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EXAME DE COLIDENCIA ENTRE MARCAS
E A TEORIA DA DISTANCIA!

ANALYSIS OF TRADEMARK COLLISION AND
THE THEORY OF DISTANCE

Ciro Silva Martins*

Resumo: O presente estudo tem por objetivo aprofundar a dis-
cussao acerca da teoria da distincia para anilise de colidéncias entre
marcas. Para tanto, buscou-se analisar, em primeiro lugar, o fendme-
no marcario como uma manifestacao simultaneamente juridica, eco-
ndémica e semidtica. Assim, a partir da compreensio tedrica desses
trés perfis, vislumbrou-se a possibilidade de solucao de diversas
questoes praticas na seara marcdria, porquanto emergem conceitos
importantes dessa percepcao, entre eles, a distintividade diferencial.
Nesse sentido, procurou-se relacionar a distintividade diferencial com
a analise de colidéncias e concluiu-se que a teoria da distancia opera
como ferramenta para dar concretude a distintividade diferencial no
contexto nesse exame, possibilitando conclusoes alternativas aquelas
que se obtém utilizando apenas a comparac¢ao binaria entre marcas.

Palavras-chave: Direito marcario. Teoria da distincia. Coli-
déncia. Semidtica. Distintividade diferencial.

Abstract: This study aims to deepen the discussion about the
theory of distance for analysis of collisions between trademarks. To
this end, we sought to analyze, firstly, the trademark phenomenon as
a simultaneously legal, economic and semiotic manifestation. Thus,
from the theoretical understanding of these three profiles, the possi-
bility of solving several practical issues in the trademark field was en-

1 Artigo recebido em 26.08.2021 e aceito em 19.11.2021.
* Mestrando em Direito de Empresa e Atividades Econdmicas pelas Universidade do Estado do

Rio de Janeiro — UERJ. Advogado. E-mail: cs.martinsO@gmail.com
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visaged, as important concepts of this perception emerge, among
them, the differential distinctiveness. In this sense, we sought to relate
differential distinctiveness with the analysis of collisions, and it was
concluded that distance theory operates as a tool to concretize differ-
ential distinctiveness in the context of this examination, allowing al-
ternative conclusions to those obtained using only the binary com-
parison between trademarks.

Keywords: Trademark law. Theory of distance. Collision.
Semiotics. Differential distinctiveness.

Sumario: Introducao. 1. A distintividade di-
ferencial como resultado da tripla natureza
das marcas. 2. Teoria da distancia. 3. Analise
de colidéncias: binaria e diferencial. 3.1.
Comparacio bindria. 3.2. Andlise pela distin-
tividade diferencial ou teoria da distincia.
Conclusio.

Introducio.

A teoria distancia, segundo a qual o titular de uma marca nao
pode ter direito a uma distancia adicional entre sua marca e as demais
marcas concorrentes, quando essa coexisténcia ja estiver estabeleci-
da, vem constantemente sendo aplicada pelos tribunais. Do ponto de
vista doutrinario, ha também certo consenso acerca da assertividade
da teoria. Entretanto, ainda n2o existem muitos trabalhos no pais que
visam ir além da mera menc¢ao ou descricio do assunto. Nesse senti-
do, reputa-se importante aprofundar o debate sobre essa teoria no
pais.

Assim, o presente estudo visa instigar o didlogo e avancar na
sistematizacao da teoria da distincia. Para tanto, entende-se relevante
investigar as raizes tedricas que justificam sua aplicacao, bem como a
utilidade pratica dessa abordagem. Dessa forma, a teoria podera ga-
nhar mais solidez, podendo ser invocada nos processos judiciais e
administrativos de maneira substantiva e nao apenas retorica.
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Destarte, no capitulo 1 serd realizado um esfor¢o para esmiu-
car a natureza das marcas. Baseado em estudos associados a analise
econdmica da propriedade intelectual, de um lado, e da semidtica, de
outro, ficard evidente que a marca é, ao mesmo tempo, fendbmeno
juridico, econdmico e simbodlico. Essa compreensiao € importante, na
medida em que contribui para resolu¢ao de questdes praticas envol-
vendo o universo marcdrio e, principalmente, ajuda a apreender com
maior profundidade a teoria da distancia.

No capitulo 2, munidos dos conceitos levantados no capitulo
anterior, serd feita uma descricao da teoria da distancia propriamente
dita. Nao serd apenas analisada a sua origem, mas também, de manei-
ra suscinta, como a doutrina e os tribunais vém interpretando-a.

Por fim, o capitulo 3 serd dividido em duas partes. Na primei-
ra, sera discutida a atual técnica de analise de colidéncias marcaria: a
comparacao bindria. Na segunda, serd descrito como a teoria da dis-
tincia pode contribuir para analise de colidéncias, tornando-a mais
realista, por levar em conta o contexto mercadolégico em que os sig-
nos se inserem.

1. A distintividade diferencial como resultado da tripla natureza
das marcas.

A marca é um signo distintivo que diferencia um produto ou
servico de outro.” Trata-se de objeto dotado de uma tripla natureza:
econdmica, juridica e semioldgica.” Compreender a interdependéncia
dessas naturezas nao € trivial. Isso porque, tal realidade permite a

2 Lein®9.279/1996: “Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou
servico: aquela usada para distinguir produto ou servi¢o de outro idéntico, semelhante ou afim,

de origem diversa”.

3 BARBOSA, Denis Borges. O Fator Semiologico na Construgdo do Signo Marcdrio. Tese
(Doutorado em Direito) — Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 2000. p. 4.
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solucio de problemas priticos, auxiliando a correta percep¢ao dos
conceitos relacionados ao universo marcario. Especialmente, a clare-
za quanto a essa tripla natureza contribui para interpretacao das cate-
gorias juridicas compreendidas nesse dominio.

Do ponto de vista econdmico, o valor da marca para um agen-
te estd em poupar os custos de procura dos consumidores, dado que
o signo distintivo consubstancia, na percepcao destes, a qualidade
dos produtos e/ou servicos fornecidos.* Nesse sentido, é racional que
os agentes econdmicos se empenhem na constru¢iao da reputacio de
suas marcas, o que implica, por conseguinte, investimentos realiza-
dos em qualidade, prestaciao de servicos, propaganda, entre outros.
Uma vez estabelecida a reputacdo, o agente tende a aumentar suas
vendas e/ou prestacio de servicos, ao passo que os consumidores
ficam dispostos a pagar um preco maior em troca da diminuicio dos
custos de procura e da certeza de qualidade, o que contribuiu para o
acréscimo dos lucros. Sendo assim, os agentes econdmicos possuem
incentivos para sempre fornecer produtos e servicos de qualidade,
visando proteger e incrementar a reputacio de suas marcas.

Ademais, no ambito da concorréncia, a marca exerce ainda
) )
um papel persuasivo. Com efeito, as marcas sao dotadas de um "mag-
netismo comercial":®

Marca é um atalho de merchandising que induz o
consumidor a selecionar o que ele precisa ou o
que ele acredita que precisa. O titular da marca
explora essa propensio humana empregando
todo esfor¢o para impregnar a atmosfera do mer-

4 LANDES, William M.; POSNER, Richard. A. The Economic Structure of Intellectual Property
Law. Cambridge, Massachusetts, e Londres, Inglaterra: The Belknap Press of Havard University
Press, 2003. p. 168.

5 BEEBE, Barton. Search and Persuasion in Trademark Law. Michigan Law Review, vol. 103,
issue 8, p. 2020-2072, ago. 2005. Disponivel em: http://reposito-
ry.law.umich.edu/mlr/vol103/iss8/2. Acesso em 23 set. 2019. p. 2045.
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cado com o poder imagético do simbolo conge-
nial. Quaisquer que sejam os meios empregados,
o objetivo é o mesmo — transmitir por meio da

marca, nas mentes dos potenciais clientes, o de-

sejo pela mercadoria sobre a qual ela aparece.®

Como a marca presta uma fungao socialmente relevante ao in-
citar o consumo e valorizar a atividade empresarial, justifica-se a sua
protecao do ponto de vista juridico. Desse modo, o direito marcario
visa, por um lado, resguardar os investimentos do empresirio — proi-
bindo que terceiros tomem carona nos signos distintivos alheios — e,
por outro lado, assegura aos consumidores a capacidade de discern-
imento sobre um bom e um mau produto ou servico’ — evitando a
coexisténcia de marcas capazes de causar confusio ou associacio in-
devida pelo publico-alvo.

O instrumento juridico utilizado para tanto € o registro de
marcas concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial —
INPI, que, simultaneamente, visa proteger os empresarios e os consu-
midores.® Esse mecanismo garante a utilizacao da marca com exclusi-
vidade pelo titular, dando-lhe meios para combater o uso indevido de
seus signos por terceiros. Nesse sentido, lhe € assegurado o direito de

6 No original: “trademark is a merchandising shortcut which induces a purchaser to select
what he wants, or what he has been led to believe he wants. The owner of a mark exploits
this human propensity by making every effort to impregnate the atmosphere of the market with
the drawing power of a congenial symbol. Whatever the means employed, the aim is the same
- to convey through the mark, in the minds of potential customers, the desirability of the
commodity upon which it appears” (SUPREMA CORTE DOS ESTADOS UNIDOS DA AMERICA.
Mishawaka Rubber & Woolen Manufacturing Co. v. S. S. Kresge Co., 316 U.S. 205 (1942). Dis-
ponivel em: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/316/203/. Acesso em: 23 set. 2019).

7 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdugdo a propriedade intelectual. 2. Ed. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2003. p. 698.

8 Lein®5.648/1970, art. 2°: “O INPI tem por finalidade principal executar, no ambito nacional,
as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua funcao social, econémica,
juridica e técnica, bem como pronunciar-se quanto a conveniéncia de assinatura, ratificacao e

denudncia de convengoes, tratados, convénios e acordos sobre propriedade industrial”.
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ceder seu registro, licenciar seu uso e zelar pela sua integridade ma-
terial ou reputacio.

Para concessdo do registro, a marca deve atender a quatro
requisitos: liceidade, veracidade, disponibilidade e distintividade.” A
liceidade diz respeito a nao interdicdo legal do signo por motivo de
ordem publica ou por razao da moral e dos bons costumes.” O re-
quisito da veracidade proibe o registro de sinal enganoso quanto a
origem, procedéncia, natureza, finalidade ou utilidade dos produtos
ou servicos a que a marca se destina.'' Pela disponibilidade o signo
s6 pode ser registrado se estiver livre para ser apropriado como mar-
ca, isto €, nao pode encontrar 6bice em outro signo distintivo prote-
gido a qualquer titulo."? Por fim, a distintividade, em sua acep¢ao
classica, € traduzida na capacidade do signo distinguir o objeto por
ele assinalado, de maneira que seja possivel sua individualizacao de
outros do mesmo género, natureza ou espécie.'® Por exemplo, o ter-
mo “APPLE” — mac¢a — para designar computadores, ¢ distintivo; po-
rém, para designar frutas em conserva, nao é.

A marca é ainda um fenOmeno semiético. Semidtica ou semio-
logia € uma ciéncia que se dedica ao estudo dos signos. A origens da
disciplina remetem aos trabalhos do linguista suico Ferdinand de
Saussure (1857-1913) e do filosofo americano Charles Sanders Pierce
(1839-1914), a quem competiu definir as linhas iniciais da matéria.

Em primeiro lugar, assim como a fisica atbmica que por objeto

primirio o atomo, a semidtica analisa o signo. Conforme descreve
Beebe:

9 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Manual de Marcas. 3. Ed, out.
2019. Disponivel em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual-de-marcas-3-edi-
cao/wiki/Manual_de_Marcas. Acesso em: 23 set. 2019.

10 Cf. incisos I, III, XI e XIV do art. 124, da Lei n® 9.279/1996.
11 Cf. inciso X do art. 124, da Lei n® 9.279/1996.

12 Cf. incisos TV, V, TX, XII, XTI, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXII ¢ XXIII do art. 124 ¢ art. 126, da
Lei n® 9.279/1996.

13 Cf. incisos II, VI, VII, VIII, XVIII e XXI do art. 124, da Lei n® 9.279/1996.
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A tradi¢2o semidtica define o signo nao pelo que
ele €, mas pelo o que ele faz. Isto &, o signo é
definido funcionalmente ao invés de ontologica-
mente. Como escreveu Peirce, o signo é ‘algo
que significa algo em alguma consideracio ou

capacidade para alguém para alguém’.'

Em segundo lugar, continua Beebe:

[...] semidtica é um negbcio enfaticamente estru-
turalista. Ela é, em esséncia, uma extensa da lin-
guistica estrutural para todos os aspectos da ex-
periéncia. Sendo assim, ela sustenta que nenhum
elemento da experiéncia € significativo em si
mesmo. O significado emerge somente nas rela-
¢oes estruturais ou, mais precisamente, na oposi-
cao estrutura entre os elementos. A ideia axial no
pensamento semidtico é diferenca, que conside-
ra ser anterior a identidade e ao significado. En-
xergar o mundo através da lente semidtica é ver
as coisas pelo que elas nio sio e niao pelo que

sao.P

Em terceiro lugar, a semidtica investiga a relacio entre a estru-
tura e os usos da linguagem. Essa relacio ¢ tipicamente compreendi-
da como dialética e paradoxal: os usos adotam e informam a estrutu-

14 No original: “The semiotic tradition defines the sign not by what it is, but by what it does.
That is, the sign is defined functionally rather than ontologically. As Peirce wrote, the sign is
"something which stands to somebody for something in some respect or capacity” (BEEBE,

Barton. The semiotic analysis of trademark law. Los Angeles: UCLA Law Review, 2004. p. 630).

15 No original: “[...] semiotics is an emphatically structuralist enterprise. It is, in essence, an
extension of structural linguistics to all aspects of experience.” As such, it holds that no element
of experience is meaningful in itself. Meaning arises only in the structural relations or, more
precisely, in the structural oppositions among elements.4’ The axial idea in semiotic thought is
difference, which it holds to be prior to identity and to meaning. To view the world through
the semiotic lens is to view things for what they are not rather than for what they are” (BEEBE,
Barton, Op. Cit., 2004, p. 630).
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16

ra e a estrutura adota e informa os usos.'® O método semidtico tende

a observar a diferenca entre a pesquisa diacronica — estudo de um
sistema de linguagem no tempo — e a pesquisa sincronica — estudo de
um sistema e suas interrelacdes em um determinado momento.

Por fim, a semidtica concebe a linguagem humana como o ar-
quétipo de todos os sistemas de signos culturais e, portanto, como
referéncia para todos os ramos da semiologia. Nesse sentido, a se-
miodtica sustenta que a principal restricao a qualquer pratica social é

o fato dela precisar ser articulada em forma de linguagem."”

Basicamente, como explica Beebe,'® a semidtica foi categori-
zada em duas estruturas: a dialética e a triadica. Saussure € o principal
tedrico do modelo didtico, segundo o qual o signo possui uma dupla
identidade formada pela relacio entre significado e significante. Sig-
nificante é a forma perceptivel de um signo — por exemplo, o aspecto
visual de uma placa de transito ou o cheiro do oceano. O significado
consiste na ideia que a forma perceptivel transmite. Por exemplo, no
signo “LIVRO”, o som ou a aparéncia da palavra “livro” (significante)
tipicamente traduz o conceito de um livro (significado). O som “livro”
nao € em si mesmo o conceito de livro; € o som e o conceito conjun-
tamente que formam o signo. O signo € o resultado da associacao

entre significado e significante.

O modelo triddico, por sua vez, é atribuido a Charles Sanders
Pierce. Segundo essa concepg¢ao, o signo é composto por trés ele-
mentos: (i) representante (comparavel ao significante de Saussure),
que ¢ o objeto perceptivel; (i) o referente, que € o objeto fisico ou

um ente mental; e (iii) o interpretante (equiparavel a significado).

16 Ibidem, p. 631.
17 Ibidem, p. 632-633.

18 Ibidem, p. 633-635.
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Figura 1 - Tridngulo Semidtico

Interpretante (Significado)

Objeto
(Referente)

Representante

(Significante)

Fonte: Beebe, 2004, p. 637.

Nesse sentido, a semidtica contribui para compreensao do di-
reito marcdrio, conforme argumenta Schmidt,'” estando na base:

a) da repressio a imitaciao ideologica, quando a
despeito da diversidade da grafia o consumidor
pode confundir as marcas dada a proximidade
dos respectivos objetos, como no caso de marcas
compostas pela imagem de um jacarei ou de um
crocodilo;

b) da aquisicao de distintividade por secondary
meaning, quando o consumidor consegue iden-
tificar um produto ou servico a despeito de sua
marca consistir numa palavra comum, que em ra-
zao do contexto de seu uso se descola de seu
sentido lexical e passa a desempenhar papel mar-
cario, como ocorre com a marca GREMIO@; e

19 SCHMIDT, Lélio Denicoli. 4 distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarizacao e
teoria da distancia. Sao Paulo: Saraiva, 2013. p. 29.
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¢) da perda de distintividade por vulgarizacio,
quando a marca inicialmente distintiva passa a ser
usada no comércio como sindnimo do produto e se
transforma numa palavra comum, insusceptivel de
protecao, como ocorrido com as marcas GIBI,
JET SKI, PALACE HOTEL e vdrias outras.

Especificamente para as finalidades do presente estudo, a se-
midtica ajuda a enfatizar que o valor (ou sentido)® do signo marcario
repousa na sua diferenca com os demais signos com os quais se rela-
ciona. E € essa nocdo que da ensejo ao conceito de distintividade
diferencial. Para que o signo Marcario sirva a seu proposito, nao basta

ter uma relacio interna de significacio com seu objeto (distintividade

intrinseca), mas € necessario que ela se diferencie dos demais signos

(distintividade extrinseca ou diferencial).

Como descreve Schmidt:*!

20 Ibidem, p. 267.

21 Ibidem, p. 268-269.

228

Essa abordagem semictica, propria dos signos
em geral, obviamente se aplica ao Direito Marca-
rio. Sao as relacdes entre os signos que estabele-
cem as reciprocas delimitacoes de sentido e de
distintividade. O discernimento quanto ao uso do
signo ter se dado sob funcio semintica ou sob
funcdao marcaria depende da anilise do contexto.
O uso do vocdbulo GOL® no contexto de servi-
cos de aviagido gera uma percepg¢iao totalmente
diferente de seu emprego por um radialista es-
portivo. O exame do contexto é fundamental
para a andlise da distintividade das marcas e da
sua forca mercadologica. Como observa Barton
BEEBE, além de se averiguar se a marca do autor
¢ intrinsecamente distintiva, o juiz deve verificar
se a marca do réu é semelhante a ponto de se
confundir com aquela. Para tanto, o juiz deve
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considerar nao s6 a distintividade intrinseca a
marca do autor, ‘mas a sua distintividade diferen-
cial’, ou seja, ‘a distincia, em espaco de caracte-
risticas marcarias, entre ela e as outras marcas
mais proximas e mais similares, além da do réu’.
Michael PULOS também frisa que a preservacio
das fungdes marcarias requer que se assegure a
manutencao do valor semiético do signo, garan-
tindo sua distintividade em relacao as demais
marcas e evitando que a conexao com seu objeto
seja atrapalhada pela presenca de outra marca si-
milar.

Em suma, a compreensao da tripla natureza das marcas — eco-
nomica, juridica e semidtica — permite lidar com as marcas de modo
mais adequado. Vale dizer, as referidas naturezas niao sio excluden-
tes, pelo contririo, complementares. O viés econdmico capta o valor
da marca no ambiente concorrencial, como mecanismo de eficiéncia;
o viés juridico reconhece esse valor para os agentes econdémicos e
consumidores em geral, protegendo-os por meio do direito; o viés
semiotico complementa a analise, revelando que a marca € também
um fendmeno simbodlico. Dessa relacio, como observou-se, novos
conceitos emergem, como a no¢ao de imitacido ideologica, secundary
meaning, degenerescéncia, distintividade diferencial, entre outros.

Ainda, decorre dessa tripla natureza, a ideia de que a anilise
de colidéncias entre marcas nao deve se restringir 2 comparacao bi-
naria de sinais, mas deve levar em considera¢io o conjunto simbolico
em que as marcas em cotejo estao contidas. Essa compreensio ¢ en-
contrada na teoria da distancia, que discutida abaixo.

2. Teoria da distancia.

Como descreve Denis Borges Barbosa,? a Corte Suprema da

22 BARBOSA, Denis Borges. Confrontacdo de marcas: rip curl e rip coast no mercado de
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Alemanha, em 1955, construiu a denominada teoria da distincia, re-
conhecendo que a andlise de contrafacio, anterioridade ou colidén-
cias nio deve considerar apenas duas marcas em confronto, mas os
elementos de significacao pertinente a um segmento de mercado es-
pecifico. Segundo essa decisao, a protecao conferida por uma marca
depende da distancia que ela mantém em relacio aos demais signos
da concorréncia, considerando que, quando os signos sao utilizados
para produtos semelhantes, que diferem apenas ligeiramente uns dos
outros, o publico consumidor deve prestar atencao as diferencas su-
tis. Nesses casos, o risco de confusio € enfraquecido, ja que o publico
consumidor estd acostumado a essa andlise mais habil no mercado
em questdo. Portanto, o titular de uma marca nao pode ter direito a
uma distincia adicional entre sua marca e as demais marcas concor-
rentes, quando essa coexisténcia estd estabelecida.

Tracando algumas reflexdes sobre a teoria da distancia, Cor-
rea® afirma:

A mensuracao da distincia ocorre diante de um
quadro pré-existente, do status quo. Nao se mede
necessariamente a distinguibilidade intrinseca,
genética dos sinais pré-existentes, mas o fato de
eles conviverem apesar de semelhancas. Nao se
questiona se as marcas anteriores deveriam ou
nido conviver: faz-se um juizo de realidade, nao
um juizo de valor. [...] A teoria da distancia visua-
liza o campo em que residem as marcas, para afe-
rir a possibilidade de mais uma ali habitar.

t24

No mesmo sentido, Schmidt** esclarece que:

surfwear. Colisao comprovada. Nulidade inevitdvel. Parecer juridico, 28 jul. 2006. Disponivel
em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/semiologia.pdf. Acesso
em: 23 set. 2019.

23 CORREA, José Antonio B.L. Faria. Algumas reflexdes sobre a teoria da distidncia e a teoria
diluicao. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, v. 2, n. 100, p. 14-17, mai./jun. de 2009. p. 15.
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A teoria da distincia trabalha com a diferenciacao
entre marcas fortes e fracas, atribuindo aquelas
um escopo de protecao maior do que o destina-
do a estas. As marcas assemelham-se a astros ce-
lestes com massa, forca gravitacional e campo
magnético de proporcdes variadas, conforme a
importancia que tém e a posicdo que ocupam
dentro de seu sistema solar. A distin¢ao entre
marcas fortes e fracas € bastante assentada no Di-
reito Marcdrio. Entretanto, esta classificacio é co-
mumente feita levando em consideracio os ele-
mentos intrinsecos que compoem as marcas,
conforme tenham ou nao maior liga¢io com o
nome do produto ou servico a que se aplicam ou
com suas caracteristicas essenciais. A relevancia
da teoria da distincia consiste em introduzir um
elemento extrinseco nesta comparac¢iao. O grau
de distintividade passa a ser examinado nio s6
de forma isolada, em sua estrutura interna, mas
também de maneira conjunta, tendo como pano
de fundo as demais marcas ja existentes em seu
nicho de mercado.

A jurisprudéncia pdtria essa teoria nio passou desapercebida,
sendo utilizada para solucionar diversos casos de colidéncias marca-
rias.?> Veja-se, por exemplo, os seguintes julgados do Tribunal Regio-
nal Federal da 22 Regido:

APELACOES. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
CONFLITO ENTRE "OXXY" (ANTERIOR) E
“OXER” IMPUGNADA) NO SEGMENTO DE BI-

24 SCHMIDT, Lélio Denicoli, Op. Cit., p. 265.

25 Para mais casos e andlise da jurisprudéncia, cf. CESARIO, Kone Prieto Furtunato; CASTRO,
Beatriz Vergaca. Teoria da Distancia na Analise da Colidéncia entre Marcas. Revista Brasileira
de Direito Comercial, Porto Alegre, v. 1, n. 3, p. 89-101, fev./mar. 2015.
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CICLETAS, TRICICLOS E SUAS PARTES. CON-
JUNTOS MARCARIOS DISTINTOS. NAO VERIFI-
CADA VIOLACAO AO ART. 124, XIX, DA LPL
APLICABILIDADE DA TEORIA DA DISTANCIA.
APELACAO DE SBF COMERCIO DE PRODUTOS
ESPORTIVOS LTDA PROVIDA; APELACAO DO
INPI PARCIALMENTE PROVIDA; APELACAO DE
LF2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. DESPRO-
VIDA. I - A demanda trata do conflito entre a
marca anterior “OXXY” e as marcas mistas im-
pugnadas “OXER”, todas registradas para assina-
lar bicicletas, triciclos e seus componentes. II - A
SBF COMERCIO (22 ré) busca a reforma integral
da sentenca, com o consequente reestabeleci-
mento de seus registros para a marca “OXER”. A
LF2 INDUSTRIA (parte autora) postula apenas a
reforma parcial da sentenca, para que seja acolhi-
do seu pleito de indeferimento do pedido de re-
gistro para a marca “OX”. Ja o INPI (10J réu), a
despeito de ter aderido integralmente aos termos
do recurso da SBF COMERCIO, intenta mesmo
que a sentenga seja submetida ao reexame neces-
sario. III - Nao submissao da sentenca ao reexa-
me necessario. A ratio do reexame necessario
esta intimamente ligada a necessidade de se criar
redes de protecdo adicionais aos cofres publicos
quando a condenacio for vultosa (no caso da
Unido, acima de 1.000 salarios-minimos). Dessa
forma, a necessidade do reexame necessario
deve ser aferida a luz da possivel dispéndio fi-
nanceiro que o Poder Publico pode ser obrigado
a fazer. Na hipotese em exame, quando muito, o
INPI apenas pode ser condenado a pagar hono-
rarios advocaticios no percentual de 20% sobre o
valor atualizado da causa, estipulado pela parte
autora em R$52.800,00. Ou seja, na pior das hip6-
teses, o INPI pode ser chamado a pagar
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R$10.560,00, acrescido de correcio monetdria,
montante que estd muito abaixo do piso minimo
em 1.000 saldrios minimos, ou, R$954.000,00, es-
tabelecido pelo legislador no art. 496, §3, 1, do
CPC. IV - A impressido de conjunto deixada pelas
marcas em conflito é bastante distinta, elidindo
qualquer possibilidade de confusio por parte do
mercado consumidor. Nesse quadro, nao hd du-
vidas de que o publico consumidor nao ird incor-
rer em confuso, até mesmo porque, como sa-
lientado pela SBF COMERCIO, os seus produtos
sdo comercializados exclusivamente em canais
de venda proprios - as lojas CENTAURO. V- Apli-
cabilidade da teoria da distdncia. A marca
"OXER" guarda a mesma proximidade que a
marca "OXXY" guarda em relagdo ds anteriores
"OXFORD'", "OXXENT", "O2XBIKE", "OXYLANE,
1 "OXYTIP", "OXIMIG", "NITROUS OXIDE SYS-
TEMS", "OXITRIL" e "OXXOR MOTORS". VI - Ape-
lacio de SBF COMERCIO DE PRODUTOS ES-
PORTIVOS LTDA provida; Apelacio do INPI par-
cialmente provida; e Apelacio de LF2 INDUS-
TRIA E COMERCIO LTDA. desprovida. (grifos
108505)*°

PROPRIEDADE INDUSTRIAL: NULIDADE DO
REGISTRO DE MARCA NOMINATIVA - CONFLI-
TO ENTRE AS MARCAS "KEVLAR" E "KEVLAND"
- AUSENCIA DE CONFUSAO - TEORIA DA DIS-
TANCIA. T - As marcas em conflito possuem con-
juntos marcarios distintos, o que elimina a possi-
bilidade de confusio por parte do mercado con-
sumidor, considerando as diferencas nos aspec-
tos nominativo, fonético e grafico. I - A aplica¢do

26 BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2* Regiao. Apelacao Civel n® 0023389-
83.2016.4.02.5101. Relatora: Desembargadora Federal Simone Schreiber. Brasilia 2018. /s. L.
Brasilia, 07 set. 2018.
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da Teoria da Distdncia implica em que a existén-
cia de registros anteriores assemelbados ao da
parte impugnante no mesmo segmento mercado-
logico torna sem cabimento a pretensdo de que o
registro impugnado seja mais distinto em relagdo
a sua marca do que esta é em relagdo as anterio-
res. Precedentes deste Tribunal. 111 - Apelagio co-
nhecida e nio provida. (grifos nossos)”’

Ainda assim, a teoria da distincia nio é isenta de criticas.?®
Conforme ja analisado, a teoria da distancia permite que a andlise de
colidéncias nao se limite a duas marcas conflitantes, mas seja amplia-
da para abarcar o exame das demais marcas inseridas no mercado em
questao. Nesse sentido, em eventual litigio, € possivel que uma das
partes invoque direitos marcarios alheios para proteger o seu proprio
direito. Assim, poderia existir um problema de legitimidade. Essa
questao pode ser contornada pelo fato de que, ao se invocar a teoria
da distancia nio se procura exercer direito subjetivos alheios, apenas
mencionar marcas de terceiros com objetivo retorico.

Outra critica estd relacionada a subjetividade da teoria. A ideia
de comparacio de distincia, nos casos concretos, pode ser polémica.
Essa critica também nao parece proceder. Esse tipo de andlise com-
parativa ja ¢é realizado, mutatis mutandis, quando da verificacao do
requisito da anterioridade. Além disso, a teoria distancia pode contri-
buir para objetividade da analise de colidéncias entre marcas, uma
vez que adiciona critérios mais realistas.

Além disso, alerta Correa que a teoria da distincia nao deve
ser invocada, em principio, para enfraquecer a notoriedade que uma
marca, embora tenha sido originada num contexto banal, venha a ad-

27 BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2* Regiao. Apelacao Civel n® 0053844-
65.2015.4.02.5101. Relator: Desembargador Federal Marcello Ferreira de Souza Granado. Bra-
silia 2018. /s. /. Brasilia, 18 jun. 2018.

28 SCHMIDT, Lélio Denicoli, Op. Cit., p. 271-274.
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quirir: “A invocacao pura e simples da teoria da distancia pode de-
formar a conclusdo, deixando ao desabrigo marcas que, malgrado
sua aparente semelhanca com outras no mesmo segmento de mer-
cado, possuem poder distintivo que, de outra forma, poderia ser

corroido”.?

3. Analise de colidéncias: binaria e diferencial.

Uma vez esclarecida a tripla natureza das marcas, especial-
mente no que tange a importancia da semidtica nesse contexto, e as
principais caracteristicas da teoria da distancia, cumpre aprofundar
em que consiste a aplicacido pratica desta teoria. Para tanto, ap6s bre-
ve andlise das diretrizes gerais de andlise de colidéncias do INPI,
identificadas no Manual de Marcas,* serd descrita como a teoria da
distancia pode ser utilizada na pratica para contribuir neste cotejo,
alargamento sobremaneira o exame de colidéncias.

3.1. Comparacao binaria.

Atualmente, a analise de colidéncias realizada pelo INPI é ba-
sicamente efetuada por meio de comparac¢io biniria entre sinais, vi-
sando checar se eventual pedido de registro atende ao requisito da
disponibilidade. E nao poderia ser diferente, considerando a literali-
dade da Lei n® 9.279/96, que veda o registro de marcas que reprodu-
zem ou imitam, no todo ou em parte, marca alheia registra, para dis-
tinguir produto ou servico idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de
causar confusio ou associacao indevida.?!

29 CORREA, José Antonio B.L. Faria, Op. Cit., p. 17.

30 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Manual de Marcas. 3. Ed, out.
2019. Disponivel em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual-de-marcas-3-edi-
cao/wiki/Manual_de_Marcas. Acesso em: 23 set. 2019.

31 Art. 124, XIX, da Lei n® 9.279/1996.
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De acordo com o Manual de Marcas, o INPI a andlise de coli-
déncias compreende a avaliacio dos aspectos graficos, fonéticos e
ideologicos das marcas em cotejo.** Sobre o aspecto fonético, a ocor-
réncia de reproduc¢ao ou imitacio, parcial ou integral, € fator determi-
nante para caracterizar colidéncia. Muitas vezes esse aspecto € trata-
do como secundario, especialmente quando se trata da analise de
marcas mistas, no entanto, a bem verdade é que a forma verbal das
marcas também atinge o publico consumidor, sendo, dessa forma,
lembradas e mencionadas. Alguns exemplos de colidéncias fonéticas
sao: “SETEX” x “SEDEX”;* e “CORTELLE” x “CORTELLE”.3*

Do ponto de vista ideologico, os signos podem ser colidentes
quanto evocam ideias idénticas ou semelhantes, o que também pode
levar o publico-alvo a confusiao ou associacao indevida. Nesse caso,
a colidéncias pode ocorrer ainda que os aspectos fonéticos e graficos
sejam distintos, tendo em vista que a reprodu¢ao ou imita¢ao é de um
conceito.”® E por meio desse aspecto que se proibe, por exemplo, o
registro de signos que sio traducdes de marcas registradas. E o que
leciona Barbosa:

A tradugio linguistica e a transposicao cultural de
uma marca sao vedadas sempre que possam in-
duzir o seu publico a confusido ou associacio en-
tre uma marca e outra. Isso ocorre quando, ainda

32 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Manual de Marcas. 3. ed, out.
2019. Disponivel em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual-de-marcas-3-edi-
cao/wiki/Manual_de_Marcas. Acesso em: 23 set. 2019.

33 BRASIL Superior Tribunal De Justica. Agravo Regimental no Recurso Especial n® 1536128.
Relator: Ministro Ricardo Villas Boas Cueva. Rio de Janeiro 2016. Revista Eletronica de Jurispru-
déncia. Brasilia, 31 mar. 2016.

34 BRASIL, Superior Tribunal De Justica. Recurso Especial n® 1342955-RS. Relatora: Ministra
Nancy Andrighi. Rio de Janeiro 2014. Revista Eletrénica de Jurisprudéncia. Brasilia, 31 mar.
2014.

35 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Manual de Marcas. 3. ed, out.
2019. Disponivel em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual-de-marcas-3-edi-

cao/wiki/Manual_de_Marcas. Acesso em: 23 set. 2019.
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que nZo havendo nem probabilidade de confu-
sdo entre imagens ou expressoes, hd um vinculo
ideologico entre uma marca e outra.

E esse vincula é de tal natureza e intensidade
que, ainda que nao induza a confusdo entre sig-

nos, pode induzir a associacio entre 01rigerls.36

Ja sob o aspecto grifico, verifica-se se o uso de formas geomé-
tricas, imagens, cores etc. pode contribuir para gerar ou aumentar o
risco de confusdo ou associacdo indevida entre conjuntos marca-
rios.”” Costuma-se observar que alguns elementos graficos possuem
papel predominante numa marca, tendendo a atrair maior aten¢ao do
publico consumidor, enquanto outros elementos sao secundarios.
Desse modo, a analise de colidéncia deve levar em consideracio esse
aspecto.

Vale mencionar a chamada teoria do todo indivisivel, de ori-
gem francesa, segundo a qual, na anilise de marcas complexas, nao
se deve proceder a separacio analitica de cada elemento que com-
poe o signo, mas considerar que a marca complexa constitui um todo
indivisivel Gnico. Nesse sentido, a aplicacdo da teoria pressupde que

o acréscimo de outros elementos a uma marca
anterior s6 é suscetivel de afastar a reproducio
de marca, sancionada legalmente, se este acrésci-
mo for operante, ou seja, se possuir tdnica distin-
tiva e transformadora, capaz de fazer com que a
marca reproduzida perca seu cardter individual e

dilua-se no novo conjunto, indivisivel e uno.*

36 BARBOSA, Denis Borges. Das tradugcoes de marcas de titulares estrangeiros. Disponivel em:
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/das_traducoes_marcas.pdf.
Acesso em: 23 set. 2019.

37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, Op. Cit.

38 D'HANENS, Laetitia Maria Alice Pablo. A aplicabilidade da teoria do todo indivisivel no
Brasil. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, v. 2, n. 110, p. 44-54, jan./fev. 2011. Sobre o tema, ver
também SCHMIDT, DENICOLI, Lélio, Op. Cit., p. 284-287.
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E importante mencionar também o papel que a distintividade
possui nesse processo de comparacao bindria. Conforme se extrai do
Manual de Marcas, a andlise da distintividade se restringe ao seu as-
pecto intrinseco.* Assim, baseado num precedente norte-americano
Abercrombie & Fitch Company v. Hunting World, Incorporated, cons-
truiu-se a nocao de que quanto mais um signo se aproxima do pro-
duto ou servico que visa assinalar como marcas, menores sio as
chances de que o publico consiga distingui-lo como marca propria-
mente dita. A contratio sensu, na medida em que o signo se distancia
dos produtos ou servicos que visa assinalar, mais “forte” a sua distin-
tividade, o que justifica uma prote¢io mais robusta. Veja-se, a propo-

sito, a ponderacio de Barbosa:*

Num aspecto crucial do sistema marcario, a dis-
tintividade que legitima ou denega o registro par-
te da mesma no¢ao de motivagio. Os signos que
expressam, na linguagem comum, a propria coi-
sa ou um elemento dela, nao sao registraveis. Sao
registraveis, embora com restricdes, os signos
que mantém uma relacio iconica (descritiva ou
evocativa) com a coisa; e liviemente protegidos,

com maxima extensao, os signos arbitrarios.

Nessa linha, foram concebidas algumas categorias para expri-

mir esse espectro de distintividade, conforme o esquema abaixo:

39 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, Op. Cit.

40 BARBOSA, Denis Borges. O Fator Semiologico na Construgdo do Signo Marcdrio. Tese
(Doutorado em Direito) — Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 20006. p. 39.
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Figura 2 — Graus ou Espectros de Distintividade

Arbitranos / Fantasiosos

Menor Distintividade Maior Distintividade

Fonte: adaptado do Manual de Marcas do INPI

Assim, consideram-se nao-distintivos ou genéricos ou signos
formados por elementos que identificam o proprio produto ou servi-
¢o ou que sdo utilizados para descrever suas caracteristicas; esses sig-
nos sao irregistraveis como marca. Sao considerados sugestivos ou
evocativos os elementos que sugerem ou aludem a caracteristicas dos
produtos ou servicos sem, entretanto, os descreverem diretamente;
esses signos sao registraveis como marca, embora sejam forcados a
coexistir com outras marcas semelhantes.*! Sio considerados arbitra-
rios os signos cujo significado nao possui relacao conceitual com os
produtos ou servicos que visam assinalar; nesse caso, o signo possui
forte protecao marcdria. Por fim, sao considerados fantasiosos os
signos formados sem qualquer significado intrinseco, ou seja, nao
retirados do verniculo; esses sio protegidos com maior extensao

possivel.*?

Como ¢é possivel notar, a analise de colidéncias realizada pelo
INPI nao leva em considera¢io a distintividade diferencial. Com efei-
to, a comparacao bindria se restringe aos aspectos graficos, fonéticos
e ideologicos existentes entre as duas marcas sob exame, a0 passo
que a distintividade atua apenas em seu viés intrinseco, contribuindo

para explicitar a forca distintiva dos elementos marcdrios em cotejo.

41 Parecer Normativo INPI/PROC/CAJ n® 14/2005.

42 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, Op. Cit.
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3.2. Analise pela distintividade diferencial ou teoria da dis-
tancia.

Segundo a distintividade diferencial, o valor do signo marcario
repousa na sua diferenca com os demais signos com os quais se rela-
ciona. Portanto, como ja dissemos, para o signo marcario sirva a seu
proposito, € necessdrio que, além de ter uma relacao de distintivida-
de interna de significacdo com o seu objeto, se diferencie também
dos demais signos encontrados no mercado pertinente. Em outras pa-
lavras, as marcas devem ser consideradas inseridas num cédigo sim-
bélico factualmente construido em relacio ao segmento de mercado

pertinente.®

Na pritica, a partir desta perspectiva, a anilise de contrafacio,
anterioridade ou colidéncias deve considerar nao apenas duas mar-
cas em confronto, mas também os elementos de significacio de um
mercado especifico. E isso que prega a teoria da distAncia, na medida
em que a protecao de uma marca depende da distincia que ela man-
tém em relacao aos demais signos da concorréncia. Portanto, de ma-
neira complementar 2 analise bindria — que ndo deve ser abandonada
— & preciso adicionar a variavel distintividade diferencial na analise de

colidéncias.

Em suma, as técnicas da comparagio bindria e da teoria da

distincia podem ser assim esquematizadas:

43 DENIS, BARBOSA, Denis Borges. Op. Cit., p. 82.
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Quadro 1 — Comparacao bindria e Teoria da distancia.

Comparacao binaria

Marcal Marca 2

Teoria da distancia

Marcal
/I/ “\\.

r N

) &=

\ )
kY J
N J

[ Marca 41 i Marca 3 ]

Fonte: Figura do autor

Para exemplificar como a teoria da distancia é de suma impor-

tincia para analise de colidéncias entre marcas, veja-se a Apelaciao
Civel n® 0157688-65.2014.4.02.5101, que envolveu a andlise de coli-
déncias entre a marca nominativa “BANA BANA” (824057015) e a
marca mista “BANNAHANNA” (901045209), ambas inseridas no mer-

cado de vestuario.

Quadro 2 — Comparacio binaria entre “BANA BANA” e “BANNAHANNA”.

Comparacao binaria

BANA BANA

bGNNOPGNNO

Fonte: Figura do autor
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Pela técnica da comparagio binaria poderfamos construir um
raciocinio que nos levaria ao indeferimento do pedido de registro
“BANNAHANNA”, dada a anterioridade do registro “BANA BANA”.
Em primeiro lugar, “BANA BANA”, pela distintividade intrinseca, pos-
sui maxima protecio marcaria, dado que se trata de expressao com-
posta por elementos nominativos fantasiosos, isto €, que nao estao
incluidos no verniculo e, portanto, nao tém relacio alguma com o
mercado de vestuario. Em segundo lugar, examinando os aspectos
fonéticos, grificos e ideologicos, podemos concluir que ha possibili-
dade de confusao ou associacio indevida pelos consumidores: (a) a
pronuncia das marcas em cotejo € bastante similar, salvo uma peque-
na diferenca na terceira silaba; (b) apesar da marca “BANNAHANNA”

o

acrescentar mais dois “n” e um “h” e possuir uma fonte estilizada, ¢é
razoavel afirmar que essas diferencas sio sutis; e (¢) ideologicamen-
te, é possivel concluir que ambas as marcas evocam a fruta banana.*
Nesse sentido, considerando a for¢a distintiva da anterioridade
“BANA BANA” e a sua semelhanca fonética, grifica e ideoldgica com

a marca “BANNAHANNA”, a coexisténcia entre as duas é invidvel.

No entanto, nio foi essa a conclusio que chegou o TRF da 22
Regiao analisando o caso. Com base na teoria da distancia, foi identi-
ficada a coexisténcia pacifica no segmento de vestuirio de registros
assemelhados, de titularidade de terceiros: “BANANA BACANA”
(816631603), “BANANA & BANANA” (821579665), “ANA BANANA”
(822173867) e “TRIBANA” (824253760). Nesse sentido, a confusio
entre as marcas “BANA BANA” e “BANNAHANNA” ¢ improvavel.

44 Nao é tdo claro que a expressao “BANNAHANNA” de fato remeta 2 banana. Outrossim, a
propria expressao “BANA BANA” poderia ser considera, em certo contexto, como signo arbi-
trario. Nesse sentido, o proposito de admitir-se essa semelhanca ideoldgica, evitando maiores
discussoes, tem por escopo apenas ressaltar que a comparagao bindria pode levar a conclusoes
diferentes daquelas obtidas com a teoria da distancia. Naturalmente, é possivel discordar desse

diagnostico.
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Figura 3 - Teoria da distincia

BANA BANA

banmahanna

Fonte: Figura do autor

Dessa forma, apesar da distintividade intrinseca do signo
“BANA BANA” ser forte, a analise de sua distintividade extrinseca re-
leva uma debilidade, o que se traduz numa possibilidade de coexis-
téncia pacifica entre as diversas marcas supramencionadas. Nesse
sentido, a teoria da distancia opera como fator determinante na ana-
lise de colidéncias entre marcas, devendo sua técnica ser conhecida
e sistematizada para utilizacio tanto em ambito administrativo quanto
judicial.

Conforme mencionado acima, a utilizacio da teoria da distan-
cia ndo exclui a importincia da comparacio binaria. Na verdade, tra-
ta-se de técnica complementares, que devem contribuir para efetiva
verificacio da possibilidade de confusio ou associacio indevida pelo
publico consumidor.

Conclusio.
Como se buscou demonstrar, a marca €, simultaneamente, um

fendmeno juridico, econdmico e semidtico. Nesse sentido, a marca
deve ser exame sob esses trés aspectos: o papel que ela desempenha
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na concorréncia, os direitos que dai emergem e o seu cardter simbo6-
lico. Essa constatacio, como pudemos observar, nio tem efeitos me-
ramente tedricos, mas contribui sobremaneira para elucidacio de
questoes praticas envolvendo o direito marcario.

Dessa tripla natureza das marcas, concebeu-se que a distinti-
vidade pode ser considerada tanto sob o seu aspecto intrinseco quan-
to extrinseco. Em outras palavras, a distintividade nao deve ser enxer-
ga apenas em seu dngulo ontologico — isto, € relacionado tao-somen-
te a capacidade de determinado signo distinguir-se do objeto por ele
assinalado —, mas também deve ser considerada a sua feicao diferen-
cial — € necessirio que a marca se diferencia dos demais signos do
universo simbolico em que ela se insere.

Nesse sentido, a andlise de colidéncias precisa ser estar atenta
a essa particularidade, de modo a nao se restringir a uma comparacio
bindria entre sinais, mas também levar em conta os demais registros
inseridos no mercado relevante. E nesse ponto que a teoria da distan-
cia ganha relevancia, uma vez que se trata de ferramenta juridica ca-
paz de qualificar melhor o exame de colidéncias, incluindo a variavel
da distintividade diferencial. Assim, a teoria da distincia, em comple-
mentariedade 2a técnica de comparagao bindria, contribui para que o
direito marcario aproxime a realidade da teoria, tornado a anilise de
colidéncias mais holistica.
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