectual Property Rights) e da Convengao da Unido de Paris (CUP) para

a Protecdo da Propriedade Industrial, dos quais o Brasil ¢ signatario.

Apesar desse conceito enfrentar historicamente resisténcia significativa na aplicagao
pelo INPI, que ndo possui competéncia para utilizar o secondary meaning em suas decisdes
administrativas, esse cendrio esta prestes a mudar considerando o pronunciamento recente da
Autarquia que detalhou o planejamento de reconhecer, em meados de 2023, esse fendmeno
como aplicavel ao sistema brasileiro. O presente trabalho tem como pergunta norteadora de

pesquisa: “Como o secondary meaning serd aplicado no direito marcdario brasileiro?”.

E, para respondé-la, pretende-se ndo apenas realizar a revisdo bibliografica de textos,
mas também analisar o posicionamento do poder judicidrio com os casos em que este ja entende
pela confirmagdo do secondary meaning. Por fim, apds o estudo das nog¢des preliminares acerca
do conceito do fenomeno, e do direito marcario, serd aprofundada a aplicagdo historica do
secondary meaning no direito internacional, brasileiro e as mudangas previstas para meados

deste ano.



CAPITULO I — O SECONDARY MEANING: HISTORICO E
FUNDAMENTOS LEGAIS DO CONCEITO

Neste estudo, explora-se a analise dos fendmenos resultantes da utilizacdo de uma marca
no mercado de consumo. E de suma importancia realizar uma introdugio ao direito das marcas,
uma vez que a prote¢do juridica de um sinal ¢ fundamentada, entre outros aspectos, em sua
capacidade distintiva, e o secondary meaning surge como uma resposta gradual a essa
distintividade. A seguir, discutir-se-4 o conceito de marcas e as nogdes relacionadas a sua

distintividade.

1.1. CONCEITO DE MARCA

A marca ¢ de fundamental importancia para proteger e distinguir produtos e servigos no
mercado. Esta, no contexto legal, ¢ um sinal distintivo utilizado para identificar e diferenciar
bens ou servigos de uma empresa ou organizag¢do e nomes de dominio.? Ela pode assumir vérias
formas, como palavras, logotipos, slogans, sons, embalagens e at¢ mesmo a combinagdes desses

elementos?.

A principal finalidade do direito de marcas ¢ assegurar a prote¢ao contra o uso indevido
por parte de terceiros, visando evitar qualquer tipo de confusdo e salvaguardar a reputagdo e o
valor associados aos sinais distintivos*. Ao efetuar o registro de uma marca, o seu titular adquire
direitos exclusivos para utiliza-la comercialmente em relagdo aos produtos ou servigos para os

quais a marca foi registrada.

A prote¢do concedida pelo direito de marcas, quando o registro da marca ¢ aprovado,
possibilita as empresas desenvolverem uma identidade singular e facilmente identificavel no
mercado, estabelecendo conexdes com os consumidores e construindo reputagdo e valor ao

longo do tempo.

2 SCHMIDT, Lenio Denicoli. A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarizagio e teoria da
distancia. 1a edigdo. Sdo Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 23.

3 WIPO. Criando uma marca: Uma Introdugdo as marcas para pequenas e médias empresas. Disponivel em:
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_ 900 1.pdf. Acesso em 31 de maio 2023.

4 SCHMIDT, Lélio Denicoli. Secondary Meaning, vulgarizacio e teoria da distincia. Sdo Paulo: Saraiva, 2013,
p. 48.
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Para que uma marca seja registravel, ¢ necessario que ela atenda a certos requisitos
estabelecidos pela legislacao de cada pais, sendo um deles a distintividade, ou seja, a capacidade
de diferenciar os produtos ou servigos de uma empresa quando comparado aos produtos e

servigos de outras empresas, fator que sera o ponto crucial para o presente estudo.

Nas palavras de Amanda Di Siervi, as marcas servem como um elo de ligagao entre os
produtos e servigos e o consumidor, possibilitando ao ultimo a faculdade de escolha entre bens
semelhantes.®> Ndo so, mas as marcas também podem ser destinadas a diferenciar um produto

ou servigo de outro de origem completamente diversa.’

A marca também pode ser definida como todo sinal que € capaz de ser reconhecido pelo

consumidor como individualizador de produtos e servigos em um ambiente comercial’.

Na prética, ao analisarmos a tabela destacada no inicio da préxima pagina, identificamos
as maiores marcas globais do ano de 20228, e instantaneamente identificamos os produtos e
servigos que estas realizam. Claro que, nesses casos, sdo marcas consolidadas no mercado e
reconhecidas em qualquer pais do mundo. Entretanto, ¢ de alta relevancia compreender que
existe todo um processo por tras desse reconhecimento, que envolve gastos, cuidado,
investimento nos simbolos e publicidades, que involuntariamente criam uma identificagao entre

a marca e os seus produtos ou servicos.

5 DI SIERVI, Amanda Fonseca. Marcas: Secondary Meaning e Degenera¢io, Lumen Juris, 2021.

® Patents, trademarks and related rights: national and international protection. Cambridge: Harvard University
Press, v. 2, 1975, p. 974.

7CESARIO, Kone. As novas marcas visuais: a luz dos principios do direito comercial. 2016. 189 f. (Doutorado
em Direito) — Direito Comercial, Pontificia Universidade Catolica de Sdo Paulo, Sao Paulo, 2016, p. 19.

8 Disponivel em: https:/interbrand.com/best-global-brands/toyota/. Acesso em 1 de junho de 2023.




Figura 1 — Tabela com as marcas mais reconhecidas em 2022.
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O que muitos ndo sabem € que o registro de uma marca é necessario para que esta
efetivamente tenha a protecdo devida, de acordo com o artigo 122 da Lei de Propriedade
Industrial®. Este registro estd condicionado a sinais que sejam visualmente perceptiveis e ndo
estejam abrangidos pelas vinte e trés restricdes mencionadas no artigo 124 da mesma disposi¢ao
legal. E importante ressaltar que a marca em busca de registro ndo pode violar qualquer
proibigdo legal, seja em relacdo a sua propria formagao, a sua natureza de licitude e veracidade,

ou a sua disponibilidade.!°

No proximo capitulo, serd abordado um dos requisitos para a registrabilidade da marca:

a distintividade marcaria. Vale ressaltar que os demais critérios de registro de registrabilidade

® Lei de Propriedade Industrial. Art. 122: “Sdo suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente

perceptiveis, ndo compreendidos nas proibigoes legais.” Disponivel em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em 2 de maio de 2023.
1o INPL Manual de Marcas de 2022. Disponivel em:

http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B710 An%C3%A1lise do requisito da veraci
dade do sinal marc%C3%Alrio. Acesso em 2 de maio de 2023.
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como signos genéricos e comuns nao serdo abordados neste momento, pois a presente pesquisa

concentra-se nessa delimitacdo especifica.

Ao realizar uma comparagdo entre a distintividade intrinseca e a distintividade adquirida
de um sinal de marca, nosso objetivo ¢ mostrar que o INPI, ao analisar a possibilidade de
registro de um termo em busca de protecdo, frequentemente ignora situagdes concretas de
distintividade adquirida, deixando de reconhecer o direito de registro de marcas que adquiriram

distintividade por meio do uso.

1.2. NOCOES DE DISTINTIVIDADE

A capacidade distintiva ¢ uma funcdo essencial, uma vez que uma marca que nao seja
distintiva ndo pode ser registrada, nos termos do Art. 122 da LPI. Isso se deve ao fato de que as
marcas necessitam sobressair-se para que os consumidores possam reconhecer os produtos e

servigos em relagdo aos disponibilizados pelos seus concorrentes.

Antes de aprofundar-se neste estudo, ¢ essencial compreender a existéncia de dois tipos
de distintividade, denominados distintividade intrinseca ¢ distintividade extrinseca ou
adquirida. A distintividade intrinseca diz respeito a capacidade distintiva que a marca possui
desde o seu surgimento, ou seja, seu significado primordial j& ¢ distintivo. Por outro lado, a
distintividade extrinseca ¢ a capacidade distintiva adquirida pelo sinal ao longo do tempo, por

meio de um uso prolongado no mercado.

Nas palavras de Ricci!!, essas duas formas de distintividade devem ser consideradas
durante a analise de conflitos de marcas, a fim de determinar o nivel de protecao em relagdo a

caracteristica distintiva do sinal em questao:

1) a distintividade intrinseca do sinal, i.e., quando analisado em si mesmo, no seu sentido
semantico primdrio e usual, aferindo se 0 mesmo guarda relagdo direta ou indireta com
os produtos ou servicos. Para tanto devero ser levadas em consideragdo as
peculiaridades lingiiisticas, filologicas e culturais do pais no qual a norma tera
aplicagdo.”

1 RICCI, Antonio Ferro- Painel sobre “O Sentido secundario da marca (secondary meaning): Interpretacio do
artigo 6°, quinquies, C.1 da Convengdo da Unido de Paris e os Reflexos do uso prolongado e das demais
circunstancias de fato na protecdo das marcas”, onde foi palestrante no XX VI Seminario Nacional da Propriedade
Intelectual, Anais da Revista da ABPI- 2006.
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ii) a distintividade extrinseca (externa) do sinal em relagdo ao mercado e ao proprio e
peculiar publico consumidor do produto ou do servi¢o, levando em consideragdo,
inclusive, a realidade e as peculiaridades de fato do mercado ou do pais onde a norma
sera aplicavel, aferindo se o sinal tem reflexos e interferéncia no campo econémico, na
concorréncia entre competidores, na percepgdo e na protecao do publico consumidor.

Nesse caso, a marca passa a ter dois significados: o significado primario comum e o
secundario, que ¢ adquirido e distintivo através do uso pelos consumidores no mercado. Esse
primeiro ocorre quando um sinal que essencialmente ndo tinha capacidade distintiva adquire tal
distintividade. E o segundo, quando um sinal conhecido por um termo designativo de um
produto devido ao seu uso constante e insistente adquire um segundo significado, conhecido
em inglés como secondary meaning. O produto, nesse caso, passa a ser designado pela propria

marca uma vez que se torna tdo conhecida ao publico.!?

Através da distintividade também podemos classificar as marcas. Por exemplo, no caso
Abercrombie & Fitch Co. V. Hunting World Inc, pelo Juiz Friendly em 1976'%, foram
desenvolvidas cinco categorias que sdo utilizadas até hoje!*. Essas categorias, em ordem

crescente de distintividade sdo: genéricas, descritivas, sugestivas, arbitrarias e de fantasia.

Os sinais genéricos, incluindo os necessarios e vulgares, sdo aqueles em que se emprega
o sinal para designar o préprio produto ou servigo e por isso ndo podem constituir objeto de
direito exclusivo'®, ou seja, ndo é possivel registrar de forma exclusiva, por exemplo, a
expressao “Vestimenta”, para assinalar roupas, ou “Veiculo”, para designar um Onibus. Estes,

sdo, em principio irregistraveis uma vez que nao se caracterizam como distintivos.

No entanto, em certas ocasides, devido ao uso frequente, esses sinais sdo frequentemente
utilizados para descrever os produtos ou servigos, € ao longo do tempo, adquirem uma
capacidade distintiva que lhes confere protecdo de marca. Essa situagdo beneficia tanto os
consumidores, ao reduzir o risco de confusdo, quanto os comerciantes, pois o sinal passa a ser

reconhecido como marca, agregando valor ao negocio.

12 CARVALHO, Carlos Eduardo Neves. Aquisi¢do e perda de distintividade marcaria. Lumen Juris, 2020, p.
40.

13 Abercrombie & Ficht Co. v. Hunting World, Inc., 537 F2d 4, 189 USPQ 759 (2d Circ. 1976).

“BEYRUTH, Viviane Barbosa. O Significado Secundério da Marca: Quando a Marca Fraca se Torna Forte.
Analise do Instituto a Luz da Legislacdo e Doutrina Estrangeira. 2010. 164 f. (Mestrado em Propriedade
Intelectual e Inovagdo) — Academia de Inovagdo e Propriedade Intelectual do INPI, Rio de Janeiro, 2010, p. 68.

15 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, V. 2. 2a Edi¢do. Sdo Paulo: Ed. Revista
dos Tribunais, 1982, p. 24.
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Os sinais descritivos, por outro lado, t€ém a capacidade de descrever o titular da marca e
a origem dos produtos ou servigcos associados a esse sinal descritivo, como exemplo a marca
“bom ar”. Frequentemente, esses sinais acabam sendo confundidos com sinais sugestivos ou
evocativos, que podem ser registrados administrativamente mesmo sem a necessidade do

secondary meaning.

J& os sinais evocativos, sdo aqueles que se constituem como “marca fraca”. Ou seja, a
imitagdo por parte dos concorrentes ¢ mais usual e consequentemente, mais dificil de ser coibida
pelo judiciario. Amanda de Siervi entende que as marcas evocativas sdo “aquelas em que o
comerciante para chamar a atengdo do publico, adota uma marca, um sinal que faca lembrar
o proprio bem ou uma das duas caracteristicas, sugerindo ao consumidor alguma propriedade

do produto ou servigo™'®,

Esses sinais, também chamados de sugestivos, sao formados por palavras que sugerem
uma caracteristica distintiva dos produtos, porém, sem descrevé-los diretamente. Como
exemplo, Lélio Denicoli Schmidt se utiliza dos seguintes exemplos: KAZA (Casa), BOMBRIL
(“Bom Brilho”), KIBON (“que bom™)!.

Em quarto lugar, tem-se as marcas de fantasia. Essas sdo constituidas por palavras que
nunca foram conhecidas pela sociedade, ou seja, figuras “novas” no vocabulario e que muitas
vezes sao apenas a juncao de silabas. Por exemplo, Kodak e Pepsi. Por tltimo, temos as marcas
arbitrarias. Essas existem no vocabuldrio, mas ndo guardam nenhuma relacdo com o produto
ou servigo assinalado. Por exemplo, uma marca extremamente conhecida, a “Apple”. A palavra
“apple” em portugués traduz-se como maga. No entanto, a marca refere-se a venda de aparelhos

eletronicos.

No contexto brasileiro, como serd aprofundado no decorrer do texto, apenas a

distintividade intrinseca ¢ aceita para que o registro seja feito perante ao INPI. Isso significa

16 SIERVI, Amanda de. Efeitos da notoriedade em relacdo @ distintividade marcaria: secondary meaning e
degeneragdo. 2005. (Mestrado em Direito Comercial) — Pontificia Universidade Catélica de Sdo Paulo, Sao Paulo,
p. 54.

17 SCHMIDT, Lélio Denicoli. op. cit. 2013, p. 107-108.
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que, para o examinador, no Brasil, ndo importa se a distintividade foi adquirida posteriormente

ao pedido de registro, mesmo se tratando de um termo comum.

Nesse contexto, surgem criticas significativas ao sistema de andlise de registro de
marcas pelo INPI, que serdo demonstradas ao longo deste estudo, uma vez que essa analise nao

leva em consideragdo as circunstancias especificas, resultando em falhas do sistema.

Isso ocorre devido a falta de consideragdo pelas caracteristicas individuais de cada caso
e a auséncia de uma abordagem mais abrangente, o que compromete a eficacia e a equidade do
processo de registro de marcas. Portanto, como objetivo deste estudo, ¢ necessario rever e
aprimorar o sistema de analise, a fim de garantir uma avaliagdo mais precisa e justa das marcas,

levando em conta os fatores contextuais e a realidade do mercado.

1.3. SURGIMENTO HISTORICO DO SECONDARY MEANING

A teoria do secondary meaning surgiu nos paises de “Common Law”. Ou seja, nos paises

em que as normas se basearam nos usos € nos bons costumes e nao no executivo e legislativo.

A primeira vez que foi reconhecida a possibilidade de um sinal adquirir distintividade
pelo instituto do secondary meaning nos EUA ocorreu em 1887, no caso Wotherspoon v.
Currie. Trata-se do caso no qual o Autor conseguiu impedir o uso da palavra “Glenfield” nas
embalagens do réu uma vez que esse era o nome do local onde o Autor iniciou as vendas de seu
produto e devido ao uso continuo, passou a identifica-los para distinguir o amido. Importante
ressaltar que o Autor ndo s6 vendia esse amido no local, mas também expandiu a venda para

outros locais.

Na decisdo, a Corte Americana decidiu que a inten¢do do réu de utilizar o tempo

“Glendfield” para identificar seus produtos era fraudulenta, mesmo que a producdo também

fosse feita nesse local.!®

18 SEGADE, Gomez. Sebatian’s Digest (1881)., “Fuerza distintiva y Secondary Meaning em el derecho de signos
distintivos”, in “Estudios sobre Marcas”, Granada, 1995, p. 356.
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Nos Estados Unidos, o registro de uma marca era considerado um direito inerente com
base na common law. Nesse sistema, o depdsito perante a autoridade competente servia apenas
como uma evidéncia preliminar da titularidade da marca. Ou seja, na pratica, ainda que a marca
ndo fosse registrada sob a lei federal, esta ainda poderia ser protegida pela common law do

Estado onde o direito de marca fosse adquirido através do uso.!”

Diante desse cenario, resta claro o motivo pelo qual o secondary meaning € mais comum
nos paises em que as normas se basearam nos usos € nos bons costumes € nao no executivo e
legislativo. Nestes casos, o uso comercial e mercadolégico do sinal é obrigatério para a

aquisi¢do de direitos exclusivos sobre a marca.?’

J& na Inglaterra, o caso “Camel Hair Belting (Reddaway v. Banham, 1896)” ficou
conhecido como “leading case”. Nesse caso, o tribunal inglés conferiu prote¢do marcaria a um
termo comum e descritivo, “camel hair belting” ou “cinto de pelo de camelo” utilizado para

descrever um produto devido a notoriedade alcancada pela marca.

Em um primeiro momento, a instancia inicial considerou que o termo em questdo era
meramente descritivo e, portanto, ndo poderia receber protecdo. No entanto, 0 Autor conseguiu
comprovar que o publico estava confundindo os dois produtos e, como resultado, em uma fase
de apelagdo, a Camara reverteu a decisdo do Tribunal, entendendo que as palavras haviam

adquirido notoriedade devido ao seu segundo significado:

I cannot help saying that, if the defendants are entitled to lead purchasers to believe
that they are getting the plaintiffs' manufacture when they are not, and thus to cheat the
plaintiffs of some of their legitimate trade, I should regret to find that the law was
powerless to enforce the most elementar principles of commercial morality.?!

Por fim, na Alemanha, a protecdo das marcas ndo distintivas se dava através do
“Ausstatung”. Ou seja, através do “modo de apresentagdo” do produto disponibilizado no
comércio que permitisse uma diferenciacdo em relacdo aos outros. Logo, diferente dos outros

paises, a Alemanha permitia que um nome, sem capacidade distintiva, pudesse adquirir o

Y BEYRUTH, Viviane Barbosa. op. cit. 2010. p. 24.

20 CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. op. cit. 2020, p.76.

2l Fonte: www.wikipedia.com — tradugdo livre “Néo posso deixar de dizer que, se os réus tém o direito de fazer
os compradores acreditarem que estdo adquirindo a fabricag¢do dos autores quando na verdade ndo estdo, e assim
enganar os autores de parte de seu comercio legitimo, eu lamentaria descobrir que a lei era impotente para fazer
valer os principios mais elementares da moralidade comercial.”. Acesso em 2 de maio de 2023.
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registro, com o uso continuo, divulgagdo e o reconhecimento de uma parte do publico.?? O
“Ausstatung” estd presente até os dias de hoje, e serve como uma prote¢do as marcas € aos

desenhos industriais.

Com o tempo, vé-se que o conceito de distintividade passou por uma reformulagao.
Antes, era enraizado o fato de que se o termo nao fosse distintivo, ndo poderia sob nenhuma
hipotese ser registrado e consequentemente, ndo poderia ser uma marca. Com o surgimento do

secondary meaning, essa possibilidade de registro se torna dinimica.?

Entretanto, para a configuracdo do secondary meaning ndo basta um uso qualquer,
sendo necessario o preenchimento de requisitos como a intensidade do uso e o tempo que serdo

explorados no capitulo a seguir.

1.4. NOCOES INTRODUTORIAS DO SECONDARY MEANING

O conceito de secondary meaning, ou significado secundario, diz respeito a obtencao de
distintividade por um sinal que inicialmente ndo possuia essa qualidade, mas que, ao longo do
tempo, passou a ser reconhecido como uma marca distintiva e adquiriu o papel de identificar

produtos ou servigos de forma individual.

Refere-se ao fendomeno em que um simbolo, por meio de uso constante e
reconhecimento no mercado, adquire uma associagdo especifica e distintiva que vai além de
seu significado original, tornando-se um indicador de origem amplamente reconhecido pelos

consumidores. Nas palavras de Lélio Denicoli Schmidt:

“Secondary Meaning” ¢ um fendmeno que faz com que um signo comum, originalmente
desprovido de distintividade, adquira pelo uso empresarial a capacidade de identificar
e diferenciar um produto ou servigo de outro, tornando-se passivel de protecdo como
marca. Essa distintividade superveniente lhe confere um segundo significado (de fungao
marcaria), que passa a conviver com o significado primario, de natureza denotativa, que
ele tinha enquanto signo usual € integrante do vocabulério ou do estado da técnica.?*

22 SORDELLLI, p. 47 “(...)Si tratta di due sentenze divenute fondamentali nella matéria: R.G. 27 settembre 1927
(IL, 59/27; Um W. 27/28, 93/94) e R.G. r marzo 19288 (I, 319/97; Um W. 27/28, 335).

23 SAMPAIO, José Eduardo de. Os novos conceitos no Cédigo da Propriedade Industrial portugués de 1995.
In: Revista da ABPI, n. 18 de out. 1995, p. 17.

24 SCHMIDT, Lélio Denicoli. op. cit. 2013, p. 127.
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Nesse contexto, Lélio traz o exemplo do time de futebol Grémio Football Porto
Alegrense. Como se sabe, o termo grémio no dicionario brasileiro significa “sociedade”.
Entretanto, o uso da marca por mais de 100 anos fez com que o time se tornasse notoriamente
conhecido por tal denominagao, e, portanto, passando a ter uma distintividade ndo reconhecida

anteriormente.

No final das contas, pode-se perceber que o fendmeno do secondary meaning é
simplesmente uma manifestacdo da evolucdo linguistica. A natureza genérica de um simbolo
ndo ¢ necessariamente permanente e estatica, pois pode se transformar ao longo do tempo, assim

como ocorrem mudangas no significado das palavras devido a evolugio da linguagem.?>

J. Thomas MCCarthy, Roger E. Schechter e David J. Franklyn definem o secondary
meaning como um “novo significado que atribui a uma palavra ou simbolo ndo inerente
distintivo, pelo qual os clientes usam essa palavra ou simbolo como uma marca de produto ou

servigo para identificar e distinguir uma tinica fonte comercial”. *¢

Jacques Labrunie reconhece que o secondary meaning ocorre quando um sinal fraco,
que, em principio ndo era distintivo através de seu uso no mercado, adquire capacidade
distintiva face ao reconhecimento pelo publico consumidor como identificador de determinados

produtos ou servigos.?’

Além disso, afirma que a legislagdo brasileira ndo prevé expressamente o secondary
meaning, mas que o fendmeno ¢ mencionado no art. 6, quinquies, C1, da CUP e art. 15.1 do
Acordo TRIPS, dispositivos legais que serdo analisados no decorrer do presente estudo. Por
fim, Labrunie ainda menciona que o secondary meaning pode ocorrer “tanto em marcas
nominativas e mistas, quanto figurativas, tridimensionais, trade-dress, designs, entretanto, o

INPI ¢ silente quanto a sua aplicabilidade.”

2 RODRIGUEZ-CANO, Alberto Bercovitz. Apurantes de derecho mercantil, 5. ed. Navarra, Espafia : Aranzadi,
2004. p. 411.

26 MCCARTHY, J. Thomas; SCHECHTER, Roger E.; FRANKLYN, David J. McCarthy’s desk encyclopedia of
intelectual property. 3ed. Washington, D.C: BNA Books — The Bureau of National Affairs, August 2005, p. 544.
27 LABRUNIE, Jacques. Aquisigdo do Secondary Meaning nas marcas tridimensionais. Revista Férum Juridico
da Faculdade de Direito da PUC-SP. 6.ed., ano 3, Sdo Paulo, dez. 2014.
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Fébio Ulhoa Coelho considera que tanto a degeneracdo quanto o secondary meaning

sdo0 dois fendmenos tipicos da marca notoria:

De um lado, o amplo conhecimento que os consumidores tém dela acaba dando
distintividade a expressdes meramente descritivas — que, ndo fosse a notoriedade da
marca, seriam inaptas a cumprir a funcdo de identificar determinado produto ou servigo.
Trata-se do fenomeno do secondary meaning. A expressdo descritiva do produto ou
servigo passa a ter um segundo significado, que ¢ o de identificar um deles em especial.
A notoriedade gera, entdo, a distintividade. Por exemplo, ninguém pode registrar com
exclusividade a expressao Fruta para identificar as frutas que comercializa, em razdo de
seu carater meramente descritivo. Mas se essa marca acabar se tornando notdria na
identificagdo, pelos consumi esores, rea acabar se tornando notoéria desse produto, o
amplo contentamento justificara a protegdo liberada pela lei para as marcas notorias.?®

Carlos Eduardo Neves de Carvalho entende que através do fendmeno do secondary
meaning, o sinal de marca, que era originalmente percebido apenas como o elemento de uso
comum, podendo ser descritivo de um produto ou servigo, através de seu uso empresarial pelo
titular por um expressivo periodo de tempo atrelado a forte publicidade comercial, torna-se

identificador e individualizador de determinado produto ou servigo.>

Por fim, Amanda di Siervi traz ainda a ideia de que para a configuracdo do secondary
meaning o elemento essencial ¢ a alteragdo do significado original do termo para os
consumidores. Afinal, para o publico pouco importa se uma marca ¢ formada tdo somente por
um termo fantasia, evocativo ou descritivo, sendo necessario, tdo somente, que tal sinal
consigna desempenhar efetivamente a sua fungdo marcaria, sendo apto a distinguir o bem no

qual é aposto, individualizando-o entre os de seus concorrentes.*’

Como exposto, o fendomeno do secondary meaning nada mais ¢ do que um processo
continuo de aquisi¢do de distintividade de um termo inicialmente desprovido de qualquer
diferenciagdo. Nesse sentido, previamente a andlise de como se aplica o fendmeno no
ordenamento juridico brasileiro, faz-se necessaria a enumeracao dos fatores relevantes para

identificacdo do secondary meaning.

1.5. FATORES LEGAIS RELEVANTES PARA IDENTIFICAR O SECONDARY MEANING

28 COELHO, Fabio Ulhuoa. Curso de direito commercial. V.1 16ed. Sdo Paulo: Saraiva, 2012, p. 235.
2 CARVALHO, Carlos Eduardo Neves. op. cit. 2020, p. 71.
30 DE SIERVI, Amanda Fonseca. op. cit. 2021.
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A aquisi¢do de distintividade de uma marca depende de vérios fatores, dentre eles: (i) o
uso prolongado do sinal no mercado consumidor de produtos e servicos; (ii) os investimentos
publicitérios feitos pelo titular para promover o sinal da marca de produto ou servico; (iii) a

extensdo geografica abrangida pela marca e, por fim, (iv) a percepgdo dos consumidores.’!

Antes de aprofundar em cada um dos fatores supramencionados, vale ressaltar o grafico
ilustrado por Viviane Barbosa Beyruth a fim de compreendermos a relagao do tempo (linha x)
com o movimento do produto perante o mercado (y)*2. Esse grafico leva em consideragdo
alguns dos fatores mencionados, como o tempo de uso, o investimento em publicidade e a

consequente notoriedade e ascensdao do fendmeno do secondary meaning.

Figura 2 — Grafico que estabelece relacao entre o tempo de uso e secondary meaning
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Fonte: BEYRUTH, 2010, p. 98.

31 HOCH, Allison. Easy Review. The Law of trademarks. Law Rules Publishing Corporation, Tappan, NJ, USA,
1998.
32 BEYRUTH, Viviane Barbosa. op. cit. 2010, p. 98.
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Sobre o grafico e suas variaveis, Viviane destaca:

A Linha preta se refere ao tempo de uso que vai lentamento crescendo em relagdo as
linhas x (tempo) e y (movimento perante o mercado). Linha rosa se refere ao
conhecimento da marca perante o publico consumidor (notoriedade), que cresce de
acordo com a aquisi¢do de distintividade. Este grafico foi realizado com base numa
hipétese em percentuais progressivos (10, 20, 30, 50) em relagdo aos trimestres. Por
exemplo: A notoridade no primeiro ano suponha-se que seja de 10%, depois aumenta
no segundo para 20%....

A linha amarela se refere a distintividade, ou seja, um percentual do publico consumidor
que passa a associar a marca ao produto/servico. Nesta hipotese do grafico, a
distintividade inicia no mesmo momento do investimento em publicidade e cresce junto
com a notoriedade. Quanto mais a marca se torna conhecida do publico consumidor
mais este a associa com um produto/servigo especifico.

A linha azul se refere ao investimento em publicidade que inicia alto para que a marca
passe a ser conhecida pela classe consumidora (item -publicidade) e vai decrescendo de
acordo com o movimento da marca no mercado e principalmente quando cruza as linhas
da distintividade e notoriedade, ou seja, o investimento em publicidade ndo seria mais
necessario para que a marca alcance um espago no mercado, pois ja teria alcancado.
Esta hipotese foi realizada com base em valores progressivos decrescentes (100%, 50%,
30%, 20%).

A linha vermelha seria a representagdo do fendmeno de secondary meaning, isto &,
aconteceria logo apo6s o cruzamento das linhas da publicidade que ndo seria mais
imprescindivel (e entdo decairia) e aumento da notoriedade e distintividade, com o
passar de anos (uso prolongado, conforme EUA- apesar de ter sido colocado na linha
de 5 anos, isto ndo ocorre obrigatoriamente, podendo ser em menos tempo). Neste
momento, um percentual significativo de consumidores ja associaria a marca ao
produto/servico (estipulamos 50%).%

Em suma, quando uma marca ainda estd sem distintividade, caracterizando-se como
marca fraca, ela precisa de uma forga publicitaria maior e conforme vai se tornando mais
distintiva, a for¢a publicitaria ndo precisa de tanta intensidade. Por fim, torna-se necessario,

explorar individualmente, os fatores legais relevantes para identificar o secondary meaning:

Uso prolongado no mercado:

O uso prolongado de um sinal €, certamente, um dos fatores mais relevantes para que se
reconheca a aquisi¢cdo de distintividade. Isso porque, com o decorrer dos anos e a permanéncia
do produto ou servico no mercado, a chance de o publico passar a identificar o objeto com seu

significante se torna maior.

Nessa situa¢ao, podemos observar a manifestacdo de um fendomeno linguistico no qual

um termo inicialmente ndo distintivo se torna capaz de identificar um objeto especifico ao longo

33 BEYRUTH, Viviane Barbosa. op. cit. 2010, p. 98.
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do tempo, contando com o apoio do produtor para se manter competitivo no mercado, mesmo

com uma marca inicialmente considerada "fraca".

Na verdade, ndo existe regra fixa que estabeleca o tempo exato e necessario para que
um sinal fraco se torne reconhecido pelos consumidores como uma marca registravel.** No
entanto, a Lei Federal Americana de Marcas (US Trademark Act of 1946 - Lanham Act)
estabelece em seu art. 2 (f), da Se¢do 1052 como prova concreta de secondary meaning, 0 uso
substancialmente exclusivo e continuo de um sinal durante cinco anos antes da data a qual o

requerimento da distintividade para o deposito deste sinal como marca foi feito.

Apesar dessa disposi¢ao legal mencionada acima, a jurisprudéncia americana adota o
entendimento de que o tempo necessario para comprovar o secondary meaning € o suficiente
para que o publico consumidor reconheca o sinal. No caso BARTON et. al versus REX-OIL
CO?* a Justi¢a norte-americana considerou que a marca DYANSHINE (Corante ¢ Brilho)
alcangou o secondary meaning em um periodo de apenas dois a trés anos, isto porque o tempo

curto foi atrelado a altos investimentos publicitérios feitos pelo titular da marca.

Pode-se observar, dessa forma, que o periodo necessario para que uma marca adquira
distintividade ¢ aquele em que o publico passa a associar diretamente a expressdo utilizada no
mercado com um produto ou servigo especifico. Atualmente, pode-se dizer que, por meio das
redes sociais, como Facebook, LinkedIn e Instagram, um sinal inicialmente fraco pode se tornar
rapidamente amplamente conhecido pelos consumidores, por meio de diversas publicagdes e

divulgacoes.

Investimentos publicitarios feito pelo titular da marca:

Como mencionado, a publicidade pode ser crucial para a divulgacdo e,

consequentemente, para a distintividade de um produto ou servico. Nesse prisma, a quantidade

3% CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. op. cit. 2020, p. 81.

35 Traducdo livre do trecho de lei: Except as expressly excluded in subsections (a), (b), (c), (d), (e)(3), and (e)(3)
of this section, nothing in this chapter shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has
become distinctive of the applicant’s goods in commerce. The Director may accept as prima facie evidence that
the mark has become distinctive, as used on or in connection with the applicant’s goods in commerce, proof of
substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in commerce for the five years before
the date on which the claim of distinctiveness is made.

36 Julgamento do caso Barton et al. V. REX-OIL CO no 1486972, pela Corte de Apelagdo do Terceiro Circuito,
ocorrido em 21 de outubro de 1924 citado em BEYRUTH, Viviane. op. cit., p. 104.
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de investimento gasto com a promocao e a publicidade de uma marca ¢ uma prova bastante
consideravel para a averiguagdo da aquisi¢do do fendmeno do secondary meaning’’ uma vez
que criard no consumidor uma associacdo psicoldgica involuntaria do publico com a marca,

podendo ser uma ferramenta imprescindivel de persuasdo.

No entanto, o aspecto fundamental ndo ¢ a quantidade de esfor¢os promocionais, mas
sim a capacidade de efetivamente alterar o significado da expressdo, transformando-a de um
termo comum e descritivo do produto ou servigo em um termo reconhecido e protegido® Logo,
o secondary meaning estard presente quando o sinal, anteriormente desconhecido, passa a ser

reconhecido pelo publico alvo como uma marca ou servigo.

Extensdo geografica abrangida pela marca:

Esse ponto torna-se bastante relevante uma vez que o forte investimento nao ¢ suficiente
para que o secondary meaning seja deferido. Isso porque, caso o produto seja comercializado
ou o servico seja comercializado numa area geografica muito limitada para um pequeno grupo
de consumidores, esta prova serd considerada insuficiente para a concessdo do sinal

descritivo.®

Percepcido dos consumidores:

Nas palavras de Vincent Palladino sobre a importancia da percepg¢do do consumidor na
identificacdo do secondary meaning: “um termo descritivo pode se tornar uma marca quando,
na mente do publico, ele adquire o carater distintivo que o caracteriza como uma marca

legalmente protegivel.”*

A percepg¢ao do consumidor comprova a associagdo entre o termo utilizado como marca

e o objeto que pretende identificar, sendo influenciada pelo contexto em que o sinal ¢ utilizado

37 Idem. p. 105.

3 CARVALHO, op. cit., p. 84.

3 BEYRUTH, Viviane. op. cit. 2010, p. 10.

40 Tradugdo livre do trecho: “A descriptive term can become a trademark when, in the public mind, it acquires the
distinctiveness that characterizes a trademark, namely, the ability to indicate source by identifying the goods of
one producers and distinguishing them from the good of others” em PALLADINO, Vincent N. "Assessing
Trademark Significance: Genericness, Secondary Meaning and Surveys." The Trademark Reporter, 92, 2002, p.
859. HeinOnline. Acesso em 2 de maio de 2023.
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e pela funcdo que desempenha. No contexto do secondary meaning, o elemento chave ¢ a
associagdo que ocorre na mente do consumidor, quando o sinal passa a identificar e distinguir
o produto ou servico dos demais. Essa associagdo ¢ crucial para a definicdo do secondary

meaning e para a consolidagcdo da marca como um indicador reconhecido pelos consumidores.

1.6. MEIOS DE COMPROVACAO DO SECONDARY MEANING

Nos EUA, a doutrina entende pela possibilidade de juntar provas ao requerimento do
registro marcario, norma prevista dentro do Lanham Act, chamado “Proof of distinctiveness
under § 2()”.*! Viviane Beyruth resume essas provas definindo-as em: (i) a titularidade de um
ou mais registros prévios ao Registro principal; (i1) o uso substancialmente exclusivo e continuo
da marca durante cinco anos antes da data a qual o requerimento de distintividade foi feito; (iii)

evidéncias circunstanciais e (iv) evidéncias diretas.*?

Além disso, enumera alguns dos métodos de comprovagdo no Brasil do fendmeno do
secondary meaning: as pesquisas de mercado; o volume de vendas; a intensidade do uso e sua
constancia; os testemunhos dos consumidores; a publicidade extensa; e, inclusive até mesmo a

reprodugdo ou imitag¢do praticadas por concorrentes do termo como fungio marcaria.*?

41§ 2.41 Proof of distinctiveness under section 2(f).

(a) For a trademark or service mark -

(1) Ownership of prior registration(s). In appropriate cases, ownership of one or more active prior registrations
on the Principal Register or under the Trademark Act of 1905 of the same mark may be accepted as prima facie
evidence of distinctiveness if the goods or services are sufficiently similar to the goods or services in the
application, however, further evidence may be required.

(2) Five years substantially exclusive and continuous use in commerce. In appropriate cases, if a trademark or
service mark is said to have become distinctive of the applicant's goods or services by reason of the applicant's
substantially exclusive and continuous use of the mark in commerce for the five years before the date on which the
claim of distinctiveness is made, a showing by way of verified statements in the application may be accepted as
prima facie evidence of distinctiveness; however, further evidence may be required.

(3) Other evidence. In appropriate cases, where the applicant claims that a mark has become distinctive in
commerce of the applicant's goods or services, the applicant may, in support of registrability, submit with the
application, or in response to a request for evidence or to a refusal to register, verified statements, depositions, or
other appropriate evidence showing duration, extent, and nature of the use in commerce and advertising
expenditures in connection therewith (identifying types of media and attaching typical advertisements), and
verified statements, letters or statements from the trade or public, or both, or other appropriate evidence of
distinctiveness.

42 BEYRUTH, Viviane. op. cit., 2010, p. 27.

43 Idem. p. 105- 115.
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Um caso que vale a pena ser mencionado ¢ o julgado referente a marca BELEZA
NATURAL?* porque o magistrado destacou diversas provas trazidas para comprovar a que a

expressdo “beleza natural” deveria ter o secondary meaning reconhecido:

No caso concreto verifica-se que a autora comprovou nos autos a notoriedade setorial
do termo "BELEZA NATURAL através dos documentos juntados aos autos e
especificados na sentenga, in verbis.

- F1. 456:

"O conjunto probatdrio produzido nos autos revela que a empresa autora adquiriu ampla
notoriedade com a prestagdo de servigos de beleza bastante especificos. Segundo
informagao constante em seu site, a empresa ¢ especialista em “solugdes para cabelos
crespos e ondulados, com servigos e produtos de qualidade e precos acessiveis”.
Quanto ao tempo de uso, a autora teve o registro para sua marca depositado em
14/07/1997 e concedido em 21/09/1999 (f1.23), fazendo uso da mesma, portanto, ha
mais de quinze anos; o segundo meio de prova pode ser demonstrado pelos documentos
de fls. 25/27 (balanco patrimonial da empresa), fls.29/35 (catalogo publicitario), e
f1s.36/67 e 80/82 (diversas publicacdes de jornais e revistas acerca da marca, bem
como premiacdes); com relacio as evidéncias diretas, a autora trouxe aos autos
inimeras declaragdoes de clientes (fls.289/440), que consubstanciam um
testemunho direto do consumidor e corroboram o fato de que o termo é
amplamente reconhecido e ligado a imagem da autora.

Entendo, portanto, que a marca da autora, de fato, tornou-se amplamente conhecida pelo
publico consumidor de seus servigos, adquirindo uma no¢do de distintividade mais
forte. Ndo ha exigéncia para que o termo seja conhecido de toda a populacio, mas
sim de seu publico especifico — o que ocorre no caso concreto. Nos dizeres de
VIVIANE BARBOSA BEYRUTH, “a palavra [no caso, expressao] ultrapassou o seu
sentido primario cuja finalidade limitava a descrever (funcdo, qualidade, produto) e
passou a identificar um produto e/ou servigo determinado na mente de um consumidor
médio”. Na mesma linha da magistrada, concluo que a solugdo mais razoavel para o
caso em tela realmente ¢ modificar o apostilamento para que a apelada tenha a
exclusividade do termo "BELEZA NATURAL", notadamente diante do carater
genérico dos termos "BELEZA" e "NATURAL" isoladamente, especialmente no
segmento mercadoldgico da empresa- apelada, razao pela qual devem os mesmos estar
disponiveis para compor outras marcas conforme o caso.”

E importante destacar também o uso de pesquisas de opinido como meio de
comprovagdo. As pesquisas de mercado desempenham um papel essencial na evidéncia da
distintividade adquirida, pois sdo capazes de demonstrar a percep¢do do publico-alvo em
relacdo a capacidade do sinal de identificar produtos e servicos especificos, ou seja, de ser

reconhecido como uma marca.

Assim, ao analisar os métodos de comprovagdo da distintividade adquirida, € relevante
ressaltar as consideracdes relacionadas as pesquisas de mercado. Essas pesquisas oferecem
informagdes e evidéncias sobre a percep¢ao dos consumidores em relag@o ao sinal, contribuindo

para sustentar a afirmac¢do de que a marca obteve distintividade ao longo do tempo.

“ Tribunal Regional Federal da 2°. Regido. Apelagdo Civel n. 201351010095024.
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CAPITULO II - UMA ANALISE DO SECONDARY MEANING SOB O
DIREITO BRASILEIRO

2.1 -ENQUADRAMENTO LEGAL DO SECONDARY MEANING

A fim de se analisar o posicionamento dos juizes brasileiros quanto a aplicacdo do
fendomeno do secondary meaning e os dispositivos legais que regem o secondary meaning no
Brasil, torna-se essencial que se aprofunde anteriormente o enquadramento legal do significado

secundario de uma marca nos dispositivos legais internacionais.

2.1.1 — Previsao legal nos Estados Unidos

O secondary meaning nos Estados Unidos est4 previsto indiretamente na Lei Federal
Americana de Marcas (US trademark Act of 1946 — The Lanham Act), em seu art. $2 (f), da

Se¢do $1052 como sindénimo de “capacidade distintiva adquirida”.

Através desse artigo, um sinal descritivo pode se tornar marca de um produto ou servigo
no registro da USPTO (United States Patent and Trademark Office) se o requerente enviar
provas de carater distintivo que tenha sido adquirido pelo sinal. Essa definicdo, seria um

sindnimo do que € o secondary meaning.

2.1.2 — Previsao legal na Unido Europeia

O secondary meaning na Unido Europeia esta presente tanto no art. 3 (3) da Diretiva
Europeia n. 89/104/ECC de 21 de dezembro de 1988, que trata sobre legislacdo de marcas,
como na Resolu¢do Europeia n. 40/94 de 20 de dezembro de 1993, que define marca
comunitaria europeia e fornece outras providéncias legais. A Diretiva Europeia n. 89/104/ECC
teve como objetivo primordial aproximar as legislacdes dos Estados-membros da Unido

Europeia que se relacionam com marcas e em seu art. 3 (3), preve esta que:

3. Uma marca ndo deve ter seu registro recusado ou declarado nulo nos termos do
paragrafo 1 (b), (c) ou (d) 159 se, antes da data do pedido de registro e apds o uso que
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foi feito, adquiriu um caréater distintivo. Qualquer Estado-membro pode, além disso,
prever que esta disposicdo ¢ igualmente aplicavel quando o carater distintivo foi
adquirido ap6s a data do pedido de registro ou ap0s a data do registro.*’

J4 a Resolucdo Europeia n. 40/94 de 20 de dezembro de 1993 prevé em seu Art. 7, 3:
“Art.7° Motivos absolutos de recusa: [...] 3. $1° (b), Ic) e (d) ndo se aplica se a marca adquiriu
um carater distintivo em relagdo aos bens ou servigos para os quais o registro é pedido em

consequéncia do uso que foi feito dele. (nossos grifos).”*

2.1.3 — Previsao legal na CUP

A Convengao de Paris para a Prote¢do da Propriedade Industrial (CUP), assinada em
Paris, Franca, em 20 de marco de 1883, foi um dos primeiros tratados no campo da propriedade
intelectual, juntamente com a Conven¢ao de Berna, que trata da prote¢do de obras literarias e
artisticas. Essa convengao foi pioneira ao estabelecer o reconhecimento do direito de autor entre

nagdes soberanas e o Brasil ¢ signatario desta convengao.

A Convencao estabeleceu uma Unido a fim de estabelecer regras para o tratamento e a
protecdo destes direitos nos paises signatarios. Esta convencdo ndo tenta uniformizar as leis

nacionais, objetivo do Acordo TRIPS, nem condiciona o tratamento nacional a reciprocidade.*’

E importante ressaltar que, embora a maioria da doutrina e jurisprudéncia estrangeira
ndo reconheca a aplicacdo do secondary meaning em marcas genéricas, necessarias e vulgares,
o artigo 6 quinquies da CUP oferece a possibilidade de aplicacdo do paragrafo C (1), que assim
dispde: "art.6, quinquies, C (1): C. - (1) Para determinar se a marca é suscetivel de prote¢cdo

deverdo ser levadas em consideracdo_todas_as_circunstincias _de fato, particularmente a

duracdo do uso da marca.” (grifo nosso).

Conforme menciona Carlos Eduardo Neves, certamente as circunstiancias de fato
mencionadas no art. 6, quinquies, da CUP se referem, particularmente, “ao lapso de tempo que

a marca esteve em uso”. Estas circunstancias podem demonstrar que uma marca originalmente

4 CARVALHO, Carlos Eduardo Neves. op. cit. 2020, p. 94.
46 Ibidem.
47 Ibidem.
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sem distintividade adquiriu, pelo uso prolongado, um significado secundario, tornando-a

distintiva.

2.1.4 — Previsao legal no TRIPS

O Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) conhecido
no Brasil também por “Acordo sobre Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual
relacionados ao comércio”, estabelece padrdes minimos para a protecdo de propriedade

intelectual a serem aplicados aos paises signatarios da OMC.

Denis Barbosa destaca que o Acordo TRIPS trouxe a lei de propriedade intelectual para
o sistema de comércio internacional pela primeira vez, representando até hoje o tratado
internacional mais abrangente nessa area. Ocorre que, Denis ainda menciona que o TRIPS
garante aos Estados-membros, a possibilidade de legislar dentro de certos parametros,
realizando equilibrios adequados em face de seus interesses nacionais. Porém, diferente da CUP
e da convengdo de Berna, o TRIPS seria um tratado-contrato, € ndo um tratado-lei, portanto as

leis ndo necessariamente precisam ser implementadas. 3

Segundo o dispositivo legal 15.1 do TRIPS, a marca ¢ definida como “qualquer sinal,
ou combinag¢do de sinais, capaz de distinguir bens e servigos de um empreendimento daqueles

de outro empreendimento:

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

O fendmeno do secondary meaning esta previsto no dispositivo legal acima mencionado
uma vez que: “Membros poderdo condicionar a possibilidade do registro ao carater distintivo

que tenham adquirido pelo seu uso”. No entanto, como o Brasil adotou apenas o padrao minimo

“8 BARBOSA, Denis Borges. Uma introducio a propriedade intellectual. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2003, p. 217.
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exigido pelo Acordo TRIPS, para que o fendmeno fosse aplicado com base nesse dispositivo
legal do Acordo, seria obrigatoria a modificacdo do art. 122 e seguintes da LPI, o que somente

poderia ocorrer através de um Projeto de Lei.

2.1.5 — Previsao legal no Brasil

No territorio brasileiro, a legislacdo especifica que estabelece os direitos e deveres
relacionados a Propriedade Industrial € a Lei 9.279/96, popularmente conhecida como Lei da
Propriedade Industrial (LPI). Ao contrario do que ¢ observado na legislacdo estrangeira
analisada, a Lei em questdo ndo apresenta uma cldusula de excecdo em relagdo ao secondary
meaning ou a apreciacao do carater distintivo por meio de circunstancias de fato. Ou seja, apesar
da farta quantidade de jurisprudéncia que serd vista sobre o assunto, a lei ndo aborda

explicitamente essa possibilidade de aquisi¢ao de distintividade.

Segundo os doutrinadores, isso ndo gera nenhum Obice a aplicagdo da teoria do
secondary meaning uma vez que ainda assim ¢ possivel uma incorporagdo dos dispositivos
supramencionados da CUP e da TRIPS. Portanto, o fenomeno do secondary meaning ainda
assim pode ser requerido tanto em sede administrativa, perante o INPI, quanto judicialmente,
perante ao poder judicidrio para que haja o reconhecimento da protecdo marcaria a um sinal de
uso comum, que adquiriu eficacia distintiva. Nesses casos, ¢ necessaria a comprovagdo do

significado secundario seja perante ao examinador do INPI seja perante ao juiz.

Necessario mencionar que o secondary meaning se encontra coOmo uma excegao ao
artigo 6 quinquies da CUP que se refere ao principio “telle quelle”, considerado o artigo mais
importante da CUP. Devido ao “telle quelle” entende-se que a protecdo deverd ser a mesma

protecdo conferida no pais de origem.

Entretanto, o posicionamento do judiciario e do INPI sdo conflitantes nos dias de hoje
uma vez que Autarquia deixa a desejar nos parametros utilizados para o deferimento dos
pedidos em sede administrativa. No entanto, recentemente esse cendrio esta prestes a mudar,

motivo que sera abordado no ultimo capitulo desse estudo.
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2.2 O ENTENDIMENTO MAJORITARIO DA JURISPRUDENCIA BRASILEIRA SOBRE
O FENOMENO DO SECONDARY MEANING

A jurisprudéncia efetivamente aplica o secondary meaning no Brasil. Uma das primeiras
decisdes reconhecendo a necessidade de aferir a distintividade pela realidade concreta levando
em conta os varios anos de uso da marca, foi proferida pelo extinto Tribunal Federal de

Recursos, no caso da ULTRAGAZ®.

Ap6s 40 anos de uso da marca, a Cia. Ultragraz S/A pleiteou o registro dessa marca
junto ao INPI, mas viu seu pedido de registro ser indeferido uma vez que a Autarquia entendeu
pela descritividade da marca. O Tribunal Federal de Recursos, no entanto, corretamente afastou
essa conclusdo, pois a marca ¢ evocativa, € ndo descritiva. Apesar de tal argumentagdo ser
necessaria para afastar o posicionamento do INPI, o acorddo também mencionou sobre a
distintividade adquirida pelo uso. Destacam que, a distintividade deve ser valorada a luz da
realidade do mercado, de modo a permitir o registro como marca de expressdes devido ao seu

uso e consolidagio.>®

Conforme se irad desenvolver a seguir, hé, na jurisprudéncia brasileira, casos em que a
teoria do secondary meaning foi aceita e, em muitos deles, tal aceitacdo ocorreu, expressamente

em virtude da regra do Art. 6, quinquies, C.1 da CUP, mencionada no capitulo anterior.

Como exemplo, um dos casos emblematicos trata-se da tradicional marca POLVILHO
ANTISSEPTICO®!, usada ha mais de cem anos pela Casa Granado Laboratorios, Farmécias e
Drogarias S/A. O registro havia sido inicialmente indeferido pelo INPI uma vez que este
considerou que o termo “polvilho” se referia ao produto e “antisséptico” era apenas uma de
suas qualidades. No entanto, hd dentre outros fatores, o judicidrio entendeu que o Polvilho
Antisséptico possuia carater distintivo, em virtude do seu uso prolongado no tempo (desde

1903), aplicando-se, por conseguinte a regra do diploma unionista.

49 Acordao do TFR/RJ publicado no Diério Oficial de 17/12/1981.
S0 TFR, 5* turma AC 63.029-RJ (5796156), rel. Min. Sebastido , j. 9-9-1985, p. DJ 17-10-1985.
SUTFR, 5* turma AC 102.635-RJ (5796156), rel. Min. Pedro Acioli, j. 9-9-1985, p. DJ 17-10-1985.
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Outros casos como os das marcas GASTHAUS>?> ¢ DOUBLE SOFT X DOUBLE
MINT?? também foram aplicados o principio e a norma do artigo 6, quinquies, C (1), da CUP,
em favor dos empresarios brasileiros. Em ambos os casos se discutia a aplicacdo do “telle

quelle”.

A marca Alpargatas ¢ um exemplo amplamente reconhecido de um caso em que o
secondary meaning foi judicialmente reconhecido. Embora a palavra "alpargatas" tenha um
significado literal que se refere as proprias alpargatas, a marca recebeu prote¢do devido a sua
posicao destacada e distintiva adquirida ao longo do tempo, por meio do seu uso constante.
Nesse caso, ndo foi reconhecido o secondary meaning para que fosse concedido o registro da
marca uma vez que essa ja se encontrava registrada perante o INPI. O que ocorreu nesse caso
foi que a decisdo impediu a Ré (Cervera Alpargatas Ltda.) de utilizar o termo “alpargatas” para

o mesmo ramo de atividades desenvolvidos pela Autora.

O voto do Relator — Desembargador Cesar Peluzo, atualmente Ministro do Supremo

Tribunal Federal, acolhido por unanimidade, assim se expressou:

(...) Ninguém questiona que o vocabulo ‘alpargata’ ¢ substantivo que, na significagao
original, denota espécie de sapato, ou calgado com algumas peculiaridades que nao vém
ao propdsito. Por demonstra-lo, escusa recorrer aos dicionarios. Mas a questdo fatica,
que esta a desafiar a qualificacdo juridica neste processo, ¢ outra, e estd em indagar-se,
difundindo seu uso como expressdo nominativa de singular espécie de calgado, por ela
fabricado hd muitos anos, ndao acabou a autora por emprestar-lhe contetido semioldgico
translato e singular, que entrou no universo da concorréncia mercantil, a identificar ndo
s6 o produto em si, mas o comerciante mesmo, ¢ todas as suas atividades industriais e
comerciais.

Foi o que, como ‘fato publico e notorio’ aconteceu. Por um fendmeno seméantico nao
incomum e j& esmiugado por estudos pertencentes as areas da Semasiologia ¢ da
Gramatica Historica, a palavra ‘alpargatas’ perdeu o sentido primitivo e passou a
traduzir, nas relagdes comerciais ¢ até nas comunicagdes cotidianas, o especifico
calgado entdo fabricado pela autora e, por contaminagdo ideologica, a sua propria
identidade, no mundo empresarial e, sobretudo, no plano da concorréncia mercantil. De
tal arte que o termo, cuja preponderancia na denominagao ¢ intuitiva e manifesta (‘mot
vedette’ dos franceses), ganhou a capacidade de suscitar imediata associag@o de idéias
com aquele produto industrial caracteristico e com a individualidade objetiva da autora
e do seu grupo econdmico, que hoje, ndo obstante interrompida ou terminada a
fabricagdo, se identificam por essa unica palavra, no relacionamento com o publico
consumidor. A autora ¢ individuada apenas como ‘Alpargatas’, assim apresentando-se
perante o mercado, como sendo por este reconhecida.

52 O Tribunal Regional Federal - 2°. Regido, em decisdo publicada no Diario da Justi¢a de 03/12/1996, e
proferida na Apelagao Civel No. 69.349.
33 Apelagdo Civel n. 200251015146607.
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Em outros julgados, o TRF-2 também conferiu prote¢io as marcas PAGINAS
AMARELAS>*, CULTURA INGLESA® e SEDA. Nesses julgados, fatores como: o tempo
de uso, a publicidade realizada pelo titular nesse sentido e a associacao pelo consumidor entre

0 signo e a sua origem sdo levados em consideracao.

Ocorrem, ainda, algumas situacdes interessantes no que tange a alteragdo dos
apostilamentos realizados pelo INPIL. Veja-se, por exemplo, que a marca Beleza Natural ja
mencionada, que havia sido registrada pelo INPI com apostila de ndo ter direito ao uso
exclusivo da expressdo Beleza Natural, obteve éxito em agdo judicial na qual se reconheceu
que a expressdo em tela teria adquirido secondary meaning, e, portanto, determinou-se a
alteracdo da apostila para que constasse “sem o direito ao uso exclusivo dos elementos

nominativos’>’.

54 TRF da 2* Regido, 2* Turma, AC 1994.02.0100381-9 (embora a versdo impressa mencione o digito 9, a versdo
eletronica disponibilizada no site do Tribunal alude ao digito 7), rel. Des. Fed. André Fontes, j. 28-3-2007.

55 TRF da 2* Regido, AC’s 2001.51.01.536993-6 ¢ 2001.51.01.524645-2, ambas julgadas em 16 de dezembro
2008.

56 TRF da 2°* Regido, 2* Turma Especializada, AC 2003.51.01.517847-9, rel. Des. Fed. Messod Azulay.

57 Registro n. 819.969.826, classe 40.75, para identificar servigos de estética pessoal.



CAPITULO III - O SECONDARY MEANING E OUTROS INSTITUTOS
DO DIREITO MARCARIO

O capitulo a seguir pretende relacionar o secondary meaning com os outros institutos
do direito marcario. A notoriedade de uma marca ¢ construida por altos investimentos
publicitarios para promover um produto ou servi¢o assinalado pela marca e em razdo do valor
econdmico atingido, ela passa a ter uma protecdo legal ampliada. Veja uma ilustracdo feita por

Viviane que demonstra esse racional®®:

Figura 3 — Ilustragdo que representa a necessidade de investimento em relagdo a notoriedade de uma marca

Tlustragao:

- Forga +

»
»

»
:

- Notoriedade/Conhecimento da marca pelo publico +

Fonte: BEYRUTH, 2010, p. 94.

Hoje em dia, existem no ordenamento juridico quatro tipos de notoriedade que
justificam a proteg¢des especiais: a marca de alto renome, marca estrangeira notoriamente

conhecida, notoriedade marcaria no segmento de mercado e a notoriedade baseada no art. 16.3

do TRIPS.

O primeiro tipo de notoriedade refere-se a marca de alto renome, que recebe protecdo
legal em todas as classes de produtos e servigos, conforme disposto no art. 125 da LPI. Este

dispositivo legal ¢ uma excecdo ao principio da especialidade.

O segundo tipo de marca ¢ aquela reconhecida como notoriamente conhecida em seu
ramo de atividade comercial, conforme estabelecido pelo artigo 126 da Lei da Propriedade
Industrial (LPI). Essa marca, que ¢ de origem estrangeira e ndo estd registrada no Brasil,

desfruta de uma protecao especial de acordo com o Artigo 6°-BIS da Convencao de Paris. Essa

8 BEYRUTH, Viviane. op.cit. 2010, p. 94.



39

disposi¢do legal ¢ uma excecdo ao principio da territorialidade e do direito atributivo. Portanto,
¢ necessario comprovar de forma fatica o reconhecimento notorio dessa marca em seu ramo de

atividade comercial no Brasil.

O terceiro tipo refere-se a notoriedade marcaria num segmento especifico de mercado.
Esta hipotese esta prevista no art.124, XXIII, da LPI. De acordo com Thomas Thedim Lobo*,
este dispositivo legal veda o registro de marca que imite ou reproduza sinal que ndo possa deixar
de ser conhecida dentro de seu segmento mercadologico, no Brasil ou no exterior. O critério de
protecdo desta marca de renome, nacional ou estrangeira, ¢ idéntico ao estabelecido pela marca

notoriamente conhecida.

Por fim, encontra-se a notoriedade baseada no art. 16.3 do Acordo TRIPS:

O disposto no Artigo 6bis da Convengdo de Paris (1967)aplicar-se-d, mutatis mutandis,
aos bens e servigos que ndo sejam similares aqueles para os quais uma marca esteja
registrada, desde que o uso dessa marca, em relagdo aqueles bens e servicos, possa
indicar uma conexdo entre aqueles bens e servicos e o titular da marca registrada e
desde que seja provavel que esse uso prejudique os interesses do titular da marca
registrada.

No entanto, também temos as marcas genéricas, que sdo aquelas que se tornam
sindnimos de um produto ou servico especifico. Essas marcas, por sua natureza descritiva e
amplamente utilizada, enfrentam restrigdes legais, conforme estabelecido no artigo 124, inciso
VI da Lei da Propriedade Industrial (LPI). Esse dispositivo legal impede o registro de marcas
genéricas, pois elas ndo possuem a distintividade necessaria para serem protegidas como marcas

distintivas.

Inicialmente, as marcas que sdo objeto do estudo do secondary meaning sdo aquelas
constituidas de sinais excluidos das normas de protecdo, tendo em vista a auséncia de carater
distintivo, sendo categorizados, de acordo com o artigo 124, VI, da LPI, como sinais genéricos,

de uso comum, vulgares, necessarios ou descritivos.

Para determinar se um sinal pode ser considerado distintivo como marca, ¢ necessario

que o julgador avalie tanto o significado literal do termo - seu sentido primario - quanto o uso

59 LOBO, Thomas Thedim. Introducao 2 nova Lei de Propriedade Industrial: Lei n 9.279/96. Sio Paulo:
Atlas, 1997, p. 77.
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habitual e reconhecido da expressdo. Essa andlise permitird verificar se o sinal possui
caracteristicas distintivas que o tornam adequado para identificar e diferenciar produtos ou
servicos no mercado. E importante considerar tanto o sentido original quanto a percepgao geral

do publico em relagdo a expressdo em questdo.®°

Nesse sentido, esse capitulo se destinara tanto a analisar qual seria a relacdo das marcas
que adquiriram um significado secunddrio com aquelas que sdo notorias, ou seja, se esses
conceitos estdo entrelagados e, também, se analisard a relagdo das marcas genéricas com o

fenomeno do secondary meaning.

3.2. O SECONDARY MEANING E NOTORIEDADE

A notoriedade obtida pela marca no mercado certamente ¢ um valioso instrumento para
permitir a comprovagdo da distintividade por secondary meaning. Nas palavras de Luigi
Sordelli, o uso e a notoriedade sdo elementos essenciais para a configuracdo do secondary
meaning®' e, para Fabio Ulhoa Coelho a notoriedade também se destaca como um elemento

essencial para que ocorra o secondary meaning.

Ocorre que, apesar de entrelagados, esses fenomenos nao sdo exatamente idénticos. Isso
porque, enquanto o secondary meaning refere-se ao processo gradual que resulta na aquisicao
de distintividade por um signo que anteriormente era totalmente despido de qualquer aptidao
marcaria, a notoriedade pode surgir de um signo que ja era distintivo em seu ramo de atividade
e que, por diversos fatores, torna-se notdrio e passa a gozar de protecdo mesmo que em relagao

a produtos ou servi¢os nao idénticos, semelhantes ou afins.

A notoriedade de uma marca estrangeira, mencionada na introdugao desse capitulo, por
exemplo, pode se dar mesmo sem o0 seu uso interno, 0 que nunca ocorreria com o fendmeno do
secondary meaning uma vez que este necessita do uso efetivo da marca se ndo o processo de

reconhecimento ndo se concretiza.

¢ BEYRUTH, Viviane Barbosa. op. cit. 2010, p. 53.
81 SORDELLI, Luigi. Marchio e secondary meaning. Milano: Giuffré, 1979. p. 117.
2 COELHO, Fabio Ulhoa. op.cit., 2012. p. 173.
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Alguns autores inclusive mencionam que o secondary meaning se “contenta” com um
grau de menor de notoriedade pois basta que a marca se torne distintiva para que seja passivel
de protecdo. Outros autores ainda acreditam que ndo seria necessaria uma notoriedade para a

configuragio do secondary meaning.%

Amanda De Siervi constréi uma gradacio decrescente que coloca no grau maximo de
notoriedade as marcas de alto renome, no ponto intermediario as marcas notoriamente
conhecidas e no ponto minimo as marcas que se tornaram distintivas por secondary meaning.
De acordo com essa escala, as marcas que adquirissem o secondary meaning nao

necessariamente precisam ser notoriamente conhecidas e muito menos de alto renome.®

De qualquer modo, ndo podemos deixar de lado o fato de que para que uma marca
adquira o secondary meaning, ela precisa ter o reconhecimento e alcance gera no segmento de
mercado que ela atua e esse alcance em seu ramo seria justamente a marca se tornar
notoriamente conhecida. Por isso, ndo se pode desentrelagar totalmente os dois institutos da

propriedade intelectual.

3.3. 0 SECONDARY MEANING E AS MARCAS GENERICAS

Antes de adentrar em como essa matéria ¢ tratada no Brasil, vale comentar que nos
Estados Unidos, a lei Norte-Americana veda, sob qualquer circunstancia, o secondary meaning

para conferir distintividade as marcas genéricas, que designam o género do produto ou servigo.

A ndo ser que o significado genérico primario tenha desaparecido, no direito norte-
americano a prova de secondary meaning nao estabelecera de jeito nenhum, direitos marcarios
em relacdo a uma marca genérica. Em outras palavras, mesmo que uma marca genérica adquira

secondary meaning ao longo do tempo, isso ndo terd qualquer efeito legal.

Nao importa a quantidade de recursos e esfor¢os sejam investidos na promogao e venda
dos produtos, nem o qudo bem-sucedido o proprietdrio da marca seja em estabelecer a

identificacdo junto ao publico, ele ndo tem o direito de impedir que concorrentes utilizem o

 DE SAPIA, Cesare. L’acquisito dela capacita distintiva. In: Segni e forme distintive, p. 267-268.
8 SCHMIDT, Lélio Denicoli. op. cit., 2013, p. 162.
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nome do produto. A lei ndo permite que a exclusividade seja concedida a marcas genéricas,

independentemente do seu reconhecimento adquirido.%

No Brasil, Denis Borges® e Amanda De Siervi®” admitem a possibilidade de uma marca
genérica adquirir distintividade e protegdo por secondary meaning e citam o julgado ja
comentado sobre o registro da marca POLVILHO ANTISSEPTICO. Em outro caso também ja
mencionado da CULTURA INGLESA, o Desembargador Federal André Fontes também se
manifestou contrariamente a admissibilidade da protecdo por secondary meaning de marcas
compostas por palavras genéricas por entender que isso iria conferir um monopdlio sobre o uso
primario do sinal. Ressaltam, portanto, nesse sentido a necessidade de interpretar o art. 6
quinquies da CUP a luz do art. 124, VI da LPI e concluir que esta norma veda o registro de

expressoes genéricas ou descritivas.

Fato ¢ que nada impede que uma marca genérica efetivamente adquira distintividade
por meio do secondary meaning. Ha varios exemplos disso além do caso do POLVILHO, como
podem ser citadas as marcas TELEFONICA e GREMIO, que identificam uma operadora de
telefone e um time de futebol devidamente individualizados. Claro que deve haver certa
preocupagdo em restringir o significado primario de uma palavra genérica, mas deve-se
entender que h4d um balanceamento de contextos. O uso denotativo do signo, em sua acep¢ao
primaria, nunca violard direitos marcarios, independente de ser uma marca forte ou genérica.
Vejamos um exemplo na pratica: ndo haveria nenhum problema se um concorrente indicasse
em um produto de maquiagem a seguinte expressdo “contém 1g” mesmo havendo uma marca

registrada CONTEM 1G pois claramente os contextos sio diferentes.

Em suma, se a marca deixou de ser genérica e assumiu um significado secundario que
identifica um produtor ou prestador em particular, ndo se deve recusar ndo se deve recusar a

prote¢do apenas porque no passado ela se limitava ao sentido genérico. 8

65 Abercrombie & Fitch Co. Vs. Hunting World Inc, 537 F. 2d 4, 10, 189, USPQ 759, 764 (CA 2, 1976).

% LIMA, Humberto Alves de Vasconcelos. A propriedade intelectual no século XXI: em busca de um novo
conceito e substrato tedrico. Revista da Faculdade de Direito - UFPR, Curitiba, n.47, p.29-64, 2008, p. 70, ¢
BARBOSA, Denis Borges. Protecio das marcas: uma perspectiva semiolégica. Rio de Janeiro: Editora Lumen
Juris, 2008. Acesso em 26 de abril de 2023.

7 SIERVI, Amanda de. op. cit. 2005, p. 140-141.

%8 Generecism rationalized: another view. In: The Trademark Reporter, Nova York: INTA, v. 90, maio/jun. 2000,
p. 470. Idem, Assenting Trademark significance...,in: TMR v.70, 1980, p. 222 e 233-234) ¢ LEVY (From
genericism..., in: TMR v. 95, p. 1206).



CAPITULO IV — OS DESAFIOS SOFRIDOS PELO INPI NO
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE SECONDARY MEANING

Como exposto ao longo desse estudo, no Brasil existe uma norma em vigor que permite
o fendmeno do secondary meaning como um possivel elemento a ser aplicado pelo sistema
juridico do pais. Isso ¢ previsto tanto no artigo 6 guinquies, C (1) da Convencdo da Unido de
Paris (CUP), quanto no Art. 4 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), que trata da igualdade de
tratamento entre estrangeiros e brasileiros na aplicacdo de tratados internacionais véalidos no
Brasil. No entanto, ndo hd uma norma especifica que atribua ao INPI a competéncia para
examinar o significado secundario e por isso, de acordo com a constitui¢do, essa avaliagdo seria

responsabilidade do Judiciario.®’

Esta secdo abordard, portanto, os desafios enfrentados pelo INPI nos dias de hoje e as
diferengas entre as visdes do judicidrio e administrativo sobre a aplicagdo do fendmeno do
secondary meaning e seus motivos. Ainda, considerando o pronunciamento recente do INPI,

serdo abordadas as possiveis modificacdes no sistema administrativo brasileiro.

4.1. AS DIFERENTES VISOES DO JUDICIARIO E ADMINISTRATIVO SOBRE O
FENOMENO DO SECONDARY MEANING E FALTA DE CLAREZA NOS CRITERIOS
ESTABELECIDOS PELO INPI

O fendmeno do secondary meaning, ou significado secundario, apresenta diferentes
perspectivas entre o judiciario e o 6rgdo administrativo responsavel pela analise de marcas.
Enquanto o judicidrio reconhece a importancia do secondary meaning na aquisicdo de
distintividade ao longo do tempo, o INPI, ndo possui uma norma especifica que atribua a ele a
competéncia de examinar o significado secundario. Assim, a avaliacdo do secondary meaning
muitas vezes ¢ incumbida constitucionalmente ao Judiciario, gerando uma divergéncia entre as

visdes dos dois 6rgaos.

% BARBOSA, Denis Borges. Revisitando o tema da significacdo secunddria. (novembro 2011). Disponivel no
site:

http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/significacao_secundaria.pdf. Acesso em 31 maio de
2023.
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A Lei brasileira de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), que cuida da aquisi¢do de
direitos marcarios, ndo contempla, em suas previsdes a teoria do secondary meaning. Além
disso, o artigo 124, VI do referido diploma legal dispde expressa vedagdo a: “sinal de cardter
genérico, necessario, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relagdo com o
produto ou servico a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma
caracteristica do produto ou servigo, quanto a natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade
e época de produgdo ou de prestagdo do servigo, salvo quando revestidos de suficiente forma

distintiva”.

Com base no artigo acima, uma marca fraca que contém elementos nominativos
descritivos e de uso comum, ao ser depositada no INPI ¢ indeferida de primeira, podendo até
ser deferida, mas com apostilamento, ou seja, “sem direito ao uso exclusivo dos elementos

nominativos’.

O INPI inclusive ja se expressou informando que ndo ¢ possivel invocar a ressalva do
inciso VI do Art. 124 para a aplicagdo do secondary meaning no Brasil.”® A forma distintiva
prevista nesse inciso, até pouco tempo, segundo eles, refere-se a apresentacao visual grafica da
marca, € ndo ao carater distintivo adquirido pelo seu uso prolongado no mercado consumidor.
Isso significa, que os elementos descritivos ou de uso comum poderdo ser registrados como

marca, desde que apresentados na forma mista.”!

A aplicacdo dessa ressalva, inclusive, ja foi objeto de discordancia dentro da prépria
Diretoria de Marcas do INPI uma vez que em dois pedidos de registros de titularidade da
TELEFONICA S.A, um parecer técnico’ foi apresentado se posicionando pela aplicagdo do
inciso VI e logo depois, a Procuradoria Federal do INPI”? rechagou completamente as alegagdes

da DIRMA, concluindo pela improcedéncia do registro.

70 Posicionamento do Produrador Edson da Costa Lobo no XXVI Seminario Nacional da Propriedade Intelectual,
2006. apud: SCHMIDT, Lélio Denicoli. A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarizagao e teoria da
distancia. la edi¢do. Sdo Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 139.

" CARVALHO, Carlos Eduardo Neves. Aquisi¢do € perda de distintividade marcéria. Lumen Juris, 2020, p. 108
72 Parecer técnico — Portaria n°050/03, em 17/11/2004.

3 Parecer técnico emitido pela Procuradoria Federal do INPI no Rio de Janeiro -
Parecer/INPI/PROC/DIRAD/n°03/06, de 27/04/2006, assinado pelo Procurador Geral em exercicio, Mauro Sodré
Maia, e pelo Procurador Federal, Gerson da Costa Correa.
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Além disso, quanto ao o art. 6° quinquies, C (1) da CUP, o INPI mantém o entendimento
de que a aplicacdo direta s6 deve ocorrer aos paises que adotaram o sistema declarativo de
registro, como os paises de Common Law e ndo aos paises que optaram pelo sistema atributivo
de direito (sistema no qual odireito a uma marca adquire-se localmente pelo uso comercial e
mercadoldgico). No Brasil, e nos paises do Civil Law, o regime adotado legalmente € o sistema
atributivo de direitos, pelo qual o direito exclusivo a uma marca ¢ adquirido por meio de

registro.”

Inclusive, apesar de sabermos que hoje em dia o posicionamento esté se alterando por
completo, como serd visto na proxima sessao, o proprio INPI enumerou em 2006, as resisténcias

para a aplicagio do secondary meaning no Brasil”>:

(1) O secondary meaning somente teria aplicacdo nos paises que adotam o sistema
declaratdrio e ndo seria aplicavel no Brasil que utiliza o sistema first fo file;

(i) A norma do artigo 6, quinquies, C(1) da CUP somente seria aplicavel para as marcas
ja registradas no exterior quando requeridas no Brasil e somente quando aplicavel o
“telle quelle’;

(iii)) O sistema atributivo de direitos ndo permite o INPI analisar e levar em consideracdo as
circunstancias de fato ocorridas antes da data do deposito e que, portanto, somente tem

legitimidade para realizar a analise da distintividade intrinseca.

Portanto, em uma anélise de mérito para conceder ou indeferir o pedido de registro de

marca, o INPI ndo considerava até os dias de hoje, o art. 6° quinquies, C (1) da CUP.

Entretanto, com base nesse mesmo artigo, caso uma marca nominativa fraca, descritiva
ou com vocabulo comum seja registrada em outro pais através do reconhecimento do secondary
meaning, estas marcas podem também ser registradas no INPI, através do principio do telle
quelle’®. As tinicas hipoteses em que o INPI pode negar o registro via telle quelle sio: quando

forem suscetiveis de prejudicar direito de terceiros, quando forem desprovidas de qualquer

7 CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. op. cit. 2020, p. 70.

75 Pronunciamento de Edson Lobo, Procurador € Ex-Diretor de Marcas do INPI, publicado nos Anais da ABPI no
Seminario Nacional da Propriedade Intelectual ocorrido em agosto de 2006.

76 CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. op. cit. 2020, p. 110.
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carater distintivo e quando forem contrrias a moral, & ordem publica e, particularmente, de

natureza a enganar o publico.

Outro ponto controverso sobre a posi¢do do INPI em relagdo a aplicagdo do secondary
meaning apenas nos casos telle quelle previstos no art. 60 quinquies, C (1) da CUP, refere-se
ao desrespeito ao principio constitucional da isonomia e principio unionista (CUP) do

tratamento nacional.

Isso porque, ao atribuir aos estrangeiros a possibilidade de registrarem suas marcas no
brasil com o fundamento do secondary meaning mas proibir o registro para os nacionais, acaba
por colocar os estrangeiros em uma posi¢ao hierarquica superior, contrariando também o art. 5°
da CRBF/98 que prevé um tratamento igualitario entre as pessoas fisicas e juridicas. Além
disso, o proprio art. 4° da LPI e Art. 2° da CUP permitem que brasileiros reivindiquem o

tratamento conferido aos estrangeiros pela CUP.

O fato ¢ que o artigo 6, quinquies, C (1) da CUP ¢ norma vigente no Brasil, devendo
ser, portanto, uma obrigacdo assumida por todos os paises, sem qualquer restri¢ao, seja por
aqueles que adotaram o sistema declaratério, sejam por aqueles que adotam o sistema
atributivo.”” O secondary meaning é uma circunstancia de fato que ocorre em todos os paises,
uma vez que ¢ um fendmeno linguistico e psicologico na mente do consumidor, independente

do sistema adotado e do pais de referencial territorial.

Por outro lado, conforme ja visto no capitulo 3, o secondary meaning é amplamente
reconhecido pelo judicidrio. Inclusive, todos os enquadramentos legais acima mencionados ja
foram objeto de diversos debates nos tribunais brasileiros e, em sua maioria, foram

considerados como aplicaveis.

Como exemplo, o caso ja mencionado envolvendo a marca POLVILHO
ANTISSEPTICO®, teve inicialmente o pedido indeferido pelo INPI ante o termo alegadamente
genérico no segmento. No julgamento da acdo de invalidagdo do ato administrativo proposta

pela titular da marca contra a recusa, ocorreu a utilizagdo explicita do Art. 6, quinquies, C(1)

77 RICCI, Antonio Ferro. op. cit.
8 BRASIL. Tribunal Regional Federal do RJ. Apelagdo Civel no 102.635, 5a Turma, Relator Min. Pedro Acioli.
Publicado no Diério Oficial de 17/10/1985, p. 18.379.
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da Convengdo da Unido de Paris’, por meio do reconhecimento judicial de que a marca havia
adquirido caracteristicas distintivas para produtos dermatologicos, devido ao longo periodo de
uso no mercado brasileiro (superior a 50 anos na €poca) e a ampla aceitagdo pelos consumidores

como um sinal capaz de identificar exclusivamente seus produtos.

Como resultado, a marca foi concedida pelo INPI em 23/02/1988, sob o numero de
registro 76002203885. Posteriormente, a decisdo de recusa do pedido de registro pelo INPI foi
anulada com base na distintividade adquirida pela marca, reconhecendo o significado

secundario com aplicagdo direta do artigo da CUP.

A falta de precisdo nos pardmetros definidos pelo INPI para a concessdo do secondary
meaning ¢ um aspecto significativo a ser considerado no contexto da avaliacdo de marcas. A
caréncia de diretrizes claras e objetivas para a avaliacdo do significado secundario pode resultar
em incertezas e disparidades nas decisdes do 6rgdo administrativo, comprometendo a

previsibilidade e a transparéncia do processo de registro de marcas.

A falta de clareza nesse sentido pode aumentar a dificuldade na evidéncia da
distintividade adquirida através do secondary meaning, o que implica em desafios adicionais
para aqueles que buscam registrar suas marcas. Uma definicdo mais precisa e ampla dos
critérios utilizados pelo INPI para a concessdo do secondary meaning traria beneficios ao
promover uma andlise mais consistente e fundamentada, proporcionando maior seguranca

juridica aos requerentes interessados.

Portanto, consegue-se observar as diferentes visdes entre o judiciario e o INPI que
acabam por afetar o sistema marcario brasileiro uma vez que as decisdes acabam sendo bastante
contraditorias entre os entes. Nao havia, até o momento, um consenso em relagao ao conceito
de secondary meaning o que era motivo de muitas criticas. A auséncia de regulamentagdo sobre

o assunto permitiu que as decisdes fiquem a critério dos julgadores em cada caso especifico.

4.2 AS MUDANCAS PREVISTAS NO INPI

7 FROES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: aquisi¢io de distintividade e degenerescéncia, p. 83 apud
CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. op. cit. 2020, p. 115.
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Em 27 de Outubro de 2022, a Comissdo de Propriedade Industrial (CPI) da OAB/RJ
realizou um evento para discutir as ferramentas de aplicacdo do fendmeno do secondary
meaning no mercado®. Além do presidente Felipe Dannemann, também compuseram a mesa
os integrantes efetivos da comissdo, Ana Paula Brito e Jos¢ Roberto de Almeida Jr; e os
palestrantes, a juiza federal titular da 13* Vara Federal do Rio de Janeiro, Marcia Nunes; € o

diretor de Marcas do INPI, Felipe de Oliveira.

O evento nos permitiu visualizar em uma mesma mesa todas as contradi¢des e
discussdes expostas durante todo esse estudo. O debate construtivo ao vivo entre o poder
judiciario e alguns membros da Autarquia, que até entdo, conforme ja demonstrado, possuiam
visdes completamente opostas sobre a possibilidade de aplicacdo do secondary meaning,

demonstrou que houve uma mudanga significativa no posicionamento consolidado do INPI.

Dentre diversos topicos relevantes, os membros do INPI expuseram o status do projeto
de regulamentagdo para aplica¢do do fenomeno do secondary meaning. No debate entremeando
passado e presente, demonstraram os critérios propostos para aferigdo do fenémeno do
secondary meaning; os planos para realizar o procedimento administrativo de requerimento e o
tempo de validade da proteg@o. Por fim, o poder Judicidrio reiterou seus entendimentos sobre o
segundo significado e as possibilidades de invocacdo incidental em agdes judiciais, com

exemplos de casos concretos sentenciado pelos tribunais.

Em primeiro lugar, podemos observar através desse evento que o INPI planeja entregar
uma nova arquitetura de escolha para o brasileiro visando um avango do direito marcario, sendo
o secondary meaning o primeiro passo a ser dado no que tange ao avango em relacdo as marcas

ndo tradicionais.

O diretor de Marcas do INPI, Felipe de Oliveira, iniciou o seu discurso relembrando a
posicao historica do INPI que ja fora completamente explorada acima e, assim, reitera o
posicionamento tomado até entdo pela Autarquia, como por exemplo, ao permitir a aplicagdo
do Art 6, quinquies, C (1) da CUP somente para marcas registradas no exterior quando

requeridas no Brasil. O préprio membro do INPI indica que esta situacdo enfatiza um

80 Encontro na Seccional discute ferramentas de aplicagdo do “secondary meaning” no Direito Brasileiro.
Disponivel em: https://www.oabrj.org.br/noticias/encontro-seccional-discute-ferramentas-aplicacao-secondary-
meaning-direito-brasileiro. Acesso em 25 de maio de 2023.
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tratamento diferenciado e prejudicial as empresas brasileiras em detrimento das empresas

internacionais. Nas palavras do diretor:

Esse posicionamento ndo era o entendimento real da diretoria de marcas, era apenas
uma justificativa que precisava ser dada. O motivo principal do impedimento da
aplicagdo do Art 6, quinquies, C (1) da CUP ¢ justamente backlog uma vez que a
quantidade de pedidos anuais de registros de marcas ja ¢ enorme. Ocorre que, essa
situagdo traz muitas consequéncias negativas como as decisdes judiciais posteriores e
claro, traz ao ambiente de mercado uma profunda inseguranca juridica e uma perda
econdmica ao titular e cadeia produtiva e prejuizo ao consumidor pelo provavel
aproveitamento parasitario.®!

O novo formato que o INPI deve adotar, depois de um alinhamento ja realizado com a
1* e 2% instancia do INPI e com a Procuradoria Federal Especializada, deve alterar alguns
conceitos enraizados, seja entender pela capacidade de distintividade intrinseca e extrinseca, ao
valorizar o tempo e uso de mercado e a percep¢do do consumidor, conforme ja acordado em

diversas doutrinas mencionadas ao longo desse estudo.

Além disso, a questdo do “trademark economics” sera levada em conta, abrindo novas
possibilidades ao sistema marcario brasileiro e considerando o investimento feito pelas
empresas nas marcas. Por fim, a tdo clamada pelos doutrinadores, interpretacdo da LPI, também
sera levada em consideragdo, uma vez que, segundo o Diretor, ndo ¢ necessario que haja uma

mudanga legal na lei e apenas uma interpretacao dos dispositivos ja existentes.

O projeto, atualmente, estd concluindo uma etapa de “benchmarking internacional”, ou
seja, uma pesquisa de opinides, para que seja feita uma incorporacao rapida e imediata das
mudangas. Dentre os pontos que estdo observando através dessas pesquisas, o INPI chegou a

conclusdes preliminares dos meios de prova para comprovagio do secondary meaning®?:

1. Pesquisa de percep¢do dos consumidores (publico-alvo, aqueles que negociam
direta/indiretamente produtos/servigos — com uma preponderancia do significado
secundario em rela¢do ao primario).

2. Volume de vendas em termos de quantidade e financeiro

3. Intensidade do uso/uso prolongado no mercado — sem uma data fixa estipulada

81 Encontro na Seccional discute ferramentas de aplicagio do “secondayr meaning” no Direito Brasileiro.
Disponivel em: https://www.oabrj.org.br/noticias/encontro-seccional-discute-ferramentas-aplicacao-secondary-
meaning-direito-brasileiro. Acesso em 25 de maio de 2023.

82 Idem.
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Ja em relacdo ao funcionamento do procedimento de requerimento do secondary
meaning, entende o INPI que este se daria apos decisd@o de 1* instancia caso houvesse um
indeferimento do pedido de registro de uma marca, e o requerente ja deveria juntar todo o
material comprobatorio. Isso porque, caso o pedido seja feito no pedido inicial de registro,
temem por um turismo incidental, o que demandaria um tempo maior e sobrecarregaria a area
técnica. Apos a solicitagdo do secondary meaning, o pedido seria analisado por um comité

técnico e teria uma decisdo na 1? instancia, com possibilidade de recurso.

A Autarquia ainda ndo possui um entendimento solidificado sobre o prazo de prote¢ao
do secondary meaning mas trazem como possibilidades uma possivel analogia com
degenerescéncia e a protecdo dada as marcas de alto renome (10 anos), fixando um prazo para

ratificacdo do entendimento para que aquele signo permanega protegido.

Por fim, trazem ainda os riscos da incorporacdo do secondary meaning como a
necessidade de equilibrio na regulamentagao para impedir apropriagdo indevida de sinais, a
possibilidade de incentivo disfuncionais e estimular investimentos forcados a sinais descritivos,
culturais e ndo tradicionais (educacdo forcada dos consumidores) e por fim, alegam que
interesses de protecdo da PI devem ser balanceadas com a necessidade de protecdo do dominio
publico. O INPI menciona que serd extremamente criterioso para que os prejuizos ndo sejam

muitos. O novo regulamento deve ser disponibilizado no Manual de Marcas de 2023.



CONSIDERACOES FINAIS

Como restou demonstrado, ndo hé 6bice a aplicagdo da teoria do secondary meaning no
Brasil uma vez que o proprio INPI ja se pronunciou entendendo pela necessidade de reconhecé-
lo como um fendmeno a ser requerido nos pedidos de registros marcarios. Seguindo o
entendimento ja consolidado dos tribunais brasileiros, responsaveis por aplicar a teoria o
secondary meaning nos casos no qual a distintividade marcaria foi alcangada com base no Art

6, quinquies, C (1) da CUP.

O secondary meaning ocorre na realidade dos detentores de marcas em todos os paises,
uma vez que ¢ primordialmente um fendmeno linguistico e psicologico que resulta em reflexos
legais e econdmicos quando ocorre. Na mente do consumidor, a teoria do secondary meaning
se baseia em um processo linguistico e psicologico levando-o a identificar um simbolo
inicialmente carente de distintividade como um sinal capaz de distinguir um produto ou servi¢o
dos demais, mesmo sem conhecer a identidade do titular. Fatores como o uso prolongado no
mercado, os investimentos em publicidade feitos pelo detentor da marca e, principalmente, o
reconhecimento desse consumidor em relagao a distintividade adquirida pelo sinal permitem

que esse processo ocorra na mente do consumidor.

Através do exposto durante esse trabalho, os seguintes objetivos foram alcangados: (i)
uma andlise sobre os fundamentos legais e a origem deste fendomeno dentro da propriedade
intelectual; (ii) uma pesquisa sobre o enquadramento legal do secondary meaning na legislagao
brasileira e sua aplicacdo na jurisprudéncia brasileira; (iii) uma comparagao entre o secondary
meaning e outros institutos relevantes da propriedade intelectual e, por fim (iv) um estudo sobre
a mudanca de posicionamento do INPI quanto ao secondary meaning. Através dessas analises,
foi possivel compreender as dificuldades existentes na concordancia entre as esferas judiciais e

administrativas.

No primeiro capitulo, foi necessario discorrer sobre os conceitos legais do fendmeno do
secondary meaning, como se deu o surgimento deste instituto, os fatores relevantes para a
identificacdo do fenémeno, e, por fim, os meios de comprovagao para alcangar a distintividade

requerida.
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O segundo capitulo foi de extrema importancia para analisar justamente a contrariedade
existente entre o poder judiciario e o INPIL Isso porque, apesar do nimero extenso de
jurisprudéncia encontrada no TRF-2 sobre a possibilidade de aplicagdo do secondary meaning,
o INPI ndo se considera competente para deferir esse pedido a uma marca mesmo que os pré

requisitos estejam preenchidos.

O terceiro capitulo foi responsavel por esclarecer sobre a relagdo entre o secondary
meaning ¢ outros institutos do direito marcario, que muitas vezes ndo sdo definidas

corretamente, cabendo inimeras discussoes acerca das relagdes entre esses institutos.

Isto levou a um ponto importante que mereceu destaque no trabalho, que foi o ultimo
capitulo, responsavel por analisar detalhadamente as novas etapas a serem alcangadas pelo INPI

e as consequéncias que essas alteracdes podem trazer para o direito brasileiro.

Portanto, concluiu-se que a mudanca de posicionamento do INPI e consequentemente,
a sua competéncia para decidir sobre o fendmeno do secondary meaning € crucial para que
ocorra uma sincronia do direito as necessidades praticas do cotidiano e ao desenvolvimento
tanto através da aplicagdo dos tratados de forma unanime
em relacdo a uma diferente interpretagdo da lei vigente (LPI) e de todo o ordenamento juridico

nacional, principalmente no direito da propriedade intelectual.
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