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RESUMO: Este artigo parte de uma analise das caracteristicas de uma marca e, principalmente, os
pressupostos para sua existéncia para focalizar o fendmeno da perda da distintividade marcaria
e suas implicacgdes juridicas e aplicacdes legais. A partir da premissa formada no texto de que a
distintividade é pressuposto existencial da marca e requisito legal para sua concessédo, pretende-se
concluir que a extingéo do registro marcario pela perda da distintividade é possivel no ambito da
Justica Federal.
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Introducéo

A propriedade intelectual deriva da capacidade de criar do ser humano, ou human
intelect - ou seja, sdo as mais variadas formas de produtos intangiveis criados pela
mente humana, fruto do seu esforgo intelectual. Compreende-se, nesse termo, todas as
regras que visam a proteger os direitos da propriedade industrial, os direitos autorais e
o know-how (LEITE, 2004, p. 21-22).

O termo “propriedade intelectual” é bastante internacionalizado: abrange a pro-
priedade industrial, os direitos autorais e outros, que como 0s anteriores, sdo também
bens imateriais (BARBOSA, 2002), fruto do intelecto.

Por ndo ser uma propriedade derivada de um direito natural, mas sim de uma
espécie de ficcdo ou de uma concessao do Estado, a propriedade intelectual é de dificil
assimilacéo pela sociedade.

Essa propriedade em questdo ndo recai sobre o meio fisico em que se deu a ex-
teriorizacdo da atividade intelectual, mas sim sobre a propria criagdo, como bem intan-
givel. Devido a esse fato, o direito a propriedade intelectual ndo pretende, a principio,
proteger o suporte fisico no qual se tornou perceptivel a criagdo, mas proteger o bem
imaterial fruto do ato de criar.

A propriedade intelectual como género possui duas divisGes principais: a proprie-
dade industrial e o direito autoral.

A primeira diz respeito aquelas criagbes da mente humana com aplicacédo in-
dustrial e concretizagdo econdmica como marcas, patentes de invengdo, modelos de
utilidade, desenhos industriais, segredos industriais, entre outras.
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Ja o direito autoral visa a proteger as cria¢des do intelecto humano que tém fim
em si proprias e nao possuem aplicagado industrial precipua. Tais criagcdes sdo, também,
valoradas pela sociedade devido a outras capacidades e utiliza¢cBes, como as obras lite-
rérias, fonogréficas, cinematogréaficas, entre outras. Sao as criagdes do espirito humano
para apreciacdo ou divulgagao do conhecimento.

Como tais propriedades necessitam de uma regulamentacgao juridica para exis-
tirem - ou seja, ndo existem por si s6 ou naturalmente -, a regra que se deve adotar é
a da liberdade, sendo o direito & exclusiva uma excec¢édo a liberdade concorrencial, de
circulacdo de pensamentos, ideias e criagdes.

Partindo-se desse principio, tem-se que somente pode ser propriedade intelec-
tual o que esta claramente estabelecido em lei e que, por ser exce¢do ao principio
constitucional da liberdade, deve estar prevista em um rol taxativo.

1 Marcas

A seguir, serdo descritas algumas caracteristicas das marcas e as implicacGes
legais decorrentes de sua eventual perda de registro.

1.1 Caracteristicas e pressupostos de existéncia

As marcas sdo expressdes ou sinais com suficiente distintividade, visualmente
perceptiveis e capazes de distinguir um produto ou servico de outros no mesmo nicho
mercadolégico, que ndo estejam dentro das proibicdes legais do art. 124 da Lei da
Propriedade Industrial (LPI) - Lei n® 9.279/96.

Diferentemente do Direito Autoral, no qual a propriedade se adquire com a cria-
cdo da obra, a propriedade marcaria apenas se adquire com o registro validamente
concedido perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Ha apenas uma excegao prevista no § 1° do art. 129 da LPI, que diz respeito aque-
le que de boa-fé utilizava a mesma marca ha, pelo menos, seis meses anteriores a data
do depésito da marca por terceiros.

Neste caso, o pré-utente, pessoa fisica ou juridica, teria o direito de precedéncia
sobre o registro marcario, podendo exercé-lo para utilizar a marca em seu proveito. O di-
reito de procedéncia ndo podera ser cedido a ndo ser em conjunto com a empresa/negécio
exercido, por ter direta relacdo de pessoalidade com quem utiliza a marca.

Desta forma, o sistema brasileiro para titularidade marcéaria é predominantemen-
te atributivo, podendo ser considerado um sistema misto, por estar previsto o direito de
precedéncia numa situacéo especifica.

A marca em si, além de ser uma expressdo ou sinal distintivo, pode ser apresen-
tada sob quatro formas: nominativa, figurativa, mista e tridimensional.

A marca nominativa é aquela em que o depositante apenas solicitou ao INPI a
protecdo ao nome, ou seja, letras sem qualquer estilizacédo. Inexiste qualquer figura ou
grafismo especial nas marcas nominativas.
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As marcas nominativas podem ser até mesmo apresentadas em outras linguas.
Entretanto, caso haja caracteres diferentes dos utilizados em nosso pais, estas marcas
serdo tidas como figurativas, como é o caso de marcas apresentadas apenas em carac-
teres chineses.

Em alguns casos, a distintividade nas marcas nominativas pode ser observada
apenas no conjunto; e o direito de exclusiva, concedido para marca como um todo, caso
seus elementos ou radicais isolados sejam por demais genéricos e relacionados com os
produtos e servigos que desejam proteger.

As marcas figurativas sdo aquelas apresentadas sem qualquer elemento nomi-
nativo, apenas figuras com suficiente distintividade para caracterizar e diferenciar um
determinado produto ou servigo.

A marca mista é a formada por elementos figurativos e elementos nominativos
simultaneamente. A distintividade da marca, nesse caso, devera ser analisada como
um todo, podendo, em alguns casos, haver a concessdo da marca sem direito ao uso
exclusivo dos elementos nominativos, isto é: a concessdo de uma marca mista como se
figurativa fosse.

A marca tridimensional visa a proteger a forma de um produto. Diferentemente
do desenho industrial, que é uma propriedade industrial mais adequada para proteger a
ornamentac&o de um produto, a marca tridimensional s6 confere a protecéo de marca a
forma de um produto, caso tal forma seja transformada em um sinal distintivo. Em ou-
tras palavras, o que caracteriza uma marca tridimensional é a capacidade de um consu-
midor diferenciar um produto de outro similar apenas pela forma, por sua ornamentacéo
possuir alto grau de distintividade.

Dessa forma, percebe-se que a distintividade ndo é apenas requisito de vali-
dade de uma marca, e sim um pressuposto fundamental de sua propria existéncia e
também de sua legalidade, uma vez que o art. 122 da LPI define a marca como um
“sinal distintivo”.

Para alguns doutrinadores (JABUR; SANTOS, 2007, p. 86), a distintividade é re-
quisito essencial para a existéncia de uma marca; e existem signos que, por serem fan-
tasiosos, possuem distintividade e protecao intrinsecas, enquanto outras somente terdo
protecdo quando revestidas e acrescidas de suficiente forma distintiva.

Esse pressuposto devera ser analisado caso a caso, levando-se em conta a sua
forma de apresentacéo para se apurar a capacidade de identificar um produto ou servico
sem causar confusdo quanto a sua origem.

E pacifico que uma marca deficitaria de distintividade ndo pode ser concedida.
A concessdo nesse caso € suscetivel de anulacéo: pode-se afirmar até que esta “marca”
sequer preencheu um pressuposto de existéncia.

Entretanto, se uma marca é criada com suficiente distintividade e a perde com o
passar do tempo, qual seria a melhor providéncia a ser tomada? Essa questao tem sido
enfrentada por diversos tribunais, ainda que de forma incipiente e incidental.
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1.2 A perda da distintividade marcéria e suas implicagdes legais

A perda da distintividade marcéria pode ocorrer, basicamente, de duas formas:
pela diluicdo marcaria e pela generificagdo ou degenerescéncia marcaria.

No primeiro caso, a diluicdo marcéaria é percebida quando, apds o registro de
uma marca, esta expressdo ou parte dela passa a ser utilizada de forma corriqueira num
determinado ramo de mercado.

Os concorrentes passam a utilizar este termo de forma acessoria a suas préprias mar-
cas ou, entdo, a denominar uma certa caracteristica do produto ou servico comercializado.

Ou seja, apesar de ndo ter se tornado um termo genérico ou dicionarizado, tal
termo ou expresséo torna-se Util ou, as vezes, necessaria para a divulgagao dos produtos
e servigos dos concorrentes.

O assunto é de tamanha importancia que, ja nos meados na década de 1960, a
Associacdo Americana de Marcas Registradas (The United States Trademark Association)
jé havia emanado um estatuto intitulado “Model State Trademark Bill”’, que, no art. 12
(“anti-dilution provision’), previa como ato reprovavel o uso, parcial ou total, de marca
de concorrente que ocasionasse a diluicdo (SOARES, 2010, p. 237-240).

O titular da marca que originou este termo diluido pode tentar conter essa situ-
acdo caso aja de forma diligente, defendendo seus direitos de exclusiva antes que seja
consolidado o uso pelos concorrentes.

Verificada a diluicdo, a distintividade da marca ou de parte da marca sera perdida.
Isso é grave porque a distintividade é pressuposto da propria existéncia da marca, assim
como de sua validade legal.

A auséncia de atitude do titular da marca contra infragdes ao seu sinal distintivo
€ identificada na doutrina (JABUR; SANTOS, 2007, p. 93) como abdicagado ao exercicio do
direito de zelar pela integridade marcaria, prevista no art. 130, Ill, da LPI.

A jurisprudéncia patria tem aceitado o uso da teoria da diluicAo em conjunto
com a teoria da distancia para justificar o uso de termos diluidos por concorrentes da
marca paradigma. Segunda a teoria da distancia, a protecdo de uma marca ou de um
sinal distintivo somente se verifica no que se diferencia da concorréncia ou do codigo de
mercado - em outras palavras, da distancia que guarda aquela marca dos concorrentes.

Se um termo esta diluido no mercado, ele deixa de ser distante, e nédo ha, por-
tanto, a colidéncia marcéria.

Ja a generificacdo ocorre quando um sinal anteriormente tido como distintivo
passa a ser genérico e descritivo dos produtos ou servigos, ndo s6 entre 0s concorrentes,
mas, também, em relagdo ao publico consumidor.

Amarca, de tdo famosa, passa a denominar o préprio produto ou servigo, tornando-
se um termo descritivo e proibido de ser registravel, nos ditames do art. 124, VI, da LPI.

Neste caso, a expressdo que era anteriormente registravel como marca pode se
tornar até termo dicionarizado e significar o proprio objeto que se pretende distinguir
dos concorrentes, transformando-se em substantivo ou verbo.
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Na generificagdo, também se percebe falta de diligéncia do titular originario da
marca, ao permitir a degenerescéncia e a dicionarizagdo de seu termo distintivo. Pode
ocorrer atrelada a uma patente de nova tecnologia ou a um langamento de um servigo
ou produto original: se antes ndo havia ou ndo era comum a existéncia de um determi-
nado produto ou servico, com o langamento de uma nova tendéncia no mercado e uma
nova marca, esta Ultima acaba por se tornar sinénima do objeto que visa a proteger.

Neste caso, ocorre um verdadeiro “suicidio marcario”: por ser téo original e
distintiva uma marca junto com seu produto ou servigo inovador, perde-se a sua dis-
tintividade, ja que o publico consumidor passa a identificar o objeto pela marca, e os
concorrentes necessariamente terdo de utilizar aquela expressdo para informar seus
consumidores, a fim de nédo prejudicar a liberdade concorrencial.

Conforme explica Denis Borges Barbosa:

O efeito é descrito no direito comum como perda do objeto do direito. Com efeito,
sendo o efeito da marca registrada a constru¢do de uma propriedade ou exclusivi-
dade sobre o uso de um signo em determinado mercado, a perda da distintividade
retira o pressuposto deste uso exclusivo. Ocorreria o fendmeno descrito no Codigo
Civil de 1916 em seus artigos 77 e 78, I.

Assim como ocorre na exsurgéncia de interesse privado contrastante com o de um
titular, na posse de coisas, com a eventual prevaléncia do usucapinte, aqui o con-
traste de interesses, ambos com respaldo constitucional, exige do titular a agdo em
defesa; ndo temos a simples faculdade de agir, mas um dever positivo em face do
interesse coletivo. (BARBOSA, 2006, p. 27-28)

A generificacdo de uma marca pode ser um estagio mais avangado da diluicdo ou
pode ocorrer diretamente e logo ap6s o langamento de uma inovagao.

Pode haver generificagdo, independentemente da atuagdo dos concorrentes.
Também pode estar presente o fendmeno em situac@es, onde, apesar de a marca nao
significar o seu produto especificamente, o sinal distintivo torna-se sinbnimo de um pro-
duto similar ou do mesmo ramo mercadoldgico.

Em ambas as situacdes, o que ocorre de fato é a perda da distintividade marcaria
e, portanto, a perda de seu requisito de existéncia juridica.

Tal perda ndo autoriza a anulacdo do registro marcario, o que na verdade seria
a anulacdo de ato administrativo praticado por uma autarquia que concedeu o registro
marcdario, uma vez que, na época de sua pratica, os requisitos legais foram obedecidos
e o sinal era em si distintivo.

Mas o que fazer diante de uma marca que perdeu o requisito principal de sua
prépria existéncia?

1.3 A extincdo marcéria pela perda da distintividade

Muito da doutrina e jurisprudéncia apenas tem admitido a aplicac@o das teorias
da diluicé@o e generificacdo apenas como tese de defesa em agBes de abstencéo de uso
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de marcas que tenham perdido sua distintividade ao longo do tempo, transformando o
certificado de registro marcario em “papel morto”, pois ndo mais garantira a exclusivi-
dade do termo ou sinal.

Como tese de ataque ao registro marcario pretendendo a sua anulacédo, chega-se
a conclusdo que o ato administrativo de concessao foi praticado legalmente e, em mui-
tos casos, o direito de anulacéo judicial da marca diluida ou generificada ja decaiu.

Apesar de ser possivel, caso a caso, analisar a perda da distintividade de uma
marca e eximir-se de uma condenagao indenizatdria por violagdo marcaria, tal procedi-
mento pode ser penoso e oneroso a sociedade. Permitir a existéncia de um certificado
de registro marcario sem conteudo - ou seja, sem direito de exclusiva - seria autorizar a
existéncia de “mentiras juridicas”.

O titular do registro de um certificado marcario, até que se prove o contrario, é
titular do direito exclusivo de um termo que, se fosse analisado pelo INPI apds a generi-
ficagdo, seria proibido, segundo o art. 124, VI, da LPI.

Portanto, reina a inseguranca juridica ao se permitir que um documento oficial, legal
e emitido pelo Estado que garantiria uma propriedade ndo tenha qualquer importancia.

A Unica solucgéo plausivel e possivel a tal impasse € a extingéo do registro marca-
rio, ao invés de sua anulacéo.

A anulagao do registro marcario implica afirmar a existéncia de um vicio insana-
vel na pratica de um ato administrativo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial,
0 que ndo ocorre nestas situagdes.

Mas seria possivel a extingédo do registro marcario com efeitos ex nunc em subs-
tituicdo & anulagdo de efeitos ex tunc? O Art. 142 da LPI prevé as formas de extingdo do
registro marcario, ipsis literis:

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

| - pela expiragéo do prazo de vigéncia;

Il - pela rendncia, que podera ser total ou parcial em relagéo aos produtos ou ser-
vigos assinalados pela marca;

Il - pela caducidade; ou

IV - pela inobservancia do disposto no art. 217.

Ou seja, sdo causas de extin¢gdo de um registro de marca segundo a LPI: a expi-
ragdo do prazo de vigéncia da marca, desde que ndo seja renovada; a reniincia; a cadu-
cidade ou falta de uso prolongado no tempo; e a auséncia de representacdo no pais de
estrangeiro domiciliado no exterior que tenha registrado marca no INPI.

O ponto nodal para se interpretar a listagem acima € perceber que este é um rol
meramente exemplificativo, e ndo taxativo. Ou seja: 0 que em tese seria uma excegdo ao
direito de propriedade marcaria ou de exclusividade de um termo, €, na verdade, a regra.

A diretriz constitucional brasileira é a da liberdade no direito privado. Liberdade
de criacéo e de pensamentos, liberdade econdmica e concorrencial, pautadas pelo prin-
cipio da ndo intervencéo ou intervencdo minima do Estado na economia.
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A excecdo a regra da liberdade econdmica é justamente a criacdo de monopélios
e exclusividades por fic¢do juridica, como o registro marcario, uma carta-patente, um
desenho industrial, etc.

As propriedades industriais sdo todas excecdes a regra econdmica constitucional
da liberdade econémica e do livre comércio, principio este que é tutelado também in-
ternacionalmente, por meio de tratados e organizagoes.

Portanto, uma excecédo dentro da excegdo que ja € a propriedade industrial, &,
de certo, a regra, sendo que seu rol ndo pode ser taxativo e limitado.

Dessa forma, a extingdo do registro marcério por perda da distintividade da
expressao ou signo, apesar de ndo constar no rol do art. 142 da LPI, deve ser utiliza-
da pelo Poder Judiciario, principalmente pela Justica Federal, para sanar tal vicio e
acabar com essa situacao de inseguranga juridica, onde existe um titular de um certi-
ficado de marca sem efeito.

Conclusdes

Portanto, a marca que, por qualquer motivo, venha a perder a sua distintividade
- caracteristica precipua a sua existéncia e a seu registro legal perante o INPI - deve ser
passivel ndo de anulacdo, eis que ausente vicio na pratica do ato da autarquia; mas, sim,
de extingdo, uma vez que, para o mundo juridico, a marca deixou de existir e perdeu
seu pressuposto de existéncia.

Extinguir, do latim exstinguere, significa eliminar da existéncia. E o que ocorre
com uma marca nesta situagdo: perde sua existéncia.

A perda da existéncia ou perecimento da coisa é prevista pelo Cadigo Civil,
no art. 1.275, 1V, que pode ser aplicado analogamente a situagdo das marcas diluidas
ou generificadas.

Em caso de generificagdo ou dilui¢do parcial, nada impede que apenas parte da
totalidade da marca seja extinta, com a respectiva anotag&o pelo INPI no certificado
de registro.

Obviamente, a perda de distintividade deve ser provada em juizo, respeitando-se
o devido processo legal e o contraditério.

O mais correto seria a existéncia de um procedimento administrativo para tal
averiguacao, tal qual ocorre com a outra causa de extingdo: a caducidade, a qual pode
ser requerida a qualquer tempo, administrativamente, caso o titular da marca tenha
interrompido o seu uso por mais de cinco anos consecutivos.

Ainda dentro do tramite da autarquia, o titular da marca sera intimado para ofe-
recer resposta. Por fim, contra a decisdo que declarar ou denegar a caducidade cabera
recurso administrativo ao presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Ja em relagao a perda da distintividade de registro marcério, por ndo haver nenhu-
ma norma legal para sua regulamentacéo, assim como por inexistir qualquer procedimento
especifico perante a Autarquia Federal para o seu reconhecimento, cabe a Justica Federal
analisar o caso concreto e, se for a melhor medida, extinguir o registro da marca.
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Logo, percebe-se que as teses que envolvem a perda da distintividade tém sido
muito utilizadas em defesa de a¢des que tém como objeto a abstengéo de uso e a inde-
nizacéo por violagdo de direitos sobre marca diluida ou generificada, no ambito princi-
palmente da Justica Estadual.

Na Justica Federal, 6rgdo competente para analisar a legalidade do registro mar-
cario, sua anulagdo, extincdo ou limitagdo (anotacdo), tais teses ndo tém sido bem ex-
ploradas, principalmente pelos patronos e procuradores que ndo se atentam a grande di-
ferenca entre anulagao e extingdo. Muitas vezes, quer-se tudo, sé se enxerga a anulagao
que geraria efeitos desde a concessao, o0 que seria impossivel, pois o0 ato administrativo
foi praticado perfeitamente, e cega-se para a saida 6bvia que é a extingdo do registro.

Um raro exemplo dessa aplicagdo pela Justica Federal foi 0 acérdéo publicado em
19/5/2009, pelo qual o Tribunal Regional Federal da 22 Regido, por meio de sua 22 Turma
Especializada, assim se pronunciou sobre o assunto, in verbis:

A Exma. Desembargadora Liliane Roriz, consoante as notas taquigréaficas do julga-
mento, acompanhou em parte o relator, embora em maior extensao, para o fim de
superar a prescricdo quanto ao pedido relativo ao registro n° 816.987.564, enten-
dendo que “pode, sim, ser apreciado ndo como pedido de nulidade, mas com base
no perdido alternativo que seria de extingdo pela degenerescéncia da expressao.”
Vale aqui pontuar que, uma vez ultrapassada a prescricdo, o ilustre Relator acom-
panhou o voto da Desembargadora Liliane Roriz para também extinguir o registro
(TRF-22 Regido, AC n° 351.458, DJU 4/9/2006, p. 260).

Ou seja, ja existe exemplo de uma leve tendéncia a se aceitar a extingdo mar-
caria por perda da distintividade do signo. Consequentemente, aceita-se uma causa ndo
relacionada no rol do art. 142 da LPI.

Logo, a fim de dirimir situagdes de inseguranca juridica, onde existem titulares de
certificados de registro sem efeito pratico, o Judiciario pode e deve intervir e reconhecer
a perda da distintividade de uma marca, requisito essencial de sua prépria existéncia.

LOSS OF TRADEMARK DISTINCTIVENESS
AND ITS LEGAL IMPLICATION

ABSTRACT: This paper presents an analysis of the characteristics of a brand and especially the
conditions for its existence to focus on the phenomenon of the loss of trademark uniqueness and
its legal implications and applications. From the assumption made in the text that distinctiveness is
existential presupposition of a trademark and legal requirement for its grant, this paper intends to
conclude that the extinction of the registration of a mark, because of the loss of its distinctiveness,
is possible under Federal Court.

KEYWORDS: Intellectual property. Trademark registration. Loss of trademark distinctiveness. Theory
of dilution and gendered. Cancellation and termination of trademarks’ registration.
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