Acta Scientiae et Technicae, Vol 7, number 2, 2019. ISSN 2317-8957

AQY T

ACTA SCIENTIAE & TECHNICAE

#,

Y ey
§ 45

P o

Marcas negadas por ofenderem a moral e 0s bons costumes

Anderson Moraes de Castro e Silval & Carlos Mauricio Pires e Albuquerque Ardissone?

AUTHOR AFILIATIONS

1 — Fundagdo Centro Universitario
Estadual da Zona Oeste

2 — Instituto Nacional de
Propriedade Intelectual

CONTACT

guaratibano@gmail.com

ABSTRACT

The article aims to unveil aspects of the conception of morality that guides the
administrative investigation of registration of trademark applications by the
examiners of the National Institute of Industrial Property (INPI). In particular, we
are interested in the signals that were rejected because they were classified
as offensive to morals and good customs. But what morality is that? In a survey,
conducted in the database used by the INPI servers, referring to applications
for trademark registrations required from September 1987 to October 2009, we
found 360 cases of trademarks that were denied because they were classified
as infringing the law. From the study of this material, we wrote this paper in an
attempt  tomap  the factorsthat  motivated the rejection of  these
trademarks. Finally, we point out aspects of hegemonic moral standard that
underlies the administrative analysis, collected in the field.

Keywords: trademark, morality, INPI.

RESUMO

O artigo objetiva identificar aspectos da concep¢do de moralidade que orienta o
procedimento administrativo de exame dos pedidos de registro de marcas pelos
analistas do INPI. Em especial, nos interessam os sinais que foram indeferidos por
terem sido classificados como ofensivos a moral e aos bons costumes. Neste
sentido, o cerne da analise se volta para 0s casos em que os pedidos de registro
foram negados com base inciso 11, do art. 124, da Lei de Propriedade Industrial,
que fixa que ndo sdo registraveis como marca “Expressao, figura, desenho ou
qualquer outro sinal contrario a moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra
ou a imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciéncia, crenga, culto
religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneragdo”. Mas que
moralidade é essa? Em levantamento efetuado no banco de dados do Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI), referentes a pedidos de registros de
marcas depositados entre setembro de 1987 a outubro de 2009, encontramos 360
casos de marcas que foram negadas por terem sido classificadas como infringentes
ao inciso supracitado. A partir do estudo desse material, estruturamos o presente
texto na tentativa de mapear os fatores que influenciam nas decis6es denegatorias
dos examinadores de marcas. O resultado pretendido serd o de identificar se hg,
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nos dados coletados, um padrdo moral subjacente as decisGes da instituicao,
tomadas por suas duas instancias administrativas.

Palavras-chave: marca registrada, moralidade, INPI.

INTRODUCAO

S80 muitas as controvérsias a respeito do
surgimento das primeiras marcas. Autores como
ARNOLDI E ADOURIAN (2003, p. 226)
afirmam que a origem das marcas remonta a
Antiguidade e que, ja na época romana, elas eram
usadas para identificar rebanhos de animais entre
seus diferentes donos. Mas teria sido na Idade
Média que as marcas se aperfeicoaram como
instrumentos de identificacdo de produtos. As
corporacdes, aquela época, utilizavam marcas
para identificar seus produtos entre os demais,
indicando a sua procedéncia e vinculando-o assim
a uma qualidade a ser aferida pelo publico
comprador. De acordo com SOARES (2003, p.
9), na Idade Média a marca passa a ser aplicada
aos mais variados objetos rudimentarmente

manufaturados e a ter a caracteristica de designar

0s produtos, como sinal distintivo.
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Foi com o advento da Revolucédo

Industrial e o desenvolvimento do sistema
capitalista que as marcas adquiriram maior
projecdo. As oficinas pertencentes as antigas
corporacgdes deram lugar as fabricas e, ap0s, aos
grandes conglomerados industriais. O incremento
da producdo gerou um acirramento da
concorréncia e, assim, fortaleceu-se a funcéo
econdbmica das marcas ndo SO como
diferenciadoras de produtos, mas também como
elemento de competitividade mercadoldgica, tal
como acontece atualmente. NUNES (2003)
demonstra que, nos tempos de globalizacéo
econémica, as empresas estdo cada vez mais
atentas para os beneficios de uma marca forte. E
tarefa complexa mensurar os valores de suas
marcas, em termos de “ativos intangiveis”, apesar

das grandes empresas ja disporem de meios

contébeis para fazé-lo. Em alguns casos, o valor
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da marca pode responder por mais de 90% do
valor de mercado de uma empresa.

O wvulto econbmico que as marcas
atingiram, nos dias de hoje, como ativos
intangiveis das empresas, ndo escapou a alguns
estudos mais criticos do processo de globalizacéo
econdmica.l Coloca-se até que ponto nio se
estaria vivendo sob uma espécie de “ditadura das
marcas’”, uma vez que para os poucos empresarios
dos paises em desenvolvimento com félego
exportador estaria cada vez mais dificil difundir e
triunfar com sua marca em um mundo em que 0S
escopos de protecdo se ampliam cada vez mais
em escala global a favor dos maiores detentores
de marca no mundo: as grandes corporacdes
transnacionais.

Independentemente da posicdo que se
assuma nesse debate, o fato € que poucos se
arriscam a negar a importancia que as marcas
assumiram na economia internacional. Afinal, foi
por intermédio delas que empresarios e empresas

logram identificar seus produtos e servi¢os no

mercado e se diferenciar de seus concorrentes.

1 Ver o livro de Klein (2002), Sem Logo. A Tirania das
Marcas em um Planeta Vendido.
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O que é uma marca? As marcas podem ser
definidas como “todo sinal distintivo aposto
facultativamente aos produtos e servigos, para
identifica-los e diferencia-los” (DE OLIVEIRA,
1996, p. 1). Existem diferencas basicas entre as
definicdes doutrinaria e legal. De fato, do ponto
de vista da doutrina, as marcas sao entendidas sob
um prisma amplo, vinculadas ao mercado
consumidor e a possibilidade de distinguir os
produtos ou servicos que lhe sdo
disponibilizados. A marca seria qualquer sinal
aposto a um produto ou servico, podendo se
revestir de forma grafica, figurativa, plastica,
fotografica ou qualquer outra. Ja a Lei n°® 9.279,
de 14 de maio de 1996, também conhecida como
Lei da Propriedade Industrial (ou simplesmente
LPI), dispbe, em seu artigo 122, serem suscetiveis
de registro como marca, no Brasil, apenas 0s
sinais distintivos visualmente perceptiveis, nao
compreendidos nas proibicGes legais. Vé-se que o
conceito do legislador é claramente restritivo,

uma vez que ndo admite a possibilidade de

registro como marca de sinais que ndo sejam



visualmente perceptiveis, como sdo 0s sinais
gustativos, olfativos e sonoros. Ao mesmo tempo,
estabelece também uma série de situaces em que
sinais ndo podem ser registrados como marca no
Brasil, as chamadas “restri¢gdes legais”. Tais
vedacGes se encontram, em sua maioria,
elencadas no artigo 124, da LPI, em 23 incisos.
Entre as proibicdes legais, interessa-nos
particularmente a prevista no inciso Il do artigo
124, segundo o qual:

Art. 124, Nao sdo

registraveis como marca:
Il — expressdo, figura,
desenho ou qualquer
contrério a

outro sinal

moral e aos bons
costumes ou que ofenda a
honra ou imagem de
pessoas ou atente contra a

liberdade de consciéncia,

2 De acordo com o artigo 2° da Lei n° 5.648, de 11 de
setembro de 1970, com redacdo modificada pelo artigo 240
da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996, “O INPI tem por
finalidade principal executar, no ambito nacional, as
normas que regulam a propriedade industrial, tendo em
vista a sua fungéo econémica, juridica e técnica, bem como
pronunciar-se quanto & conveniéncia de assinatura,
ratificacdo e denlincia de convencdes, tratados, convénios e
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crenca, culto religioso ou
ideia e sentimento dignos
de respeito e de

veneracao.

Mas quais sdo os sinais que ndo podem ser
registrados como marcas por ofenderem a moral
e 0s bons costumes? No &mbito da Administracéo
Publica, a entidade responsavel pela apreciacédo
da registrabilidade de sinais como marcas é o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI), autarquia federal atualmente vinculada ao
Ministério do Desenvolvimento, Industria e
Comeércio Exterior (MDIC).?2

O objetivo deste estudo consiste em
buscar averiguar quais sdo 0s parametros de
exame que levaram o INPI a indeferir pedidos de
registros de marcas com base no inciso Ill, do
artigo 124, da LPI. Qual a moralidade que

informou os atos do INPI? E possivel aferir, a

partir das decisdes examinadas, um padrao ético

acordos sobre propriedade industrial”. Vale esclarecer que
os direitos de propriedade intelectual decorrem do exercicio
da criacdo intelectual humana e sdo formados pelos direitos
da propriedade industrial (essencialmente, marcas, patentes
e desenhos industriais), juntamente com os direitos
advindos da propriedade literaria, cientifica e artistica
(direitos autorais).
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de conduta da instituicdo? Em caso positivo, qual
seria?

Em termos de amostragem, a pesquisa, de
carater exploratorio, pdde avaliar 360 pedidos de
registros de marca depositados entre setembro de
1987 e outubro de 2009 e que foram indeferidos
por se referirem a sinais que o INPI considerou
contrarios a moral e os bons costumes. Alguns
deles (31 pedidos) foram submetidos a apreciacéo
da instancia recursal da autarquia que, em alguns
casos (18), optou por manter a decisdo da
Diretoria e, em outros (13), reformou a deciséo,
por considerar que ndo se tratavam de marcas
imorais e que feriam os bons costumes. Todas as
decisbes foram objeto de interesse da pesquisa,
particularmente aquelas em que houve mudanca
de entendimento. N&o obstante, foi necessario
destacar algumas decisbes em detrimento de
outras, dada a impossibilidade de tratar, no espaco
deste artigo, de todos 0s casos.

Esclarece-se que ndo se conjuga com 0S
propdsitos deste artigo realizar um exame das
bases conceituais que informam, ao longo de
séculos e por intermédio de indmeros autores
classicos e

contemporéneos relevantes, a
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discussdo sobre moral, ética e valores no campo
da Filosofia, do Direito e de ciéncias afins.
Reconhece-se, contudo, imensas possibilidades
analiticas decorrentes dessa trilha tedrica para
pesquisas futuras.

Este trabalho esta organizado em mais trés
partes, além desta Introducéo. A primeira discute
a experiéncia de escritérios nacionais de
propriedade intelectual de outros paises na
aplicacdo de normas analogas ao inciso Il do
artigo 124, da LPI, em suas legislacbes. Destaca-
se 0 caso dos Estados Unidos da América pela
vasta experiéncia e riqueza de fontes a respeito do
tema. Apos, ingressa-se no estudo de caso, com a
analise das decisGes do INPI que indeferiram
pedidos de registros de marca com fulcro no
inciso Ill, artigo 124, da LPI. Finalmente,
apresentam-se consideracdes finais.
| —

Marcas Imorais e Escandalosas nas

Legislacbes de Propriedade Intelectual: a
experiéncia dos EUA
A primeira legislacdo de que se tem

noticia a respeito das marcas atentatorias a moral,

aos bons costumes e aos sentimentos dignos de



veneracdo foi a lei francesa, ainda no século XIX.
A lei de 23 de junho de 1857 considerava como
marca de fabrica e de comércio, 0s nomes sob
uma forma distintiva, as denominacgdes, 0s
emblemas, os timbres, os relevos, sujeitando-se
tal disposicdo as restricdes previstas em outros
diplomas legais. Assim, por conta de leis
repressoras ao ultraje e aos bons costumes, como
as Leis de 2.8.1882, de 16.3.1898 e de 7.4.1908,
passou a se considerar como delitos a venda, a
colocacgdo a venda, o oferecimento ao publico, a
exposicdo e a distribuicdo em via publica e em
lugares puablicos, de desenhos, gravuras, pinturas,
emblemas, objetos e imagens obscenos ou
contréarios aos bons costumes. (SOARES, 2003,
p. 195).

Foi por intermédio da Convencdo da
Unido de Paris (CUP) de 20.3.1883 que a lei
internacional contemplou, pela primeira vez,
dispositivo contrario ao registro de marcas
contréarias a moral e aos bons costumes. O artigo
6, quinquies, letra b, com redacdo conferida pela

Revisdo de Estocolmo (levada a efeito em 14 de

3 Criado pela Lei 92.597 de 01.07.1992 e publicado no
Diério Oficial da Franca de 03.07.1992.
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julho de 1967), estabelece que sé poderad ser
recusado ou invalidado o registro das marcas de
fabrica ou de comércio mencionadas no presente
artigo, nos seguintes casos:

@)

contrarias a moral ou a

Quando  forem

ordem publica e,
particularmente, de
natureza a enganar o
publico. Fica entendido
que uma marca nao
podera ser considerada
contraria a ordem publica
pela simples razdo de que
ndo estd de acordo com
qualquer dispositivo da
legislacdo  sobre  as
marcas, salvo no caso em
que o proprio dispositivo
se relacione com a ordem
publica.

Atualmente, o Cddigo de Propriedade

Intelectual da Franca® determina, em seu artigo L.
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711-3 que ndo podem ser registrados como marca
“sinais contrarios a ordem publica e aos bons
costumes ou cuja utilizacdo € legalmente
proibida”. Entre os casos mais conhecidos
examinados até hoje pela jurisprudéncia francesa
é possivel mencionar o da palavra Opium (6pio)*,
considerada licito para assinalar perfumes, e 0s
das palavras Cannabia e Chanvria®, julgadas
ilicitas para assinalar, respectivamente, cerveja e
bebidas a base de canhamo (POULLAUD-
DULIAN, 2011, p. 785). Nota-se, nas decisdes
francesas, que a associacao de substancias a outra
substancia que, embora licita, também pode trazer
prejuizos a saude quando consumida (alcool)
ensejou a proibicdo de utilizacdo dos sinais como
marca. Por outro lado, a mesma associacao com
perfume ndo foi considerada nociva. Mas quais
foram os critérios utilizados na Franca para tais
decisbes? E possivel concordar com eles, sem
hesitacdes?

LaLONDE e GILSON admitem que

problemas de inconsisténcia e subjetividade sdo

inerentes a legislagdo marcaria (2011, p. 1533). A

“ Droga extraida de um tipo especifico de papoula que pode
dar origem a outras drogas como a heroina.
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analise de marcas, segundo os autores, “envolve
mais arte do que ciéncia”. E acrescentam:
Com marcas

potencialmente

escandalosas ou imorais,

0S conceitos de
moralidade e a
necessidade de
considerar a  ofensa
pessoal acrescentam
outros  patamares de
dificuldade. ~ Enquanto

outros aspectos da lei
marcaria também estdo
fundamentalmente
preocupados com a
psicologia humana, esses
casos adicionam
elementos
desconfortaveis e a
necessidade de discernir

normas sociais [...] (Ibid,

p. 1533). 6

5 Alusivas, respectivamente, a cannabis e ao canhamo,
plantas das quais se pode extrair a maconha.
® Traducdo livre.



A maior dificuldade encontrada pelo

escritorio  norte-americano de  propriedade
intelectual, o USPTO (United States Patents and
Trademark Office)’, na aplicacdo de disposi¢bes
legais que visam coibir o registro de marcas
imorais, € geralmente a mesma encontrada na
maior parte das entidades congéneres dos demais
paises: a falta de padrdes técnicos independentes
a serem aplicados por um amplo rol de
examinadores - individuos com as mais variadas
formacdes politicas, religiosas, geogréaficas e
familiares. Outro problema relevante diz respeito
a como definir se ha ou ndo uma visao do publico
em geral acerca do potencial ofensivo de uma
marca. E possivel, tanto para o USPTO, quanto
para qualquer outro escritorio nacional de
propriedade intelectual (como o INPI), apreender
aquela visdo a partir dos seus procedimentos de
existe uma moralidade

exame? Enfim,

" Agéncia federal responsavel por garantir o registro de
patentes e marcas nos Estados Unidos. Para mais
informacgdes ver www.uspto.gov.

8 Mencione-se, no ambito judicial, o carater precursor da
decisdo do Federal Circuit, de 1938, alusiva ao pedido de
registro feito por Riverbank Canning Co para a marca
Madonna, que visava distinguir vinhos. A Corte Judicial
concluiu que a marca incorria na proibicdo, em face do
produto em questdo, uma bebida alcodlica. Como
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institucional clara e coesa por detras das decisdes
do USPTO? (ibid, 1477).

Em raz&o dessas dificuldades, LaLONDE
e GILSON prop6em avancar na seara técnica de
avaliacdo de procedimentos. Para tanto, se valem
de uma ampla e rigorosa retrospectiva da
jurisprudéncia norte-americana em relagdo as
marcas imorais. Para efeito deste artigo,
interessam  particularmente as decisbes mais
recentes da jurisprudéncia administrativa®, ou
seja, as afetas ao USPTO, por meio de seus
examinadores de primeira instancia (examining
attorneys) e do seu 6rgdo revisional, o Trademark
Trial and Appeal Board (TTAB). A previsao
legal que proibe o registro de marcas imorais nos
Estados Unidos se encontra no Lanham Act,
aprovado no Congresso em 1946.° Mais
especificamente, dispde o 8 1052 (a) que devera

ser negado o registro a toda marca que “consiste

em ou compreende matéria imoral, enganosa ou

oportunamente frisa SOARES (ibid, p. 197), é se de
registrar que a decisdo considerou que Madonna no caso se
reportava a Nossa Senhora e ndo a famosa cantora, nem
mesmo nascida na época.

® Trata-se do diploma que determinou a criagdo de um
sistema federal de registro para proteger as marcas
utilizadas no comércio. A proibicdo ja aparecia antes no
Federal Trademark Statute, de 1905, que foi incorporado
pelo Lanham Act. (GUGGENHEIM, 1999, p. 292).


http://www.uspto.gov/
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escandalosa” 1°. Na auséncia de definicbes mais

precisas sobre os termos  “imoral”’ e
“escandalosa”'?, eles podem ser entendidos como
“causando ou tendendo a causar escandalo;
chocando o sentido da verdade, a decéncia ou a
propriedade; desonroso, ofensivo, infame,
vergonhoso ou, ainda, ofendendo a consciéncia
Ou 0s sentimentos morais, excitando a reprovacao
etc” (SOARES, op. cit, p. 197).

Um dos casos mais ilustrativos que
refletem os impasses e dificuldades enfrentados
pelo USPTO na aferi¢cdo de marcas consideradas
imorais ou escandalosas é o que se refere a
utilizagdo do acrénimo MILF.*2 Entre 2000 e
2010, vinte pedidos de registros de marca com a
expressdo foram recusados pelos USPTO, ao
passo que outros 20 foram aceitos LaLONDE e
GILSON, op. cit, p. 1481). Os pedidos de
registros abrangeram os mais diferentes produtos

e servicos, sendo dificil extrair um critério

uniforme que tenha ditado tais decis@es. Entre as

10 Texto original: Consists of or comprises immoral,
deceptive, or scandalous matter.

11 Quanto a marca deceptiva ou enganosa, é aquela que
“induz falsa indicacdo acerca da origem, natureza,
qualidade ou utilidade do produto ou servigo assinalado.
[...] Faz-se valer o principio da veracidade das marcas [...]”
(DE OLIVEIRA, 2004, p. 26). A inclusdo do termo
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marcas registradas se encontram Milf Magnet,
Milf Date e Milf Next Door, ao passo que foram
recusados os pedidos para Want Milf? e Got Milf?
(para roupas) e Milf XXX (para um site de
entretenimento de adultos).

Caso interessante envolveu o pedido de
registro para a marca Milf Cosmetics Moms Intent

on Loooking Fabulous, com vistas a distinguir

produtos de cosméticos:

M mlm»\lnx.\. fzmm‘\

COSMETICS

Figura 01: Milf Cosmetics Fonte: Site do USPTO (2015).

Sublinhe-se que fundamental para o
registro do sinal foi o fato do acrébnimo estar
associado a outra ideia, sem conotacdo vulgar ou
chula: a de mées que buscam ficar fabulosas
(bonitas). Fundamental também foi a associacéo
dessa ideia aos produtos assinalados. N&ao

obstante, em cada uma das recusas pelo USPTO

“enganosa” naredagdo d4 margem a algumas interpretagoes
legais, abordadas um pouco mais adiante.

12 Acrénimo nos Estados Unidos para Mom(s) 1'd Like To
Fuck que, no vernaculo péatrio, em uma traducdo polida,
pode ser traduzido como “Maes com quem gostariamos de
transar”.



de pedidos de registros de marcas com O
acronimo (sem alusdo a qualquer outro possivel
sentido do mesmo), foi de fato a presenca em si
do termo que foi considerada vulgar, ofensiva e
escandalosa, independentemente dos produtos ou
servigos envolvidos. Nota-se, claramente, um
impasse em relacdo ao critério técnico
recomendavel de exame para acolher ou ndo a
tese de que determinado termo constitui ou ndo
ameaca a moralidade, j& que 0 mesmo numero de
pedidos de registros, com o mesmo acrénimo, foi
aceito.

O fato é que a proibicdo as chamadas
marcas imorais ou escandalosas nos Estados
Unidos, a exemplo do que ocorre em outros
sistemas legais, ndo se encaixa naguele que
costuma ser o0 objetivo fundamental das
legislacBes sobre marcas que é o de proteger 0s
consumidores de praticas enganosas ao
consumidor e de préaticas desleais de comércio
(LaLONDE e GILSON, op. cit, p. 1487). Pelo
contrario, ainda que marcas possam ser
consideradas imorais ou escandalosas, elas ndo
necessariamente serdo enganosas ou deceptivas.
Significa  dizer identificar

que  podem
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perfeitamente a origem de seus produtos e
servicos e serem distintivas no mercado, ou seja,
impassiveis de serem confundidas ou associadas
com as marcas de seus competidores. Além disso,
em termos de elementos de prova, ao contrario do
que ocorre com as marcas deceptivas ou
enganosas, em que um examinador de marcas
pode exigir apresentagdo de elementos
probatdrios capazes de afastar a incidéncia da
proibicdo legal, no caso das marcas imorais ou
escandalosas este mesmo examinador muitas
vezes s6 pode confiar no seu bom senso, ancorado
em pesquisas realizadas em dicionarios e, hoje em
dia, em artigos, blogs e outras fontes encontrados
na rede mundial de computadores (ibid, p. 1488).

Portanto, avancar no estabelecimento de
critérios técnicos de exame é fundamental de
modo a diminuir a margem de subjetividade na
definicdo do que consiste uma marca imoral ou
escandalosa. LaLONDE e GILSON prestam uma
contribuicdo importante nesse sentido ao listar
alguns parametros do USPTO em seus exames e

as principais categorias ou referéncias tematicas

em que pedidos de registros de marcas costumam



Acta Scientiae et Technicae, Volume 7, Number 2, Dec 2019

ser negados com base no dispositivo legal que
obstaculiza as marcas imorais.

Um dos critérios utilizados pelo USPTO
consiste em examinar o pedido de registro de
marca tendo em conta o contexto dos produtos ou
servigos que se visa assinalar, enfim, o segmento
de mercado envolvido (ibid, p. 1490). No ja
mencionado e precursor caso Madonna, de 1938,
a recusa se deu ndo porque o termo foi
considerado imoral e escandaloso em si, mas sim
em funcdo da conexdo estabelecida entre o
mesmo com vinhos. Por outro lado, em 1972, o
Board do USPTO considerou registravel a marca
Acapulco Gold (uma giria para “maconha”) para
locdo de bronzear por entender que a expressao
remeteria muito mais ao famoso balneério
mexicano do que a droga ilegal (ibid, p. 1491). O
fato do Lanham Act se referir, na redacdo do §
1052 (a), também a expressdo ‘“deceptivas”,
colocada entre “imorais” e “escandalosas”,
reforca algumas interpretacGes no sentido de que
o carater imoral ou escandaloso ndo pode

desconsiderar os produtos e servigos envolvidos,

em cada caso examinado.
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Né&o obstante, ao longo de sua histdria, o
USPTO negou o registro como marca de alguns
termos ou expressdes considerados imorais e
escandalosos per se, independente dos produtos e
servicos a distinguir, em uma demonstracdo
evidente de que ndo ha um consenso institucional
acerca da necessidade ou ndo de se considerar o
segmento de mercado envolvido. A guisa de
exemplificacdo, o Board do escritério norte-
americano de propriedade intelectual considerou
a expressao Bull Shit, de conotacdo chula nos
Estados Unidos, impassivel de registro para
qualquer produto ou servico (Ibid, p. 1491).

Outro procedimento defendido pelo
USPTO em algumas de suas decisdes é o de
considerar qual a composi¢do substancial do
publico em geral que pode ser mais diretamente
afetada pelo registro de uma marca imoral ou
escandalosa. De acordo com esse critério, se
espera que o USPTO ndo decida se valendo
unicamente de suas visbes e valores, mas
buscando obter informacdes sobre as visdes da
parcela da populagdo potencialmente atingivel
pela comercializagdo de determinado produto ou

prestacdo de determinado servi¢o (ibid, 1493).



Mesmo assim, o Board negou os registros das
marcas Cumfiesta e Cumgirls'® para assinalar
servigos de entretenimento on line para adultos,
levando em conta mais o publico em geral do que
0s consumidores em potencial, a saber, 0s
maiores de idade, usuarios de contetido erético na
internet que, muito provavelmente, nao se
sentiriam chocados com aquelas marcas (ibid, p.
1494). Por outro lado, a mesma instancia
decisoria do USPTO afirmou, em outro julgado,
ndo ter encontrado evidéncia suficiente para
considerar a expressio Cumbrellal* imoral ou
escandalosa para ser aposta em preservativos
masculinos (lbid, p. 1516).

Mais um aspecto que, por vezes, é
considerado pelo USPTO para efeito de aferir se
um sinal reivindicado para registro como marca
deve ou ndo ser considerado imoral ou
escandaloso € o da intencdo do depositante do
pedido ou futuro titular em potencial. Em geral, a
intencdo do depositante pouco importa para efeito
do exame técnico a ser realizado. Mas em
algumas Board levou

situacbes, o em

13 “Cum” ¢ uma palavra em inglés que pode ser traduzida
como “gozo” ou “ejaculagdo”.
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consideragdo o que definiu como “boas
intengdes” do requerente do pedido e sua
comprovada disposicdo de ndo promover
embaraco ou ofensa. Foi 0 que aconteceu no caso
da marca Old Glory Condom Corp: O requerente
vendia preservativos em pacotes em que se podia
vislumbrar uma bandeira dos Estados Unidos em
formato de uma camisinha, acompanhada abaixo

pela expressdo Old Glory Condom Corp:

{n Gaoay TonDom Toxe

Figura 02: Old Glory Condom Corp Fonte: Site do USPTO

(2015).

O requerente do pedido de registro da
marca, buscando reverter decisdo contraria por
parte de um dos examining attorneys do USPTO,
enfatizou em sua apelacdo ao Board sua
disposicao ndo de ofender o macular o sentimento
de patriotismo, mas sim de redefini-lo incutindo
no mesmo a luta contra as doengas sexualmente
transmissiveis, especialmente a AIDS. A tese foi
acolhida. Contou para a reforma da deciséo pela

14 Aglutinacio das palavras “Cum” e “Umbrella” (“guarda-
chuva).
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instancia revisora o fato do presidente da empresa
requerente do pedido de registro ter participado,
antes de comecar a comercializar 0s
preservativos, de uma exibicdo no prestigiado
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
focada em “respostas artisticas” a problemas
sociais e politicos contemporaneos. Na ocasido,
sua participacédo se deu por meio da utilizacéo de
simbolos nacionais como forma de enfatizar que
a luta contra a AIDS e outras doencas
sexualmente transmissiveis deveria passar a
constituir um dever patridtico (ibid, p. 1523).

A moralidade institucional do
USPTO se manifestou até os dias atuais em uma
série de decisbes sobre marcas imorais e
escandalosas em torno das mais diferentes
referéncias tematicas, destacando-se aquelas
relacionadas as religifes e etnias, ao sexo e as
drogas. No que se refere as questdes religiosas e
étnicas, em decisdo de 2010, o Board recusou o
registro da marca Lebanese Arak®® (Arak libanés).

A alegacdo foi a de que o critério para a negativa

de marcas que podem ofender membros de algum

150 Arak é uma bebida alcodlica destilada da familia do
anis.
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grupo religioso ou étnico deve repousar na que

elas sejam consideradas depreciativas por
aqueles. Ou seja, a preocupacao, nessas situacoes,
deve estar colocada sobre aqueles que
compartilham determinados dogmas e crencas
(ibid, p. 1511). Casos anteriores ja haviam
seguido 0 mesmo entendimento.*®
Decisdo paradigmatica em relacdo a
questdes étnicas, que suscitou bastante interesse
midiatico e académico, foi a que se deu em 02 de
abril de 1999, ocasido em que o Board decidiu
pelo cancelamento de sete marcas dos Redskins,
o time profissional de Washington D.C da
National Football League (NFL) — a liga de
futebol americano. A Harjo, uma entidade
representativa de comunidades nativas dos
Estados Unidos, ingressou em 1994 com uma
peticdo no USPTO requisitando o cancelamento
de todas as marcas Redskins, inclusive as
utilizadas nos capacetes dos jogadores e em seus
uniformes. A alegacdo foi a de que a expressdo
Redskins — “peles-vermelhas™” — seria pejorariva,
ofensiva, infame,

depreciativa, degradante,

16 Em 1959, o Board recusou o registro da marca Senussi
para cigarros por se tratar do nome de uma seita islamica
que proibe o fumo.



desdenhosa, desonrosa e racista em relacdo aos
indios norte-americanos (GUGGENHEIM, op.
cit, p. 293). A Pro Football Inc, detentora das
marcas Redskins, apresentou defesa, sustentando,
entre outros pontos, ameaca a liberdade de
expressdo (infringéncia da Primeira Emenda da
constituicdo), falta de legitimidade para agir da
Harjo e auséncia de danos em relacdo a
peticionaria, uma vez que ndo seria razoavel
entender que as marcas requisitadas pudessem
estar se referindo aos indios, mas sim,
exclusivamente, ao time de futebol. As marcas
Redskins, além de ndo serem depreciativas,
teriam adquirido significado préprio pelo uso?’,
sendo plenamente dissocidveis dos nativos
americanos (Ibid, p. 293-295).

Sobre as questbes constitucionais
levantadas pela Pro Football Inc, o TTAB
decidiu que fugiam ao escopo de sua competéncia
e que deveriam ser submetidas ao crivo do

judiciario. O Board rejeitou ainda o0 argumento de

que a Harjo ndo teria legitimidade para agir, por

7 Trata-se do chamado “principio da distintividade
adquirida” (secondary meaning).

18 O judiciario confirmou, ha pouco, a decisdo do USPTO.
A decisdo, contudo, ainda esta sujeita a apelagdo a Suprema
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ela ter demonstrado sua crenca de que a expressao
seria depreciativa quando aplicada aos nativos
americanos. Definiu, ainda, que para determinar
se as marcas eram ou nao depreciativas, o critério
a adotar ndo € a opinido do publico em geral, mas
somente as percepgdes daqueles que se sentem
identificados ou referidos pelas marcas em
discussao. (Ibid, p. 294-196).

A decisdo do TTAB de cancelar os
registros das marcas Redskins se deu
exclusivamente com base no fato de terem sido
consideradas depreciativas para 0s nativos norte-
americanos. N&o obstante, o Board fez questdo de
frisar que o uso das marcas no mercado nao
estaria proibido, apenas as marcas ndo poderiam
gozar mais dos beneficios propiciados pelo
registro. No entanto, a instancia revisora do
USPTO rejeitou as alegacdes da Harjo de que as
marcas seriam escandalosas, ja que ndo se teria
comprovado que elas ofendem a consciéncia ou

0s sentimentos morais de uma composicao

substancial do pablico em geral (ibid, p. 301).8

Corte dos Estados Unidos. Ver noticias no portal do
periddico TIMES (2015). Disponivel em:
<http://time.com/3949330/washington-redskins-

trademark-cancelation/>. Acesso em 17 de julho de 2015.
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No que concerne as referéncias sexuais, 0
USPTO tem rejeitado as marcas que entende
conter girias de baixo caldo. Foi 0 que ocorreu
com o pedido de registro da marca Pussy para
distinguir bebidas, entre elas as energéticas. O
Board afirmou que o termo possui um significado
sexual ofensivo e vulgar e que seria esse mesmo
significado o que uma parcela relevante do
publico em geral perceberia associada aos
produtos Em contraponto, foram permitidos,
respectivamente em 1952 e 1973, os registros de
marcas como Libido para perfumes e Weekend
Sex para revistas (LaLONDE e GILSON, op. cit,
p. 1514-1515).

Quanto ao uso de imagens com
referéncias sexuais, USPTO negou o registro da

marca Dick Heads, para servicos de bar e

restaurante, composta pela figura abaixo:

B

Dich Heads’

19 “Dick” ¢ também uma das formas populares dos
americanos se referirem a genitalia masculina.
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Figura 03: Dick Heads Fonte: Site do USPTO (2015).

Apesar das reclamacdes do requerente no
sentido de que a expressdo era apenas um apelido
para Richard Heads Bar & Restaurant, o Board
decidiu que a impressdo que prevalecia no sinal
como um todo era a vulgaridade anatémica do
desenho, composto pela cabeca de um homem
associada a genitalia masculina®® (Ibid, p. 1517).

Referéncias a substancias ilicitas também
levaram o USPTO a rejeitar alguns pedidos de
registros de marca ou cancelar outros tantos.
Objeto de pedidos de varios requerentes, a
expressdo Cocaine tem sido sistematicamente
recusada para produtos como drinques leves e
energéticos e cosméticos. O mesmo acontece com
a expressao Marijuana. A marca Marijuana Cola,
por exemplo, foi negada para drinques medicinais
(Ibid, p. 1518-1519). Contudo, marcas que
incluem nomes de drogas foram admitidas para
registro nos casos em que 0s produtos e servicos

envolvidos ndo sugerem ou estimulam o



consumo, ao contrario, visam combaté-lo ou
analisa-lo. Foi o que ocorreu com a marca
Cocaine Anonymous cujo objetivo estatuido pelo
requerente foi o de promover 0s interesses
daqueles preocupados com o consumo da cocaina
e de outros narcéticos, e com a marca Marijuana
Symposium, solicitada para conferéncias no
campo da ciéncia medicinal (Ibid, p. 1519-1520).
Demonstrada a experiéncia norte-americana com
0 que sua doutrina convencionou chamar de

“marcas imorais ou escandalosas”, passa-se a

experiéncia brasileira.

Il — O INPI e as Marcas Imorais: os “sete
pecados capitais marcarios”

Na historia legislativa da propriedade
industrial no Brasil, o Decreto 16.624, de 1923,
reiterando disposicGes das Leis anteriores (de
1887 e de 1904), proibia o registro de marcas que
contivessem palavras, imagens ou representacdes
que envolvessem ofensa individual ou ao decoro
publico (CERQUEIRA, op. cit, p. 882). Ja o
de 1945

Codigo da Propriedade Industrial

20 Apesar de se reconhecer a necessidade de se exigir
andlises mais pormenorizadas do dispositivo, recorrermos a
uma simplificacéo: a de considerar que todas as hipdteses
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(Decreto-Lei n° 7903) - em seu artigo 95, item 3°
- ampliava a redagdo e previa ndo serem
registraveis como marca as expressoes, figuras ou
desenhos contrarios a moral e aos bons costumes
e as que envolvessem ofensa individual ou
atentassem contra ideias, religides e sentimentos
dignos de consideracdo. O Cddigo da Propriedade
Industrial de 1971 (Lei n° 5.772), em seu artigo
65, item 3, vedava o registro como marca de
expressao, figura ou desenho contréario a moral e
aos bons costumes e os que envolvessem ofensa
individual ou atentassem contra culto religioso ou
ideia e sentimento digno de respeito e veneragao.
A atual redacdo, constante da LPI (artigo 124,
inciso 111), se assemelha bastante a de 1971 e
determina que ndo sdo registraveis como marca
expressdo, figura, desenho ou qualquer outro
sinal contrario a moral e aos bons costumes.
Igualmente, ndo é registravel sinal que ofenda a
honra ou imagem de pessoas ou atente contra a
liberdade de consciéncia, crenga, culto religioso
ou ideia e sentimento dignos de respeito e

veneracdo.? Importante mencionar que desde

consagradas na redacdo legal versam sobre o que aqui se
chama de “marcas imorais”.
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1843, com a criacdo do Conservatorio Dramatico,
no ambito das diversdes publicas, ja existia uma
organizacdo voltada a protecdo dos valores
morais dos nacionais. Ao longo da historia, outras
organizacdes similares foram se sucedendo até
serem extintas nos anos 1980 — DOP (1932),
DPDC (1934), DIP (1945) etc. 2

De acordo com item 5.8.2 do Manual de
Marcas do INPI, estabelecido pela Resolucéo
INPI/PR n° 142/2014, o examinador de marcas
deve observar se a expressao, desenho ou figura
constantes do sinal sdo, per se, atentatorias a
regra. Assevera que a avaliacdo técnica feita pelo
examinador deve levar em conta as caracteristicas
do segmento de mercado do produto ou servico
que o sinal visa assinalar e o tipo do publico-alvo
(geral ou especifico), bem como os canais de
distribuicdo, comercializacdo e publicidade dos
bens ou servicos em questdo. O Manual

recomenda ainda, ao examinador, que observe se

a palavra, a expressdo, o desenho ou a figura sao,

21 Para saber mais, ver: MARTINS. W. Produzindo no
escuro — politicas para a inddstria cinematogréfica e o
papel da censura (1964-1988). Rio de Janeiro:autografia,
2016.

22 0 Manual de Marcas apresenta, ainda, alguns exemplos
do que seriam marcas imorais e de sinais que ndo

33

por si so, atentatorios a moral e aos bons
costumes, independente do produto ou servigo ao
qual estejam associados ou se adquirem tal
conotacdo somente quando aplicadas a
determinados produtos ou servicos.?

Antes de se passar ao exame dos casos
concretos coletados, vale uma breve explanacédo
sobre a tramitacdo de um pedido de registro de
marca no INPIL.2® O sistema juridico brasileiro é
de carater atributivo. Significa dizer que, em
regra, é da publicacdo da decisdo do INPI de
concessao do registro na Revista da Propriedade
Industrial (RPI) que nasce o direito de
propriedade do requerente sobre a marca.

O deposito de um pedido de registro de
marca no INPI pode se dar eletronicamente ou por
papel, sendo que é pela primeira via que a
esmagadora maioria de pedidos € recebida
atualmente (mais de 90% do total). Estando o

pedido formalmente correto, ocorre entdo a

publicacio na RPI, de modo a ensejar a

incorreriam na proibicédo legal, mas sem adentrar no mérito
de discutir conceitualmente a moral.

2 Todas as etapas de um pedido de registro de marca estdo
explicadas no Portal do INPI, em:
<http://www.inpi.gov.br/menu-
servicos/marcas/etapas_processamento_pedido.pdf>.
Acesso em 21082015.
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manifestacdo de possiveis interessados que

desejem apresentar oposicdo com razoes
contrarias ao possivel deferimento do pedido. A
oposicdo deve ser protocolizada em até 60
(sessenta) dias contados da data da publicacéo do
pedido (artigo 158 da LPI). Apos, seréd publicada
na RPl a oposicdo para que O requerente se
manifeste também no prazo de 60 (sessenta) dias.
A manifestacdo ndo € compulsoria.

De acordo com o artigo 159, decorrido o
prazo de oposicao ou, se interposta esta, findo o
prazo de manifestacdo, serd feito o exame,
durante o qual poderao ser formuladas exigéncias,
que deverdo ser respondidas no prazo de 60
(sessenta) dias.?* Concluido o exame, serd
proferida decisdo, deferindo ou inferindo o
pedido do registro (artigo 160). O 04rgdo
responsavel pelos exames e pelas decisfes acerca
dos pedidos de registros de marcas depositados é
a Diretoria de Marcas (DIRMA), na forma

estabelecida pelo artigo 18, inciso I, do Decreto

n°7.356, de 12 de novembro de 2010 (que definiu

20 81° do artigo 159 determina que, ndo respondida a
exigéncia, o pedido serd definitivamente arquivado.

% O processo administrativo de nulidade pode ser
instaurado de oficio ou mediante requerimento de qualquer
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a atual estrutura regimental do INPI). A deciséo
tomada pela DIRMA podera resultar no
deferimento ou no indeferimento do pedido
(artigo 161 da LPI).

Portanto, as decisdes de mérito do INPI
envolvendo os pedidos de registros de marcas
podem ter dois deslindes: o indeferimento
(recusa) com base em algum impedimento legal
ou o deferimento (aceite), com a posterior
concessao, depois de cumpridas algumas
exigéncias relacionadas ao pagamento de taxas
para a protecdo da marca, cujo prazo € decenal
(contado da expedicdo do certificado de registro),
prorrogavel por periodos iguais e Ssucessivos.
Toda decisdo de indeferimento podera ser alvo de
recurso (artigo 212 da LPI), ao passo que todo
registro deferido e posteriormente concedido esta
sujeito, ainda, a processo administrativo que vise
obter a declaracdo de nulidade do registro (artigo
168 da LPI). 2

Por lei, cumpre ao Presidente do INPI

decidir os recursos e processos administrativos de

pessoa com legitimo interesse, no prazo de 180 (cento e
oitenta dias) contados da data da expedicdo do certificado
de registro (artigo 168, da LPI).
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nulidade, encerrando a instancia administrativa.?®
Diante da necessidade da de um 6&rgdo que
concentrasse todas as decisdes do Presidente, em
grau de segunda (e ultima) instancia, o Decreto n°
7.356/10 criou a Coordenacao-Geral de Recursos
e Processos Administrativos de Nulidade
(CGREC), responsavel, entre outras atribuicdes,
por: examinar e fornecer subsidios técnicos para
decisdo do Presidente do INPI nos recursos e
processos  administrativos  de  nulidade,
interpostos na forma da legislacdo vigente de
propriedade industrial, emitindo parecer sobre a
matéria técnica suscitada; examinar e fornecer
subsidios técnicos para decisdo do Presidente do
INPI nos demais recursos em matéria de
propriedade intelectual, cuja competéncia do

registro seja atribuida ao INPI por forca de lei

% Encerrada a instancia administrativa, a tnica forma de
questionar e tentar reverter um ato do INPI é a via judicial,
sendo a Justica federal a competente para o ajuizamento da
acdo respectiva.

27 Em regimentos anteriores, a CGREC foi precedida por
instancias recursais com outras denominagdes e algumas
formas diferentes de composicdo e de operacionalizagéo.
Por isso, quando as decisdes mencionadas no trabalho
forem ancoradas em pareceres da lavra de antecessoras
regimentais da CGREC, serdo utilizadas expressdes como
“segunda instincia”, “instancia recursal” ou “instincia
revisora”.
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(artigo 21, incisos I e 11, do Decreto n° 7.356/10).

27

Como a Diretoria de Marcas e a CGREC
vém decidindo acerca de pedidos de registros de
marcas indeferidos com base no inciso Il do
artigo 124, da LPI? Quais temas tém suscitado
mais indeferimentos? Quantas decisbes foram

reformadas e  mantidas?®  Por  quais

fundamentos? E possivel identificar um padréo
técnico harmonioso de exame entre as duas

instancias administrativas do INP1?

Metodologicamente, se agrupou as

incidéncias mais recorrentes nos dados coletados

por afinidade tematica. Buscou-se entéo

identificar os padrGes morais que orientaram as
decisdes dos examinadores de marcas. As sete
categorias resultantes, que denominamos de “sete

pecados capitais marcarios” foram as seguintes:

% por dificuldades técnicas na obtencdo dos dados,
trabalhou-se, apenas, com decisfes da segunda instancia em
recursos contra decisdes de indeferimento. N&o tivemos
acesso a eventuais decisfes em processos administrativos
de nulidade. N&o obstante, ndo é exagero dizer que, se
existirem tais casos, deverdo ser de bem pequena monta.
Processos administrativos de nulidade (a excecdo do que é
movido de oficio, pelo proprio INPI) necessitam de um
interessado em obter a nulidade de um registro de outra
pessoa, 0 que na pratica administrativa do INPI é bastante
comum em outras hipoteses legais como, por exemplo, as
dos incisos V, VI e XIX, do artigo 124, da LPI, mas ndo a
do inciso I11.



substancias ilicitas, nudez, obscenidades,
religiosas, desviantes, ideoldgicas e sinais
polissémicos.  Abaixo, se  discute  as

caracteristicas de cada uma dessas categorias, a
partir de exemplos de sinais indeferidos em
pedidos de registros de marcas:

1) Substancias ilicitas: 0
indeferimento na DIRMA costuma ocorrer
independente do produto ou servico a que se
refira o sinal. Basta que a marca seja constituida
por apelido de substancia entorpecente (hemp ou
maconha), giria (“baseado”), nome cientifico
(cannabis sativa), desenho ou imagem de planta,
erva, comprimido, liquido ou p6 percebido pelos
examinadores como sendo substancia de uso
proibido. No limite, é s6 o examinador entender
que o ‘contexto’ da imagem remete ao uso de
substancia entorpecente — como no caso do sinal
Reggae In Bahia?®, abaixo reproduzida - para que
a marca seja considerada ofensiva a moral e aos
bons costumes. Na figura 4, agrupamos alguns

exemplos que expressam esse entendimento:

29 No despacho que indeferiu o sinal, o examinador justifica
que a figura apresenta: “forte indicio de referéncia a
substancia entorpecente proibida.”
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Figura 4: Marcas indeferidas na categoria Substancias

Proibidas. Fonte: SINPI/INPI (2015)

Os sinais supracitados foram requeridos,
respectivamente, para proteger 0s seguintes
produtos ou servigcos: medicamentos; calgados e
vestuario; vestuario; bebidas alcodlicas e fios e
materiais téxteis.

No tocante a segunda instancia, diferentes

decisdes foram dadas envolvendo a palavra

Hemp. Em trés pedidos de registro para os sinais
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Planet Hemp, destinados a assinalar servicos
como comerciais de radio e televisdo e de
espetaculos ao vivo ou produtos como jornais e
revistas, houve reforma das decisbes de
indeferimento. Apesar de ndo se ter tido acesso
aos pareceres tecnicos que orientaram tais
decises, se pode cogitar que a caracteristica de
maior liberalidade de comportamento do
segmento de entretenimento concorreu para a

mudanca do entendimento institucional.

2) Nudez — independente do produto
Ou Servico, assim como na categoria anterior, sdo
tradicionalmente indeferidos os pedidos de
registros com sinais que facam mencdo (com
palavras e expressGes) ou contenham imagens
com o0s nomes de determinados componentes do
corpo humano comumente associadas a
sexualidade (seios, labios vaginais, vagina, pénis,
escroto, espermatozoide, nadegas e anus etc). Nao
importando o idioma no qual o termo aparece ou

se as expressdes utilizadas sdo regionalismos

30 Curiosamente, quando se faz o caminho inverso e se
consulta o banco de dados do USPTO se constata que varios
sdo o0s sinais registrados como marcas contendo as
expressdes buttock, culo, culitos, bumbum e bunda, dentre
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comuns, para fins de registro como marca em
regra ndo sdo aceitos.

Em especial, percebe-se que mencgdes as
nadegas sdo invariavelmente consideradas
ofensivas ao padrdo de moralidade que deve ser
preservado — 0 que ndo deixa de ser muito
intrigante quando se considera as representacdes
sobre o Brasil que sdo veiculadas no exterior.
Alids, a palavra buttock (nadegas, bunda em
traducdo livre), ao ser requerida como marca no
INPI para assinalar pecas do vestuario, foi
indeferida em razdo de sua traducdo.®® Na figura

5, observamos exemplos de sinais inseridos nesta

categoria.

outras — isto €, em uma sociedade cuja matriz moral
repousa, em boa parte, na ética protestante, ha mais
tolerancia ao registro dessas expressoes do que na “patria
do carnaval”.



COO'S

Figura 5: Marcas indeferidas na categoria Nudez. Fonte:

SINPI/INPI (2015)

Na mesma ordem em que as figuras se

apresentam, informamos que o0s seguintes
servigos ou produtos foram requeridos por esses
sinais: entretenimento; servicos de alimentacao;
vestuario; revistas e vestuario. No caso especifico
do sinal Fiof6, foi indeferido o pedido de registro
sob a alegacdo de que “O sinal em tela é
dicionarizado, porém como expressdo chula,
infringindo 0 dispositivo legal
supramencionado”. Portanto, ndo importa se os
Orgédos sexuais ou as partes intimas séo tratados

pelo nome cientifico, girias ou regionalismos,
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para fins do registro como marca no INPI,
independente do idioma em que o pedido esteja
redigido, essas expressdes sdo entendidas como
imoralidades. Caso interessante envolvendo o
aspecto da nudez diz respeito ao pedido de
registro da marca Catuaba Exdtica que foi
indeferida pela DIRMA e reformado em grau de
recurso para assinalar “bebidas em geral”. O sinal

requerido foi o seguinte:

e Pasuisla

S e i
e R ,f/wr.} -

Figura 6: Marca Catuaba Exoética Fonte: SINPI/INPI

(2015)

A segunda instancia reformou a decisao
de indeferimento sob a alegacdo de que o casal
retratado na figura ndo se encontra nu e que sua
posicdo remete a gestos de caricia, mas nao de
copula sexual. Outra decisdo interessante da
segunda instancia se refere a reforma do
indeferimento do pedido de registro para a marca
Dupiru, visando assinalar bebidas e xaropes
concentrados. Observa-se que, no segmento de

mercado de bebidas (especialmente o de
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aguardentes que, por tradicdo, recorre a
expressdes irreverentes e picantes para apo-las
aos seus produtos), ha maior flexibilidade no
sentido de permitir o registro de sinais que
poderiam, a principio, ser considerados
atentatorios a moral e os bons costumes.

3) Obscenidades — nesta categoria
estdo reunidos o0s sinais constituidos por
expressdes de baixo caldo ou gestos obscenos, de
acordo com a DIRMA. Uma curiosidade
verificada ao longo da andlise é a classificacdo
institucional da palavra “tesdo” como termo
vulgar ou chulo, portanto, obsceno. Neste caso,
resta evidente que 0s examinadores
desconsideram as demais acepcdes da palavra,
inclusive seu uso corriqueiro para expressar
intensidade. ~ Agindo  assim,  concebem
performaticamente o ato de descrever ou falar
sobre o desejo sexual como obscenidade — o
mesmo ocorre com a palavra “orgasmo”. Ha ai
um evidente julgamento de valor que orienta a
escolha de uma acepgéo em detrimento de outras
e nos fornece indicios sobre os padrdes morais

vigentes no Instituto.
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WEPAMERS,

1 s
Sacaninha

Figura 7: Marcas indeferidas na categoria Obscenidades

Fonte: SINPI/INPI (2015)

No caso dos sinais Willy, Brasiltesdo e
Mrs. Palmers, a justificativa para indeferimento
residiu na imagem contida nos sinais e todos
foram requeridos para pecas do vestuario. Auto
Pecas Fuck é autoexplicativo, ja& o sinal
Sacaninha visava assinalar aguardentes. Neste
caso, nem mesmo a caracteristica do segmento de
mercado de aguardente (que, como dito,
habitualmente se vale de expressdes irreverentes
convencer  0S

e picantes),  conseguiu

examinadores quanto a possibilidade de registro



da expressao. A negativa ao registro se sustentou
no fato da palavra sacaninha ser derivada de
sacana, expressao classificada como chula no
dicionario Aurélio. Isto é, observou-se 0 padrédo
moral preservado na lingua culta para embasar a
analise quanto a registrabilidade do sinal.*!

Em consondncia com o entendimento da
DIRMA para sinais contendo a palavra Tesdo, a
CGREC manteve o indeferimento de cinco
pedidos de registro para a marca Barretesdo -
uma aglutinacdo da palavra Barretos (nome de
uma cidade do interior paulista muito famosa por
seu festival de rodeio) com a palavra “tesdao”.
Destinados a assinalar diversos produtos, 0s
pedidos foram depositados por uma equipe de
rodeios. A CGREC negou os pedidos, apesar das
alegacGes da requerente de que ja era possuidora
de um registro da marca Barretesdo para assinalar
roupas e acessorios do vestuario e de que 0sS
deferimentos dos cinco pedidos constituiriam
mera extensdo de um direito adquirido. Segundo
a instancia revisional do INPI, a ndo aplicacdo da

melhor técnica em uma decisdo anterior ndo

31 Entretanto, a DIRMA concedeu 0s registros das marcas
Rabo Quente e Sa Cana Aguardente de Cana para 0s
mesmos produtos, o que denota que os valores morais de
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poderia ensejar ampliar o escopo de protecéo para
além daqueles produtos ja protegidos pelo
registro erroneamente concedido.

4) Religiosas - Uma especificidade
desta categoria reside no fato dela levar em
consideracdo o segmento de mercado no qual o
sinal sera utilizado. Nas categorias anteriores, as
restricbes eram universais, ndo dependentes do
produto ou servico reivindicado. Nos temas
religiosos € justamente o contrario: a atencdo se
volta para o uso comercial da marca. Nao é
somente 0 signo em si que esta sob andlise, mas o
seu uso. Neste sentido, 0 nome de um personagem
biblico ou religioso ndo encontra previsdo de
restricdo quanto ao seu registro desde que sua
associacdo com o produto ndo ofenda sentimentos
dignos de veneracéo ou crenca. Contudo, hd ai um
grau de subjetividade que ao ser exposto as
afiliacdes religiosas dos examinadores possibilita
entendimentos diversos sobre a questao.

Na figura 8, os sinais Cristo Rei (para
graxa), Sao Vicente (sacos de lixo e papel

higiénico) e Notredame Motel (motel) salientam

cada examinador ainda sdo variaveis intervenientes
fundamentais na apreciacdo da questdo moral em pedidos
de registros de marcas.
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bem o entendimento ao qual nos referimos. Os
sinais Farmacias Irma Dulce (Farmécias) e Em
nome do Santo (bares e restaurantes — reproducao
da face de Cristo na figura) embora também
tenham apontado os servigcos requeridos como
justificativa de impedimento ao registro da marca,
ndo conseguem evidenciar de imediato como
esses servicos poderiam ser ofensivos aos

personagens em questéo.

Figura 8: Marcas indeferidas na categoria Religiosas.

Fonte: SINPI/INPI (2015)

Um exemplo emblematico do grau de

liberalidade presente nas decisdes dos

examinadores da DIRMA pode ser encontrado na

decisdo denegatdria do sinal nominativo Lutero
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(para vestuario). A justificativa para a deciséo
sustenta que o sinal remeteria “de maneira
inegavel” a Martinho Lutero (Martin Luther) um
dos articuladores da Reforma Protestante. Desta
forma, considerando que o sinal “visa proteger,
entre outros produtos do vestuario, uma linha de
cuecas e sungas, € do nosso entendimento que tal
ligacdo possa ofender os seguidores das igrejas
luteranas”. Enfim, trata-se de expressao que €
apontada como potencialmente ofensiva as
liberdades de crenca, mas cuja ofensa tem de ser
desvelada pelo examinador para que possa ser
conhecida pelos seus pares e pelos consumidores.

Exemplo encontrado de decisdo reformada
apos indeferimento pela DIRMA é o da marca
DES Industria e Comércio de Bebidas Divino
Espirito Santo, para bebidas alcodlicas (com

excecao de cerveja). Eis o sinal que foi requerido:

A

Figura 9: Marca Divino Espirito Santo Fonte: SINPI/INPI

(2015)



Em seu parecer, a segunda instancia
sustentou que a marca em tela ndo parecia
contrariar sentimentos dignos de respeito e
veneragdo: “a associacdo de nomes religiosos a
bebidas alcodlicas é pratica comum. [...] Varios
sdo os exemplos de marcas compostas por nomes
de entidades religiosas que assinalam produtos
desse género”. Na mesma linha, em 2002, foi
reformada a decisdo de indeferimento para a
marca Santa Ceia, destinada a assinalar vinhos,
vermouts e aguardentes. Neste caso, o sinal
requisitado remetia ndo ao nome de qualquer
personagem religioso, mas a uma famosa situacéo

retratada na Biblia.

5) Desviantes — trata-se da categoria
constituida por sinais que tragam em seus nomes
ou figuras mencdes (ou evoquem) as atividades

ou produtos relacionados a crimes e

contravencdes ou a grupos conhecidos por atuar a

margem da lei. A maior parte dos sinais

indeferidos pela DIRMA nesta categoria

continham apenas palavras ou expressdes, sem

quaisquer imagens. Eis alguns exemplos:

Primeiro Comando da Capital e PCC (videos,
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livros, entretenimento), Mafia Urbana (Roupas),

Comando Vermelho (Roupas), Tendéncia
Criminal (grupo musical) e Base Criminal (grupo
musical).

A interdicdo ao registro do sinal
independe do segmento de mercado, basta que
ocorra, olhos do examinador,

aos algo

classificado como ‘“apologia ao crime” ou
“remissao a um ilicito penal” para que o
impedimento ao registro de caracterize. Na Figura

10 apresentamos alguns exemplos de sinais

indeferidos nesta categoria:

MAFIA

A@\

MARIN

St

Sennres

Catetoes
KAMORRA

pizzA

Figura 10: Marcas Indeferidas na categoria desviantes

Fonte: SINPI/INPI (2015)
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Os sinais Mafia Maringaense, Porte
llegal (de armas, como lido pelo examinador) e
Smuggling (contrabando) foram requeridos para
pecas do vestuario. Em Senhores Cafetdes (banda
musical), ha uma ampla explicagdo sobre a
atividade profissional do proxeneta sustentando a
decisdo quanto a irregistrabilidade do sinal. Jaem
Kamorra Pizza (servicos de alimentacdo),
presume-se que o0 grupo mafioso italiano
(Camorra) seria suficientemente conhecido do
publico em geral para se justificar a deciséo.
Quanto a segunda instancia, vale
mencionar o caso do pedido de registro para a
marca Clandestina, que visava assinalar bebidas

alcoolica e ndo-alcodlicas. O significado de ilegal

ou ilegitimo, a que a palavra se refere, foi

fundamental para a  manutencdo  do
indeferimento.
6) Ideoldgicas — neste grupo se

encontram o0s signos que sdo indeferidos por
critérios politico-ideoldgicos. Deve-se ressaltar
que, emboraa Lei de Propriedade Industrial tenha
nacional o limite de

no territério sua

aplicabilidade, os valores que se encontram
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ameacados a partir da possibilidade de registro
desses sinais parecem ser extraterritoriais. Neste
caso, a ofensa aos costumes se encontra
imbricada a defesa de um determinado sistema ou

regime de governo, conforme se pode observar na

figura 11.

JCento7 oo

Joans Wear **

e [ ———

SENDERO LUMINOSO HOLOCAUSTO

Figura 11: Marcas Indeferidas na categoria Ideoldgicas

Fonte: SINPI/INPI (2015)

No primeiro sinal, requerido para pecas do
vestuario, o examinador viu uma suéstica nazista
estilizada, o que impossibilitou o registro. No
segundo conjunto, a expressdo Osama
assinalando servigos de dedetizacdo sugeriria, a
seu ver, “ilagoes de cunho politico-religioso”. O

sinal Fihrer nem sequer chegou a ser alvo da



analise dos examinadores, a Procuradoria do

Instituto enviara um comunicado interno
solicitando o indeferimento do sinal. Sendero
Luminoso foi requerido em duas ocasides
distintas, em 1999 (doces) e 2000 (atividades
culturais) sendo negado com a seguinte
justificativa: “grupo guerrilheiro atuante no
Peru”. No caso de Holocausto (Banda Musical),
o fato a que se refere a expressao exerceu forca
suficiente para inviabilizar o registro do sinal: “0
termo holocausto ficou conhecido como a
execucdo em massa de judeus e/ou outras
minorias perseguidas, como ciganos,
homossexuais...”.

N&o se observou na segunda instancia
casos de recursos

pedidos de registros

envolvendo sinais de carater politico-ideologico.

7) Sinais Polissémicos — 0 que
caracteriza os sinais reunidos nesta categoria nao
€ 0 sentido imediato que 0s mesmos transmitem
aos consumidores em uma primeira leitura, mas a
particularidade com que o0s examinadores

traduzem esses sinais. Isto €, o impedimento ao

registro se encontra na singularidade da leitura.
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Para fins de entendimento e clareza quanto aos

aspectos a que estamos nos referindo

abordaremos cada um dos exemplos apresentados

na figura 12.

Blofyg

Figura 12: Marcas Indeferidas na categoria Sinais

Polissémicos Fonte: SINPI/INPI (2015)

A negacao ao registro do sinal Peace and
Love Trip (papel de cigarro) se assenta na
seguinte premissa: “A expressdo ‘paz e amor’ é
uma giria dos hippies e significa ‘tranquilo, tudo
bem!’. Entre as caracteristicas associadas aos
hippies estd o uso de drogas como a maconha,
haxixe e alucinégenos como o LSD visando a
‘liberagdo da mente’ por sua natureza
iconoclasta e ilicita” a justificativa prossegue e,
ao encerrar sua tese, o examinador conclui que o

sinal é contrario a moral e aos bons costumes. A
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analise do sinal Analgesia (lubrificantes sexuais)
apresenta um tom similar: “O termo anal, em
destaque na figura, quando associado a
finalidade do produto, remete a um tipo de
relacdo sexual (sexo anal) que ainda hoje na
sociedade € visto com preconceito, podendo ser
percebido como sinal contrario a moral e aos
bons costumes”. Em ambos os casos, tanto a
interpretacdo dos sinais como a concepg¢do dos
valores que devem ser protegidos parecem, no
minimo, controversas.®?

Ja as leituras do sinal Uqg rola
(publicidade; publicacdo de eventos) e da parte
figurativa do signo Bioform Implante (préteses)
se situam em outra dimensdo polissémica:
naquela em que a questao se encontra no olhar do
examinador e ndo no exame - que desconsidera
inclusive os produtos/servicos reivindicados.
Afinal, quando se associa expressao Uq rola ao
servico de publicacdo de eventos parece que o

sentido pensado para o conjunto marcério foi o de

verbo intransitivo (0 que acontece) e ndo o de

32 O preconceito parece uma chave explicativa instigante
para se pensar o julgamento moral em pesquisas futuras,
tendo em vista que se caracteriza por ser uma valoragéo
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substantivo feminino (Uh, que pénis) como restou
entendido pelo examinador. Analise similar se
verifica na decisdo do sinal Bioform Implante no
qual a reproducdo figurativa de uma protese
dentaria é interpretada como uma figura que
atenta contra a moral e 0s bons costumes. Nos
dois casos, a suposta imoralidade ou ofensa a
sociedade se alimenta de uma atitude de
suspeicdo preventiva que, por vezes, ingressa na
atividade de exame.

Caso interessante sobre sinal polissémico,
mais recente, e que talvez aponte uma nova
tendéncia de exame no INPI, se encontra nas
decisdes da DIRMA de deferimento de dois
pedidos de registros para as marcas Power Guido,
uma delas para bebidas energéticas ndo-
alcoolicas (e produtos similares) e outra para
bebidas alcoolicas e esséncias alcodlicas para
colocar em bebidas etc. Considerou a DIRMA 0s
sinais registraveis ndo obstante a ideia que
expressdo pode adquirir quando lida, pela sua

fonética, que remete a erecdo masculina.

negativa de algo que se desconhece e que é disseminado
através das geracoes.



Entre os dados coletados, a segunda

instincia nao interviu em qualquer caso

relacionado a essa categoria.

Consideraces

Considerando a natureza exploratoria do
presente  estudo, se apresenta algumas
consideracOes gerais sobre os dados analisados.
Observa-se que uma ligeira inclinacdo ao
conservadorismo nas praticas institucionais tem
sido uma caracteristica permanentemente
verificada nas decisbes administrativas dos
examinadores do INPI em processos de registros
de marcas, salvo poucos casos em que uma
posicao um pouco mais liberal prevaleceu. Nota-
Se que os critérios gque sustentaram essas decisfes
de indeferimento pouco se modificaram ao longo
dos ultimos anos, contexto no qual
transformacdes politicas, econémicas, culturais,
sociais e tecnoldgicas impactaram bastante nossa
sociedade tanto no acesso como na divulgacao de
informagdes e conteddos diversos. Atualmente,
por exemplo, ndo apenas a imagem de um

preservativo como o modo correto de usa-lo é
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algo corrente nas campanhas promovidas pelo

Ministério da Saude, mas passivel de

indeferimento se constituir parte de signo
requerido como marca. Por outro lado, a
renovacdao substancial pela qual passou o corpo de
servidores que atuam no exame de marcas do
INPI nos ultimos 15 a 20 anos, por forca, entre
outras causas, de concursos publicos realizados,
ndo parece ter sido estimulo suficiente para
renovar e adensar diretrizes de anélise e modificar
substancialmente entendimentos cristalizados
sobre a questdo da moralidade e sua relacdo com
as marcas. Mas se a censura moral era uma forma
de interlocucdo entre a sociedade civil e o Estado
durante o regime militar (Martins, 2016), com a
redemocratizacdo isso ndo deveria ter se alterado?

De um modo geral, os dicionarios tém
sido a fonte de consulta principal que tem
orientado as decisGes quanto a registrabilidade
dos sinais. Embora essa tenha se mostrado uma
estratégia funcional, sdo evidentes as perdas e 0
empobrecimento que a medida acarreta: ironias,
deboches, escarnios, trocadilhos e metéforas séo,

por vezes, reduzidos aos sentidos dicionarizados

das expressdes, comprometendo atitudes que



Acta Scientiae et Technicae, Volume 7, Number 2, Dec 2019

foram pensadas na elaboracdo de determinados
signos. Isso € bem evidente nos sinais
reivindicados para atividades culturais que foram
negados, como os blocos carnavalescos (S6 vai
quem Chupa, Suvaco de Cristo etc), os programas
televisivos e humoristicos teatrais (O Grelo
Falante, A Bicha como ela é, Sexo Oral etc) e 0s
grupos musicais (Ardéncia no Regasso, Psirico,
Buli com Tu etc).

Em algumas situaces, a interpretacéo do
examinador se assenta em valores que parecem
mais derivados de preconceitos sociais - bastante
comuns a todos n6s, mas que podem e devem ser
objeto de reflexdo e critica - do que em efetivas
ofensas & moral, aos bons costumes, as liberdades
ou aos sentimentos dignos de veneracdo e
respeito. Ndo se estd com isso afirmando que
essas decisbes estejam tecnicamente incorretas,
ndo é esse 0 objetivo! Interessa apenas destacar a
necessidade de se evidenciar mais, durante o
exame, eventuais caracteristicas sociais e

culturais do segmento de mercado envolvido,

assim como 0s produtos e 0S servigos para oS

33 Ficou bastante conhecido, na midia, o caso da propaganda
da cerveja Devassa, com a socialite internacional Paris
Hilton, por ter sido considerada ofensiva as mulheres.
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quais o sinal foi requerido, para fins de aplicacdo

do inciso Il do art. 124 da LPI. Decisdes
interessantes podem ser observadas, por exemplo,
em pedidos de registros no mercado de bebidas,
especialmente no segmento de bebidas alcodlicas,
como as aguardentes.

A experiéncia norte-americana com as
marcas imorais demonstra uma realidade de
bastante engajamento de entidades e movimentos
da sociedade civil na vigilancia de pedidos de
registros de marcas potencialmente ofensivos a
determinados grupos étnicos ou as ditas minorias
de forma geral. O caso Redskins é o exemplo mais
ilustrativo dessa tendéncia a mobilizacdo. No
Brasil, movimentos semelhantes sdo bem
escassos em assuntos envolvendo marcas.
Mobilizacdo ainda incipiente, mas semelhante a
encontrada nos Estados Unidos, se apresenta mais
no campo publicitario e na defesa do consumidor,
em algumas decisbes de retirada do ar de
tomadas Conselho de

propagandas, pelo

Autorregulamentaco Publicitaria (CONAR).%



Nos Estados Unidos, se nota ainda uma

disposicdo permanente, por intermédio de
exaustivas argumentagdes, em demonstrar que o
potencial ofensivo do sinal ndo atinge apenas as
concepcbes de vida e visbes de mundo do
examinador, mas ao publico em geral. No caso
brasileiro, isso € menos evidente, bastando que a
ofensa seja percebida como tal pelo responsavel
pelo exame para que o sinal seja indeferido. Dai
se abrir mais espaco, por vezes, para decisdes que
podem soar destoantes®, ndo que estas também
ndo se observem no USPTO.

Por fim, como sugestdes para pesquisas
futuras, um mergulho mais detalhado e profundo
no rol de casos coletados, e de outros mais
recentes, se faz necessario. Pretende-se que este
trabalho seja recepcionado como uma primeira
grande aproximacdo no exame especifico do
tema. Metodologicamente, procurar conhecer
melhor, no futuro, o perfil politico-ideoldgico,
cultural e

social, religioso do corpo de

examinadores do INPI pode se revelar uma

34 Mencione-se a decisdo de indeferimento do pedido de
registro da marca Aguardente de Cana Maltada Du Piru,
para assinalar bebidas em geral, em contraste com a recente
concessdo do registro da marca Hot Dog Du Piru para

48

Machado et al. 2019

estratégia interessante para conferir maior
compreensdo, do ponto de vista externo, as
decisbes do Instituto. Entende-se que isso vale
ndo somente para o Brasil. Mesmo nos Estados
Unidos, parece ndo haver quem tenha avancado
com estudos nesse sentido.

Eliminar por completo a subjetividade no
exame de marcas consideradas imorais parece
uma tarefa impossivel. No entanto, se pode
avancar mais no aprimoramento de parametros
técnicos de exame. Preliminarmente,
compreender as principais discussdes e questdes
gue envolvem a moral no campo da filosofia, da
ética, do direito e de outras ciéncias € um passo
que pode resultar em ganhos valiosos na hora de
se discutir e decidir se uma marca incide ou nao
na proibicdo do inciso Ill, do artigo 124, da LPI.

E a humilde dica que deixamos para académicos

e para os examinadores de marcas do INPI.
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