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Resumo

O presente artigo tem como objetivo a andlise do instituto do
Secondary Meaning e sua aplicagé@o no direito brasileiro. Ao
longo do estudo, expdem-se os par@metros para que uma
marca constituida por termo genérico, descritivo ou evocativo
— conforme artigo 124, Il e VI, da Lei da Propriedade Industrial
(Lei n® 9.279/96) — adquira suficiente poder distintivo, de forma
a viabilizar sua protecdo por meio de registro perante o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Para tanto, seréo
ponderadas decisbes judiciais, de forma a extrair os critérios
utilizados pelos Magistrados brasileiros para aplicacdo da
doutrina do Secondary Meaning. Por fim, examina-se recente
iniciativa do INPI, que criou procedimento administrativo para
o reconhecimento da distintividade adquirida. Conclui-se que a
formalizacdo dessa possibilidade, se acompanhada de critérios
técnicos claros e compativeis com a jurisprudéncia, pode
consolidar a doutrina, aproximando o sistema nacional das
melhores prdticas internacionais e fortalecendo a seguranca
juridica na protecdo marcdria.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual. Marca.
Secondary Meaning. Significado secundério. Distintividade.

Abstract

This article aims to analyze the Secondary Meaning institute
and its application in Brazilian law. The study sets forth

the parameters under which a trademark composed of a
generic, descriptive, or suggestive term - pursuant to Section
124, 1l and VI, of the Brazilian Industrial Property Law (Law
No. 9,279/96) - may acquire sufficient distinctiveness to
enable its protection through registration before the Brazilian
Patent and Trademark Office (INPI). Judicial decisions are
examined to identify the criteria applied by Brazilian courts
in recognizing Secondary Meaning. The article also analyzes
a recent inifiative by the INPI establishing an administrative
procedure for the recognition of acquired distinctiveness. It
concludes that formalizing this mechanism, if accompanied
by clear technical criteria consistent with judicial precedents,
may consolidate the doctrine, align the Brazilian system with
international best practices, and enhance legal certainty in
trademark protection.

Keywords: |Intellectual Property. Trademark. Secondary
Meaning. Distinctiveness.

Revista da ABPI*n® 199 « Nov/Dez 2025 7

V.LIN3IWId AYNVLINOWN a¥VvOa3 Zin eded opelduadl - [dGV ep [enliA edsloliqig



8 Revista da ABPI * n° 199 « Nov/Dez 2025

* Artigo

-

5 ¢ Concluséo * Referéncias bibliogrdficas

Sumério * 1 @ Introducdo - 2 * Das marcas fracas e do fenémeno do Secondary Meaning - 2.1 ¢ Classificagdo
das marcas segundo o seu grau de distintividade - 2.2 ¢ Secondary Meaning: Origem e definicdo do fenémeno
- 2.3 ¢ legislacéo aplicdvel ao direito brasileiro - 3 ¢ Pardmetros para aplicacdo do Secondary Meaning pelos
tribunais brasileiros: Andlise de notdveis julgados - 3.1 * Leading case: Polvilho Antisséptico - 3.2 ¢ China In

Box - 3.3 ® Pomodoro - 4 ¢ A nova previsdGo administrativa do INPI sobre a distintividade adquirida -

1 e Introducao

Os ativos imateriais constituem importante componente do
fundo de comércio, tendo papel de destaque no desenvolvi-
mento da atividade empresdria. Tais ativos ndo sé refletem no
conteldo monetdrio, mas também na reputacéo e imagem do
empresdrio perante os consumidores e do pUblico em geral.

Presente no rol de bens imateriais estd a marca, que tem
como principal funcdo distinguir produtos e servicos para
identificar seu titular dentro de um segmento mercadolégico
especffico. A legislagdo pdtria caracteriza a marca como si-
nal distintivo visualmente perceptivel, ndo compreendido nas
proibicdes legais'. A marca constitui, entdo, recurso estraté-
gico para o empresdrio.

Ocorre que, por vezes, a relevéncia da marca para a atividade
empresdria tem como reflexo o desenvolvimento de signos ini-
cialmente desprovidos de distintividade, compostos por termos
genéricos ou descritivos no setor econdémico em questdo.

Tal prdtica, embora compreensivel sob a ética da eficiéncia
comunicacional, esbarra nos limites juridicos da protecao
marcdria. Isso porque o ordenamento brasileiro impde que a
concess@o do registro marcdrio deverd respeitar os requisitos
de registrabilidade dispostos nos artigos 122 e 1242 da Lei
da Propriedade Industrial (LPI - Lei n® 9.279/96), dentre eles
a necessidade de que a marca seja suficientemente distintiva.

E diante desse cendrio que a doutrina do Secondary Mea-
ning se desenvolve. Concebida no sistema juridico norte
americano e posteriormente recepcionada por diversas ou-
tras ordens juridicas, tal qual a brasileira, determina que uma
marca constituida inicialmente por termo genérico, descritivo

ou evocativo — conforme disposto no artigo 124, VI, da LPI -
poderd adquirir suficiente poder distintivo caso determinadas
condicées e pardmetros sejam alcancados.

No Brasil, ndo obstante a LPI ndo aborde diretamente a dis-
tintividade adquirida, a doutrina e a jurisprudéncia tratam da
aplicacéo do fendmeno, existindo extenso portfélio de julga-
dos e estudos fixando parédmetros para o seu reconhecimento.

Adicionalmente, o Instituto Nacional da Propriedade Indus-
trial (INPl)anunciou recentemente a implementacéo de nova
modalidade de andlise do depdsito de pedido de registro de
marca, através do qual serd considerada a possivel distin-
tividade adquirida do sinal. A iniciativa foi respaldada por
consultas publicas e extensos debates internos da autarquia,
e, conforme informado, poderd ser explorada em diferentes
momentos do procedimento administrativo, como no ato do
depésito, manifestacdes intermedidrias e fase recursal.

A andlise da doutrina do Secondary Meaning neste estudo
através de viés integrado, considerando doutrina, jurispru-
déncia e o procedimento administrativo, tem por finalidade
enfrentar o tema de maneira ampla, contribuindo para o
amadurecimento das discussées quanto & aplicabilidade do
instituto no Brasil.

2 « Das marcas fracas e do fenomeno
do Secondary Meaning

e acordo com a jurisprudéncia norte-americana (o S.S.
D d i d t S.S
Kresge Co. v. United Factory Outlet, Inc)®, marcas possuem
graus de distintividade e podem ser classificadas como “fan-
tasiosas” e “arbitrdrias” (ditas “fortes”) ou “sugestivas”, “des-
critivas” e “genéricas” (ditas “fracas”).

! Lei n® 9.279/96. “Art. 122. Séo suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptiveis, ndo compreendidos nas proibicées legais.”

2 Lein® 9.279/96. “Art. 124. Néo séo registrdveis como marca: VI - sinal de cardter genérico, necessdrio, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver
relagéo com o produto ou servigo a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma caracteristica do produto ou servico, quanto & natureza,
nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de producéo ou de prestacéo do servico, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.”

3 FRUCHTER, Lynn S., Anne Hiaring; JENNINGS, Jonathan S. Understanding basic trademark law 2001. Nova lorque, EUA: Practising Law Institute, 2.001, p.21.
Julgamento do caso S.S. Kresge Co. v. United Factory Outlet, Inc. 598 F.2d 694, 696 (1st Cir. 1.979), aff'd, 634 F. 2d 1 (1st Cir. 1.980).
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As marcas genéricas/descritivas/sugestivas séo classificadas
enquanto fracas pela sua baixa distintividade, sendo certo
que no Brasil, com frequéncia, tais marcas ndo cumprem os
requisitos de registrabilidade perante o INPI. Como consequ-
&ncia, ndo seria possivel que um individuo adquirisse direitos
de exclusiva sobre um signo considerado fraco.

Eg@nﬁd

2.1 - Classificacao das marcas segundo
o seu grau de distintividade

OSKLEN Kodak

GRAFICO QUANTO A CLASSIFICACOES DE MARCAS DE
ACORDO COM SEU GRAU DE DISTINTIVIDADE

Diferente das marcas fantasia, as marcas arbitrdrias® sdo
compostas por fermos existentes, com elementos nominativos
que se originam de idiomas reais. Entretanto, as palavras e

FANTASIOSA p L .
simbolos da marca arbitrdria ndo guardam relagéo com os
produtos e servigos por ela identificados. Sendo assim, tra-
tam-se de expressdes existentes e difundidas no vocabuldrio
ARBITRARIA de um idioma comum, mas cujos significados ndo guardam

quaisquer afinidades com a atividade do negécio.

SUGESTIVA
DESCRITIVA . 2
PaodeAcucar
Cigarros Supermercado
GENERICA
Marcas fantasia* sdo aquelas compostas por elementos
nominativos sem relacdo com vocdbulos pré-existentes em
quaisquer idiomas. Estas séo criadas Unica e exclusivamente Brinquedos Chocolates

para identificacdo dos produtos/servicos ofertados pelo seu
titular. Como consequéncia, é possivel concluir que tais mar-

cas ndo possuem qualquer ligacdo com os itens que repre-
senfam e, devido a isso, possuem alto grau de distintividade
e podem ser registradas em qualquer classe.

As marcas sugestivas®, também denominadas evocativas,
sdo aquelas que, apesar de ndo descrever exatamente o
produto ou servico que distingue, sugerem o que serd por

4+ WIPO, World Intellectual Property Organization. Criando uma marca. Uma introducéo &s marcas para pequenas e médias empresas. Série Propriedade Inte-
lectual para Empresas Ndmero 1. Pégina 22. “Marcas inventadas ou fantasiosas sdo palavras inventadas, ou sinais, sem nenhum significado real. Posto que sGo
fruto da sua imaginagéo, um concorrente que venda o mesmo produto ndo terd nenhuma justificativa para utilizar a mesma marca ou similar. As marcas fantasiosas
s@o as marcas mais fortes, posto que tém as maiores possibilidades de obter um registro. O desafio, porém, é que, geralmente, os profissionais do marketing néo
gostam de usé-las.” Disponivel em: [wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub 900 1.pdf]. Acesso em: 26.07.2025.

5 WIPO, World Intellectual Property Organization. Criando uma marca. Uma introducéo &s marcas para pequenas e médias empresas. Série Propriedade In-
telectual para Empresas NUmero 1. Padgina 22. “Marcas arbitrérias séo palavras e sinais que possuem um significado, mas que néo tém relacéo légica com o pro-
duto que representam. Ainda que as marcas arbitrdrias sejam fortes e féceis de serem protegidas, os profissionais do marketing nGo costumam aprecié-las, nem as
marcas fantasiosas, e isso pelas mesmas razées — neste caso também séo necessdrios altos investimentos em publicidade para criar, na mente dos consumidores,
uma relagéo entre a marca e o produto.” Disponivel em: [www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub 900 1.pdf]. Acesso em: 26.07.2025.

¢ WIPO, World Intellectual Property Organization. Criando uma marca. Uma introducéo &s marcas para pequenas e médias empresas. Série Propriedade
Intelectual para Empresas NUmero 1. Padgina 23. “Marcas evocativas sGo aquelas que dao a entender a natureza, qualidade ou atributos de um produto, sem
descrevé-las. Necessitam que o consumidor utilize sua imaginac@o para identificd-las. Porém, porque atribuem qualidades ao produto, possuem um menor cardter
distintivo. Por isso, recebem menos protecéo do que as marcas fantasiosas ou arbitrdrias.” Disponivel em: [www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo _pub 900 1.

pdf] . Acesso em: 26.07.2025.
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elas identificado através de seus elementos nominativos e/
ou figurativos. Sendo assim, as caracteristicas e qualidades
do produto/servico serdo evocadas através das expressdes
formativas da marca.

% Casado

w Pio deQueijo

Fernando Previdi Motta analisa a matéria em seu artigo Pro-
tecdo juridica da marca registrada e a influéncia de seu grau
de distintividade, no qual afirma que’:

Venda de péo de queijo | Aromatizante de ambiente

Marcas sugestivas invocam a imaginagdo perceptiva
do consumidor por serem formadas a partir de termos

AmericanAir!ines‘g é;ﬂ*mmpjo

que requerem imaginacdo e pensamento para chegar

a uma conclusdo quanto & natureza das mercadorias. Companhia Aérea de

. i Rede de lojas atacadistas
origem americana

Ou seja, embora ndo descrevam de forma exata e
direta caracteristicas ou indicacées terminoldgicas de
produtos ou servicos, facilitam a identificagdo do bem
desejado pelo consumidor, por meio de uma répida
percepcdo a partir de tais termos, que s@o intuitivos.

Por fim, marca genérica’ é aquela despida de qualquer dis-
tintividade e, muitas vezes, tal signo se torna sinénimo do pro-
duto e/ou servico por ele identificado. Conforme abordado
acima, as marcas genéricas sdo irregistrdveis, nos termos do
artigo 124 da LPI. O intuito do legislador ao redigir o men-
cionado artigo foi impedir que um individuo obtivesse o di-

reito de exploracdo comercial exclusiva de uma expresséo ou

NETSHOES ¢ NESCAFE

termo de cardter generalista, o que impactaria diretamente o
desenvolvimento de todo um setor mercadolégico.

Em vista disso, para Denis Barbosa, “nos termos genéricos

ndo é possivel a exclusividade, pois haveria uma apropriacéo

singular do que pertence ao dominio comum.”.'®

MultiGrip,

DOR E FEBRE

2.2 - Secondary Meaning:

Origem e definicao do fenomeno
Por outro lado, as marcas descritivas® sGo compostas por

adijetivos que caracterizam os produtos e servicos por elas
identificados, exprimindo seu carédter estrutural. Tendo em
vista sua formagdo pouco distintiva, as marcas descritivas
s@o, em regra, irregistrdveis, sendo necessdria a insercéo
de elementos figurativos ou tridimensionais, ou que esta seja
apresentada na forma mista, para viabilizar a concessdo do
registro pelo INPI.

A primeira aplicagéo do fenémeno do Secondary Meaning se
deu nos Estados Unidos, no caso Wotherspoon v. Currie!’, em
1887. O referido caso teve como objeto a utilizacdo da mar-
ca GLENFIELD, denominacédo de um distrito da Pensilvania,
para a comercializacéo de amido de milho pela sociedade
empresdria Wotherspoon Co. Apds anos de investimento e
expansdo da atividade empresdria da Wotherspoon Co. para

”MOTTA, Fernando Previdi. Protecéo juridica da marca registrada e a influéncia de seu grau de distintividade. Revista Juridica da Escola Superior de
Advocacia da OAB-PR. Ano 3 - Numero 3 - Dezembro de 2018. p.18.

8 WIPO, World Intellectual Property Organization. Criando uma marca. Uma introducéo &s marcas para pequenas e médias empresas. Série Propriedade
Intelectual para Empresas Nomero 1. Pagina 23. ““Marcas descritivas sGo marcas que tdo somente descrevem uma caracteristica do produto em questdo, uma
qualidade, por exemplo, tipo, efic4cia, utilizacdo, formato, quantidade, fim previsto, valor, matéria prima, origem, {ugar de venda, local da prestagdo de servico,
tempo de producdo, etc. Os termos descritivos tém um baixo cardter distintivo e néo estéo qualificados para prote¢éo excetuando os casos em que se possa
provar que o cardter distintivo se estabeleceu com o tempo e o uso extensivo no mercado.” Disponivel em: [www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub 900 1.
pdf]. Acesso em 26.07.2025.

?IPO, World Intellectual Property Organization. Criando uma marca. Uma introdugdo &s marcas para pequenas e médias empresas. Série Propriedade Intelec-
tual para Empresas Ndmero 1. Pdgina 24. “Sinais genéricos séo palavras ou sinais que ddo nome & espécie ou objefo a que se aplicam. Carecem de qualquer
cardter distintivo e ndo sdo passiveis de receber protecGo como marcas registradas, porque ao protegé-los, os concorrentes estariam desprovidos do direito de
referir-se a seus produtos por seu nome.” Disponivel em: [wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub 900 1.pdf]. Acesso em: 26.07.2025.

1©BARBOSA, Denis Borges. O fator semiolégico na construgéo do signo marcdrio. Rio de Janeiro: UERJ, 2006. Tese (Doutorado em Direito), Faculdade de
Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2006. P. 171.

' Segade, Gomez, Fuerza distintiva y Secondary Meaning em el derecho de signos distintivos, in Estudios sobre Marcas, Granada, 1995, p.356.
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diferentes estados americanos, um concorrente, entdo Réu
da acéo judicial, passou a produzir e comercializar amido de
milho sob a mesmissima marca.

Embalagem do produto comercializado
sobre a marca GLENFIELD

Na decisdo concedendo a liminar pleiteada pela Autora, foi
reconhecida a mé-fé e intencdo fraudulenta da Ré de se as-
sociar & imagem comercial da Wotherspoon Co. ao utilizar
a express@o em destaque, ainda que se tfratasse do nome do
distrito no qual a atividade empresdria era ministrada.

Vale ressaltar que a legislagéo norte-americana jé contempla
a possibilidade de reconhecimento do Secondary Meaning
no momento do depésito do pedido de registro de marca
desde 1947. De acordo com Viviane Barbosa Beyruth'?:

« Artigo

O Lanham Act foi promulgado em 5 de julho de
1946, tendo entrado em vigor um ano apds, 1947,
e ndo s6 manteve como também ampliou o instituto
do “secondary meaning”, negando, em vias gerais,
o registro de nomes exclusivamente descritivos de
produtos ou essencialmente descritivos do ponto de
vista geogrdfico, ou que fossem nomes patronimicos
(art. 2 (e) n° 1, 2, 3), mas mantendo a possibilidade
de registro quando adquiria um significado secundé-
rio (art. 2 f), dando a faculdade ao examinador de
conceder o registro quando se pudesse presumir que
esses eram usados no comercio de forma essencial-
mente exclusiva e prolongada por cinco anos e tives-
se adquirido um caréter distintivo para o produto.
Cabe ressaltar que esta possibilidade de registro de
marcas através do secondary meaning se encontra
no capitulo do Registro Principal.

Atualmente, mesmo tendo sofrido indmeras altera-
¢oes e atualizacdes, o Lanham Act continua em vigor
(Gltima atualizacéo se deu em outubro de 2005) e
se encontra no Titulo 15 do “Code of Federal Re-
gulations”®. Através dele, a significacdo secunddria
pode ser aceita para registro de marca a partir de
provas que demonstrem que a marca se tornou dis-
tintiva, como era usada ou em relacdo aos produtos
no comércio, prova de exclusividade substancial e
uso continuo como marca no comércio pelos cinco
anos que precederam a data de solicitacdo de dis-
tintividade.

Com efeito, o ordenamento juridico norte-americano néo
s6 contempla legislacdo especifica sobre o instituto do Se-
condary Meaning, como também determina os requisitos
para aplicabilidade do fenémeno. De acordo com titulo 37

12 BEYRUTH, Viviane Barbosa. Quando a marca fraca se torna forte: secondary meaning. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 26.

*15-COMMERCE AND TRADE CHAPTER 22-TRADE-MARKS. (f) Except as expressly excluded in paragraphs (a), (b), (c), (d) and (e)(3) of this section, nothing
herein shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant’s goods in commerce. The Commissioner may
accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive, as used on or in connection with the applicant’s goods in commerce, proof of substantially
exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made.
Disponivel em: [https://www.wipo.int/wipolex/en/text/130060]. Acesso em: 06.08.2025.

Seja um associado
www.abpi.org.br
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do Code of Federal Regulations', o significado secunddrio
poderd ser aplicado a uma marca, viabilizando o seu regis-
tro, caso comprovado o uso continuo e exclusivo do signo
pelo periodo minimo de cinco anos.

Conforme mencionado acima, a doutrina do Secondary
Meaning se caracteriza enquanto o fenémeno através do
qual uma marca carente de distintividade torna-se passivel
de registro através do reconhecimento dos consumidores.
Nesse cendrio, o pUblico consumidor passa por um processo
cognitivo através do qual péem-se a compreender a marca,
inicialmente de baixa ou nenhum distintividade, como sinal
identificador de um produto e/ou servico, e seu respectivo
titular como seu Unico fornecedor.

De acordo com Viviane Barbosa Beyruth, “o elemento prin-
cipal do secondary meaning é a associacdo na mente dos
consumidores entre uma determinada marca e um produto
ou servico especifico ou uma fonte destes que tenha j& con-

quistado sua confianca.”

Para J.Thomas MCCarthy, Roger E. Schechter e David J.
Franklyn'® Secondary Meaning seria “um novo significado
que atribui a uma palavra ou simbolo néo inerentemente dis-
tintivo, pelo qual os clientes usam essa palavra ou simbolo
como uma marca de produto ou servico para identificar e
distinguir uma Unica fonte comercial”.

Diante disso, e tendo em vista que o Secondary Meaning po-
derd ser confirmado através da associagdo do novo signifi-
cado marcdrio na mente do consumidor, Vicent Palladino”
desenvolveu um padrdo de pesquisa de opinido publica cuja
finalidade seria apurar se certa expresséo era associada com
produtos de uma ou mais sociedades empresdrias. Tal conta-
tac@o seria alcancada através das respostas as duas questoes
que se seguem:

1) Um termo adquiriu secondary meaning porque
¢ primordialmente percebido pelos entrevistados
como os produtos de uma empresa, titular do termo
descritivo;

2) Um termo perdeu seu significado marcdrio, como,
por exemplo, uma expressdo genérica ou descritiva,
porque os entrevistados associam o termo sob andlise,
com produtos de mais de uma empresa.

Néao obstante a LPI néo trate expressamente do fenémeno
aqui estudado, Tinoco Soares indica, em sua obra “Con-
corréncia Desleal vs. Trade Dress e/ou Conjunto-Imagem”,
quais pardmetros acredita serem compativeis com o direito
brasileiro'®:

A aquisicéo do sentido secundério é uma questéo de
fato e uma grande variedade de provas é rofineira-
mente considerada pelas Cortes de Justica para ali-
cercar as suas decisdes. Dentre elas podem ser cita-
das: os valores e a natureza da publicidade em torno
da marca em questdo, o perfodo de tempo em que
& marca foi colocada no mercado, a quantidade de
mercadorias vendidas e/ou se servicos prestados, o
testemunho direto dos comerciantes, dos empregados
e dos vendedores, etc., e notadamente, o reconheci-
mento dessa evidéncia.

Por fim, destaque-se que para o jurista Lélio Denicoli Schmidt'?,
“Secondary meaning é um fenémeno que faz com que um
signo comum, originalmente desprovido de distfintividade,
adquira pelo uso empresarial a capacidade de identificar um
produto ou servico de outro, tornando-se passivel de prote-
¢do como marca”.

2.3 - Legislacao aplicavel
ao direito brasileiro

A lei especifica que regula direitos e obrigacées relativos &
Propriedade Industrial no Brasil é a LPI. Dentre os dispositivos
presentes no diploma legal, temos o art. 122, que estabelece
o padrédo minimo para protecdo legal de uma marca, e o
art. 124, 1l e VI, que determinam requisitos negativos para
a registrabilidade da marca. Ambos os artigos sdo usados
como base argumentativa para aplicacdo do fenémeno do
Secondary Meaning no Brasil, tendo em vista estarem intrin-
sicamente vinculados & distintividade da marca.

1437 CFR 2.41 Proof of distinctiveness under § 2(f). (a) When registration is sought of a mark which would be unregistrable by reason of § 2(e) of the Act but
which is said by applicant to have become distinctive in commerce of the goods or services set forth in the application, applicant may, in support of registrability,
submit with the application, or in response to a request for evidence or to a refusal to register, affidavits, or declarations in accordance with § 2.20, depositions,
or other appropriate evidence showing duration, extent and nature of use in commerce and advertising expenditures in connection therewith (identifying types of
media and attaching typical advertisements), and affidavits, or declarations in accordance with § 2.20, letters or statements from the trade or public, or both, or
other appropriate evidence tending to show that the mark distinguishes such goods. (b) [...] Also, if the mark is said to have become distinctive of applicant’s goods
by reason of substantially exclusive and continuous use in commerce thereof by applicant for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is
made. Disponivel em: [https://www.wipo.int/wipolex/en/text/130062]. Acesso em: 06.08.2025.

15 BEYRUTH, Viviane Barbosa. Quando a marca fraca se torna forte: secondary meaning. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.09.

16 MCCARTHY, J. Thomas; SCHECHTER, Roger E.; FRANKLYN, David J. McCarthy’s desk encyclopedia of intellectual property. 3.ed. Washington, D.C:
BNA Books — The Bureau of National Affairs, August 2005, p.544. Definigdo legal de secondary meaning: “A new meaning that attaches to a non-inherently
distintinctive word or symbol, by which customers use that word or symbol as a trademark or service mark to identify and distinguish a single commercial source”.
17 PALLADINO, Vicent. Assessing trademark significance: genericism, secondary meaning and surveys. In: The Trademark Reporter, Nova lorque: INTA,

v.92, p.573-621, jul.-ago., 2002, p.870.

18 SOARES, José Carlos Tinoco. Concorréncia Desleal vs. Trade Dress e/ou Conjunto-Imagem. Sao Paulo: Ed. do Autor, 2004, p. 75.
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Apesar de ndo encontrarmos artigos especificos sobre a
doutrina do Secondary Meaning na LPI, outros dispositivos
origindrios do direito infernacional sdo utilizados pelos tribu-
nais pdatrios brasileiros para regular a aplicacdo do chamado
significado secundério da marca. O uso de tais dispositivos
se respalda no artigo 4° da LPI, que autoriza a invocagéo de
tratados internacionais em vigor no Brasil por qualquer cida-
dé&o, que deverdo ser aplicados em condicées proporcionais
e compativeis com o uso no exterior.

2.3.1 - Convencao da Uniao de Paris (CUP)

A'incorporacéo da Convencéo da Unido de Paris (CUP)?° ao
ordenamento juridico brasileiro ocorreu através do Decreto
n® 9.233/84 e, apds sua devida promulgacao, as disposicoes
da CUP passaram a ser aplicadas pelo judicidrio brasileiro.
O artigo 6, quinquies da CUP, dispde que:

Art. 6° quinquies B . - S6 poderd ser recusado ou invali-
dado o registro das marcas de fabrica ou de comércio
mencionadas no presente artigo, nos casos seguintes:
(..) (2) quando forem desprovidas de qualquer card-
ter distintivo ou entd@o exclusivamente composta por
sinais ou indicacdes que possam servir no comércio
para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o
destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a
época da producédo, ou que se tenham tornado usuais
na linguagem corrente ou nos hdbitos leais e constan-
tes do comércio do pafs em que a protecdo é requeri-
da; C . - (1) Para determinar se a marca é suscetivel a
protecdo deverdo ser levadas em consideracdo todas
as circunstancias de fato, particularmente a duracéo
do uso da marca.

« Artigo

A redacéo atual do artigo 6, quinquies, C.1 da CUP foi modifi-
cada na Conferéncia de Reviséo de Lisboa de 1958, alterando
a redacdo origindria adotada na RevisGo de Haia de 1925,
que dispunha o seguinte: “Para determinar se a marca é sus-
cetivel de distintividade deverdo ser aplicadas todas as circuns-
téncias de fato, particularmente a duracédo do uso da marca”.

Destarte, a redacdo de 1925 possuia teor mais restritivo ao
determinar critério apenas para verificacdo do requisito da
distintividade. A modificacdo feita na Conferéncia da Revisdo
de Lisboa deu mais destaque e importéncia para as “circuns-
téncias de fato”, trocando a expressdo “distintividade” pela
expressdo “protec@o”.

O artigo 6, quinquies, C (1) da CUP tem como obijetivo, entdo,
explicitar que o fempo de uso de um signo, assim como de-
mais circunstncias de fato, sdo relevantes ndo sé para deter-
minagdo de sua distintividade, mas também para todos os as-
pectos relativos & protecdo da marca e, principalmente, para
a andlise da aplicacéo ou nédo do significado secunddrio?'.

2.3.2 - Trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights (TRIPS)

O TRIPS?2 ¢ um instrumento para determinacéo de padrées
a serem seguidos pelos paises membros, e busca uniformizar
o comportamento dos ratificantes no tocante a aspectos da
propriedade intelectual.

Importante ressaltar que o TRIPS promove determinacoes
permissivas (“os Membros poderdo”), em face da prescricéo
da CUP. Suas disposicées e artigos, portanto, séo direcio-
nadas aos Estados, obrigando-os a legislar com base nos

20A Convencdo da Unido de Paris (CUP) originou o Sistema Internacional da Propriedade Industrial, tendo sido pioneira na tentativa de uniformizar os diversos
sistemas juridicos de propriedade industrial ao redor do globo e estabelecer o substrato minimo e inicial para a elaboragéo das leis nacionais. Convengéo da
Unido de Paris. 1883. Disponivel em: [www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/cup.pdf]. Acesso em: 29.07.2025.

2 BODENHAUSEN, Guide to the Paris Convention, Genebra, 1967, p. 118. “The factual circumstances may, for example, show that, during a long period of
simultaneous use, two not very dissimilar frademarks have nevertheless not caused any confusion, so that registration of one of them will not infringe the rights in
the other. Or the circumstances may show that a trademark which originally was not distinctive has, in the long run, through use, acquired a “secondary meaning”
which makes it distinctive. Or, again, the circumstances may show that a mark which seems to contain a deceptive suggestion has not, in fact, led to any deception
and may therefore be held not to be of such a nature as to deceive the public”.

22 Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados do comércio. 1994. Disponivel em: [www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legis-
lacao-1/27-trips-portuguesl.pdf]. Acesso em: 28.07.2025.
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par@metros minimos. Tais parémetros minimos sGo normas
substantivas dos tratados multilaterais gerais preexistentes:
a prépria CUP, a Convencdo de Berna e do Tratado de
Washington sobre protecao de circuitos integrados.

O acordo sob andlise foi promulgado no Brasil através do
Decreto 1.355, de 30 de dezembro de 1994, estando a dou-
trina do Secondary Meaning disposta no artigo 15.1:

15.1 Qualquer sinal, ou combinacdo de sinais, capaz
de distinguir bens e servicos de um empreendimento
daqueles de outro empreendimento, poderd constituir
uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclu-
sive nomes préprios, letras, numerais, elementos figu-
rativos e combinacéo de cores, bem como qualquer
combinagd@o desses sinais, serdo registrdveis como
marcas. Quando os sinais ndo forem intrinsecamente
capazes de distinguir os bens e servicos pertinentes, os
Membros poderdo condicionar a possibilidade do re-
gistro ao cardter distintivo que tenham adquirido pelo
seu uso. Os Membros poderdo exigir, como condicdo
para o registro, que os sinais sejam visualmente per-
ceptiveis.

O artigo 15.1 constitui obrigacéo geral quanto & protecao
dos sinais distintivos, chegando a definir o que sdo marcas.
Interpretando-se o dispositivo, é possivel notar que, para o
TRIPS, a consequéncia do reconhecimento de distintividade
adquirida pelo uso continuo estd diretamente ligada & possi-
bilidade de registro.

De tal modo, o reconhecimento do fendmeno do Secondary
Meaning pelo tratado é expresso, estando alinhado com as
disposicées do art. 6, quinquies, C (1) da CUP, previamente
analisado. Isso, junto ao fato de que o tratado tem como
funcéo estabelecer parédmetros minimos quanto aos temas
de propriedade intelectual, faz com que a aplicabilidade do
fenémeno no Brasil seja ndo s6 uma possibilidade, mas uma
obrigacéo, de forma a possibilitar a homogeneizacéo das
diretrizes de propriedade intelectual.

3 « Parametros para aplicacao do
Secondary Meaning pelos tribunais
brasileiros: analise de notaveis julgados

O presente capitulo tem como objetivo exprimir os para-
metros utilizados pelos tribunais pétrios para determinar a
aplicabilidade da doutrina do Secondary Meaning aos casos
concretos.

De forma a elencar os principais elementos considerados
pelos julgadores, serdo analisados 3 casos emblemdticos
enfrentados pelo judicidrio brasileiro envolvendo o significado

secunddrio da marca. A partir disso, serd possivel extrair
os principais fatores que determinaram a viabilidade de se
creditar o reconhecimento do significado secundario.

3.1 - Leading case: Polvilho Antisséptico

Trata-se de caso no qual a sociedade empresaria CASA
GRANADO LABORATORIOS, FARMACIAS E DROGARIAS
S.A (doravante CASA GRANADOQ) teve seu pedido de regis-
tro para a marca POLVILHO ANTISSEPTICO, que buscava
identificar produtos dermatolégicos, indeferido pelo INPI. Se-
gundo a autarquia federal, a marca seria composta por ter-
mos genéricos quando considerado o nicho mercadolégico
objetivado pelo fitular.

A decisdo proferida pelo antigo Tribunal Federal de Recursos
do Rio de Janeiro, nos autos da acdo de nulidade do ato
administrativo de indeferimento® interposta pela CASA GRA-
NADO, aplicou expressamente o art. 6°, quinquies, C (1) da
Convencao da Unido de Paris, tendo sido reconhecido pelo
d. juizo que a marca havia adquirido suficiente distintividade
no focante a produtos dermatolégicos.

De forma a respaldar o referido reconhecimento do card-
ter distintivo da marca POLVILHO ANTISSEPTICO, o Minis-
tro Relator Pedro Acioli apontou alguns fatores que teriam
promovido o desenvolvimento do significado secundério da
marca, quais sejam, a tempo de uso da marca no mercado
brasileiro (mais de 50 anos, na época) e o amplo reconheci-
mento da marca pelos consumidores, o que a tornava capaz
de individualizar os seus produtos.

Apés o desenvolvimento da lide e deferimento dos pleitos da
autora, o INPI deferiu e concedeu o registro para a marca
POLVILHO ANTISSEPTICO em 23/02/1988, sob o nimero
de registro 760.022.038.

Ato continuo, o despacho de indeferimento do pedido de re-
gistro pelo INPI foi anulado com fundamento na distintivida-
de adquirida pela marca, reconhecendo a aplicabilidade da
doutrina do Secondary Meaning cumulada com o artigo 6°,
quinquies, C (1), da CUP:

“Todavia, conforme indica o préprio texto legal, mes-
mo os nomes de uso necessdrio, comum ou vulgar, e
que tenham relagdo com o produto a distinguir, pode-
rio ser registrados, “quando se revestirem de suficiente
forma distintiva. Assim, embora “polvilho” e “Antis-
séptico” possam ser consideradas expressdes de uso
comum ou vulgar, quando empregadas isoladamente,
deixam de o ser quando utilizadas em conjunto, como
Polvilho Antisséptico, caso em que apenas se poderd
dizer que se trata de um produto popular, tradicional
o que, porém, ndo o impede, mas até recomenda,

2 POLVILHO ANTISSEPTICO. TFR, 5° Turma, AC 102.635-RJ (5796156), Rel. Min. Pedro Acioli, j. 09/09/1985;
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o registro da marca. A autora comprovou que vem
usando a marca Polvilho Antisséptico desde o inicio
do século, ou seja, desde o ano de 1903, quando
o produto correspondente foi licenciado pela Satde
Pablica (fls. 26). [...] Como se isso ndo bastasse, dificil
que haja alguém, no Brasil, com mais de cinquenta
anos de idade, que ndo se lembre que desde sua in-
fancia o Polvilho Antisséptico, da Casa Granado, era
o produto sempre usado para curar frieiras e brotoe-
jas. [...] Decisdo de 1985 do Tribunal Federal de Re-
cursos na Apelacdo Civel N° 102.635 - RJ (Registro
n® 5.796J56)

Segundo o Magistrado responsével pelo caso, os elemen-
tos necessdrios para o reconhecimento da aplicabilidade da
doutrina do Secondary Meaning seriam o tempo de uso
continuo, o reconhecimento da concorréncia, a notorie-
dade, e a existéncia de um espago de uso exclusivo, ou
néo contestabilidade de fato?:.

O tempo de uso continuo indicado pelo Magistrado nada
mais é do que o periodo durante o qual o titular da marca a
utilizou e, consequentemente, investiu no signo. No presente
caso, o Ministro Pedro Acioli destaca que foi comprovado o
uso da marca Polvilho Antisséptico desde o ano de 1903,
sendo certo que os investimentos empregados pela CASA
GRANADO foram robustos, a exemplo dos registros inter-
nacionais mencionados no voto e das atividades conjuntas
com renomadas sociedades empresdrias (e.g.: multinacional
Johnson & Johnson). Ainda, ndo sé afirma o douto Ministro
que a marca estd hd décadas no mercado, mas também que
esta feria adquirido status de marca “tradicional e popular”.

Nesse sentido, apesar de ndo existir uma determinacdo especi-
fica quanto ao tempo de uso necessdrio para que uma marca
adquira o reconhecimento do publico e, consequentemente,
seu significado secunddrio, é possivel utilizar a legislacao es-
trangeira, como a Lei Federal Americana de Marcas (US Tra-
demark Act of 1946 - Lanham Act), como pardmetro. A refe-
rida lei estadunidense estabelece em seu art. 2 (f), da Secéo
10522, o tempo minimo de 5 anos de uso substancialmente
exclusivo e continuo para aplicacdo do Secondary Meaning.

Entretanto, mesmo a justica americana reconhece a variabi-
lidade deste requisito. A exemplo, cite-se o caso BARTON et.
al versus REX-OIL CO.%, no qual reconheceu-se que a marca
DYANSHINE alcancou o Secondary Meaning em um periodo

« Artigo

inferior a trés anos, dado os altos investimentos em marketing
e publicidade feitos pelo titular da marca.

Decerto que o marco temporal serd varidvel e dependerd da
andlise do caso concreto, principalmente quando considera-
do que o tema néo é delimitado em nenhum manual ou le-
gislacéo de forma precisa. A determinacéo da validade deste
ponto estard inevitavelmente vinculada a diversos fatores que
se entrelacam, tal como os investimentos feitos pelo titular,
extensdo geogréfica abrangida pela marca e, principalmen-
te, a percepcdo da marca pelo consumidor.

O segundo parémetro indicado na decisdo é a notorieda-
de, consequéncia do tempo de uso e dos altos investimentos
feitos pelo titular.

A existéncia de um espaco de uso exclusivo, ou néo
contestabilidade de fato, por sua vez, se traduz no fato de
que a CASA GRANADO era a Unica sociedade empresdria
a atuar sob a marca Polvilho Antisséptico e por ela ser reco-
nhecida. Seria dizer que, ndo obstante o cardter descritivo da
marca, ndo dispunha a Autora de concorrentes explorando
signos iguais ou altamente similares.

Por fim, quanto ao reconhecimento da concorréncia, tem-se
que a marca alcangou tamanho prestigio que seus concorren-
tes reconhecem sua posicdo de lideranca e, muitas vezes, aten-
tam contra seus direitos através de prdticas eivadas de ma-fé.

Como ponto suplementar, origindrio da doutrina e do direito
comparado, indicou o Magistrado a manifestacdo da inten-
¢do distintiva, constituida das frequentes tentativas do fitular
para tornar a marca distintiva, extraindo-a do dominio co-
mum, com SuCesso.

Apés analisados os pontos acima, resta claro que a aplicacdo
do fendmeno do Secondary Meaning no caso Polvilho Antis-
séptico teve como principais fatores o tempo de uso e investi-
mento na marca aliado ao reconhecimento pelos consumido-
res, que deram origem a todos os demais pontos elencados.

3.2 - China in Box

O segundo caso explorado tem como objeto o conflito entre
as marcas CHINA IN BOX, de titularidade da RHS FRANCHI-
SING LTDA, e ASIA IN BOX, de fitularidade da Karen Regi-
na Alcon - ME. Em primeira insténcia, a sentenca proferida

2BARBOSA, Denis Borges. Revisitando o tema da significagdo secunddria. (novembro de 2011). Disponivel em: [silo.tips/download/revistando-o-tema-da-
significaao-secundaria-denis-borges-barbosa-novembro-de-201]. Acesso em: 27.07.2025.

25US Trademark Act of 1946. Lanham Act. § 2 (15 U.S.C. § 1052). [...] The Director may accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive,
as used on or in connection with the applicant’s goods in commerce, proof of substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in
commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made. Disponivel em: [www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/

Trademark_Statutes.pdf]. Acesso em: 29.07.2025.

26 Julgamento do caso Barton et al. V. REX-OIL CO n° 1486972, pela Corte de Apelacdo do Terceiro Circuito, ocorrido em 21 de outubro de 1924 citado em
BEYRUTH, Viviane. O Significado Secunddrio da Marca: Quando a Marca Fraca se Torna Forte. Andlise do Instituto & Luz da Legislagéo e Doutrina Es-
trangeira. 2010. 164 f. (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovacéo) — Academia de Inovagéo e Propriedade Intelectual do INPI, Rio de Janeiro, 2010, p. 104.
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pelo Magistrado julgou procedente o pleito da autora, RHS
FRANCHISING LTDA., para decretar a nulidade do registro
nr. 825.691.257 para a marca mista “ASIA IN BOX”, perten-
cente & ré, Karen Regina Alcon - ME, bem como condenar a
ré a se abster do “uso marcdrio dos elementos nominativos
da autora”.

No julgamento dos embargos infringentes?’, pela Primeira
Secdo Especializada do Tribunal Regional Federal da 2¢ re-
gido (TRF2), foram reconhecidas a ocorréncia do Secondary
Meaning, concorréncia desleal e o risco de diluicdo da marca
CHINA IN BOX, dada a atuacdo comercial idéntica da mar-
ca ASIA IN BOX.

A Turma julgadora determinou a viabilidade de aplicacdo da
doutrina do Secondary Meaning, uma vez que, ndo obstante
os termos registrados pela autora (CHINA e IN BOX) tenham
cardter comum e evocativo, criou-se um significado secundd-
rio no imagindrio dos consumidores, que hoje reconhecem a
comida chinesa servida em caixas como sindnimo dos pro-
dutos da autora.

O d. Desembargador Marcelo Pereira da Silva conheceu a
existéncia de concorréncia desleal, uma vez que a proximi-
dade dos signos CHINA IN BOX e ASIA IN BOX poderia vir
a incitar confuséo mercadolégica e falsa associacdo pelos
consumidores. Isso se dd, principalmente, porque o consu-
midor pode imaginar que a marca ASIA IN BOX seja uma
ramificacdo da CHINA IN BOX, com o propésito de oferecer
itens alimenticios, levando o consumidor a crer que estd ad-
quirindo aquele produto ou o servico j& conhecido.

Apesar dos termos registrados pela autora (“CHINA”
e “IN BOX") serem de origem comum e evocativos
do produto (“comida chinesa em caixa”), ndo se pode
olvidar que, atualmente, junto ao pUblico consumidor,
os signos em comento, utilizados de forma conjunta,
estdo diretamente associados ao servico de comida

chinesa servida em caixa, oferecido primeiramente
pela autora, o que traduz a ocorréncia do fenémeno
do secondary meaning (Teoria do Significado Secun-
dario). Il - Através da prética de adotar o termo IN
BOX em seu registro (ASIA IN BOX), procurou a par-
te ré se beneficiar da fama alcancada pela empresa
autora, que atua hd anos no mercado de alimenta-
¢éo, tentando, de certo modo, associar seus produtos
aqueles oferecidos pela CHINA IN BOX. Il - Ao se
permitir que a marca da autora (“CHINA IN BOX")
conviva com a marca da ré (“ASIA IN BOX"), se uti-
lizando do conceito criado pela autora de “comida
chinesa em caixa”, tal permissédo acaba gerando re-
ducao da distintividade do signo copiado. IV- A proxi-
midade dos signos “CHINA IN BOX” e “ASIA IN BOX”
pode ensejar confusdo mercadolégica, eis que o con-
sumidor pode imaginar que a marca “ASIA IN BOX”
seja uma ramificacdo da “CHINA IN BOX”, com o
propésito de oferecer itens diferenciados de alimenta-
¢Go, levando o consumidor a crer que estd adquirindo
aquele produto/servico ja conhecido. [...] Segundo a
doutrina conceitua, o secondary meaning traduz um
fenémeno lingiistico e psicolégico através do qual
determinados sinais ou palavras, embora originaria-
mente descritivos, passam a ter um novo sentido ou
conceito, identificando determinado produto ou servi-
co de certa procedéncia.

Diante disso, resta claro que os principais parémetros ana-
lisados foram o reconhecimento do publico consumidor
quanto aos elementos nominativos da marca CHINA IN BOX
e quanto ao trade dress/conjunto imagem do produto,
servido em embalagens especificas e caracteristicas.

No tocante ao reconhecimento do publico consumidor
quanto aos elementos nominativos da marca, de acordo com
Vincent Palladino?®, “um termo descritivo pode se tornar uma

marca, quando, na mente do publico, ele adquire o cardter

27EIAC 200851015236180, Desembargador Federal MARCELO PEREIRA DA SILVA, TRF2 - PRIMEIRA SECAO ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data: 30/10/2013.
28 PALLADINO, Vicent. Assessing trademark significance: genericism, secondary meaning and surveys. In: The Trademark Reporter, Nova lorque:
INTA, v.92, p.573-621, jul.-ago.,2002, p. 859. “A descriptive term can become a trademark when, in the public mind, it acquires the distinctiveness that charac-
terizes a trademark, namely, the ability to indicate source by identifying the goods of one producer and distinguishing the from the goods of others”.

Solugdes para um mundo onde as ideias valem muito.

V.LIN3IWId AYNVLINOWN a¥VvOa3 Zin eded opelduadl - [dGV ep [enliA edsloliqig



distintivo que o caracteriza como uma marca legalmente pro-
tegivel, ou seja, torna-se capaz de identificar os bens de um
produtor e de distingui-los dos bens de outros.”

A fala do magistrado destaca que a combinacdo dos ele-
mentos nominativos e do conjunto imagem do produto bas-
taria para incutir suficiente distintividade na marca, tendo,
inclusive, possibilitado o automdtico reconhecimento por
parte do pUblico-alvo?. Sendo assim, a construcdo seman-
tica da marca contribui diretamente para aquisicdo de dis-
tintividade pela mesma.

Quanto ao trade dress/conjunto imagem do produto, a
busca pela preferéncia do consumidor e destaque no merca-
do faz com que os empresdrios desenvolvam tdticas incisivas
para se manterem competitivos, demandando agées que os
diferenciem de seus concorrentes. Em determinados casos, a
identidade do produto ou servico ndo tem origem na marca,
e sim em um conjunto de elementos visuais, termos, cores ou
designs 3D que sobrepujam a marca e dominam a funcéo
diferenciadora.

Para Denis Borges Barbosa®:

“[...] a eficcia distintiva do trade dress nasce da pers-
pectiva psicolégica do consumidor em relacéo a um
produto e sua marca. Na perspectiva psicolégica do
consumidor, a eficdcia distintiva e o significado secun-
dério podem se fundir, mas hd certa diferenca técnica
entre um e outro fenédmeno”

Sendo assim, o desenvolvimento de uma embalagem Unica e
inovadora no formato quadrado viabilizou o reconhecimento
pelos consumidores e auxiliou na ampliacdo da distintividade

conferida & marca CHINA IN BOX.
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3.3 - Pomodoro

Trata-se de caso no qual CARGILL INCORPORATED, socie-
dade empresaria norte americana, e CARGILL AGRICOLA
S.A. ajuizaram acdo de nulidade de ato administrativo em
face do INPI, sendo o indeferimento dos pedidos de registros
nrs. 823.198.219 e 823.198.227, para a marca POMODO-

RO, o objeto da referida acao.

Ambos os pedidos de registro foram indeferidos com base no
artigo 124, VI, da Lei 9729/96, tendo a Autarquia Ré classi-
ficado a marca POMODORO como genérica. A Coordena-
cdo-Geral de Recursos do INPI fundamentou sua deciséo da
seguinte forma:

“Ao examinarmos as argumentacdes da recorrente,
pela improcedéncia destas (sic), por entendermos
que o sinal requerido 'POMODORQO’, traduzido da
lingua italiana para a portuguesa é tomate. A priori,
embora o signo esteja em linguagem estrangeira, é de
conhecimento popular o significado da expresséo PO-
MODORO como tomate, mantendo, assim, relacdo
imediata com os produtos que visa assinalar.”

Nesse caso, o 1¢ Turma Especializada do Tribunal Regional
Federal da 2¢ Regido (TRF2) reconheceu em sede de Ape-
lacdo que o termo POMODORO, apesar de representar a
traducao literal para “tomate” do italiano, exercia funcéo dis-
tintiva e poderia ser registrado como marca para identificar
produtos alimenticios:

O artigo 124, VI, da Lei 9.279/96 veda o registro de
sinal de cardter genérico, comum ou vulgar, e que
também guarde relacdo com o produto ou servico
que visa distinguir, objetivando impedir o monopdlio
sobre denominacdes genéricas, além da concorréncia
desleal. - Entretanto, in casu, trata-se de uma marca,

2Sobre o tema, elucida Viviane Beyruth que o pUblico-alvo de uma marca refere-se “tanto a consumidores quanto distribuidores ou todos aqueles que negociam
direta ou indiretamente produtos/servigos identificados por determinado sinal”. BEYRUTH, Viviane Barbosa. Quando a marca fraca se torna forte: secon-

dary meaning. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.106.

S0BARBOSA, Denis Borges. Revisitando o tema da significagcdo secundaria. (novembro 2011), p.11. Disponivel em: [silo.tips/download/revistando-o-tema-
da-significaco-secundaria-denis-borges-barbosa-novembro-de-201]. Acesso em: 28.07.2025.
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de natureza fraca, que, a par de ndo poder ser apro-
priada com exclusividade, em razdo do significado
comum do nome, é percebida pelo consumidor como
marca e ndo propriamente como termo genérico de
um produto - tfomate -, cumprindo, deste modo, o
seu papel de distinguir o produto/servico oferecido,
perante as outras empresas concorrentes, de forma
integral, resguardando os interesses tanto do seu fi-
tular quanto os dos consumidores. (TRF-2, Apelacao
Civel n° 0006151-22.2014.4.02.5101,
pecializada, Des. Federal Relator para Acérd@o Paulo
Espirito Santo, Julgado em 26.06.2017. Publicado no
DJe do dia 21.08.2017)

19 Turma Es-

Assim como o Desembargador Paulo Espirito Santo,
cujo brilhante voto antecipo que estou acompanhan-
do, unicamente acrescentando que o juiz tem de ser
sensivel também aos fatos da vida, com a devida vé-
nia do Eminente Relator tenho que “POMODORO”
pode e deve ser registrado como marca, exatamente
como pretendido pelas apelantes, face sua utilizacdo
por cerca de 30 (trinta) anos no mercado brasileiro
ndo como termo evocativo, mas efetivamente como
marca de molho de tomate, ndo existindo qualquer
ddvida de que o termo ndo é descritivo, face afirma-
¢é@o de cerca de 70% dos entrevistados pelo IBOPE,
folhas 1415, detentores de escolaridade superior,
sendo o puUblico alvo do produto. Assim, h4 condi-
¢éo legal para o que postulado pelas apelantes, ndo
ocorrendo nenhuma das hipéteses previstas no arti-
go 124, VI, da Lei 9729/96, sendo de se notar, como

feito no memorial que elas apresentaram, que foram

POMODORO

deferidos pelo INPI registros a outros sinais em si-
tuacdo semelhante a delas, especificamente “Light”,
“American Arlines”, “Pizza Hut”, Volksvagen”, “Super
Bonder Gel”, “Blockbuster”, todas como marcas no-
minativas, colacionando ainda decisées que conclui-
ram pela registrabilidade de expressdo de uso conso-
lidado no mercado como marca, e também de termo
que descreviam produtos, considerando o longo
tempo de utilizacdo como fator relevante para cau-
sar distintividade, pelo “secondary meaning”. (TRF-2,
Apelacédo Civel n° 0006151-22.2014.4.02.5101, 1°
Turma Especializada, Voto-Vista do Des. Federal An-
tonio Ivan Athié, proferido em sessdo de julgamento

do dia 20.04.2017)

Dentre os diversos pontos levantados no decorrer das men-
cionadas decisées, o principal diz respeito ao tempo de uso
da marca POMODORO no Brasil.

Reconheceu-se, entdo, que o uso reiterado da marca PO-
MODORO pelas Autoras ao longo de 30 anos no mercado
brasileiro, para designar polpa de tomate, gerou um desco-
lamento, uma separagdo e uma distincdo na mente do con-
sumidor entre o sentido seméntico primdrio e original da ex-
pressdo e, de outro lado, a identificacdo da expressdo como
marca de um produto fabricado pelas Autoras.

Do mesmo modo, o posicionamento da marca na embala-
gem em destaque anula a possibilidade de tratar-se de termo
descritivo, afastando a possibilidade de uso do termo no sen-
tido literal. Sendo vejamos:

DEMAIS MARCAS DE EXTRATO DE TOMATE

L JCDY

Pomodoro

POLPA DE TOMATI !

G

“ BASILICO

OMATE & MANJERICAC

awila o
:pmn-c.!e:- L
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Como se v&, o termo POMODORO foi inserido nas emba-
lagens de forma completamente distinta, exercendo papel de
identificacéo no produto da CICA e apenas descritivo nos

produtos da SACCIALI e BARILLA.

Apés analisados os pontos acima, conclui-se que a apli-
cagéo do fenémeno do Secondary Meaning no caso PO-
MODORO teve como principais fatores o tempo de uso
da marca e os altos investimentos feitos pela titular da
marca POMODORO, dos quais derivam todos os demais
fatores comentados.

Diante do exposto, vé-se que dentre os fatores examinados
pelo judicidrio brasileiro para aplicagcéo da doutrina do Se-
condary Meaning destacam-se o: (i) tempo de uso continuo do
signo; (i) reconhecimento do publico consumidor/notoriedade;
(iii) trade dress/conjunto imagem caracteristico do produto; e
os (iv) expressivos investimentos feitos pelo tfitular da marca.

4 » A nova previsao administrativa do
INPI sobre a distintividade adquirida

Em conformidade com os movimentos recentes de aperfeicoa-
mento dos procedimentos de exame e com as discussdes dou-
trindrias e jurisprudenciais sobre a possibilidade de reconhe-
cimento da distintividade adquirida no Brasil, o INPI publicou,
na Revista da Propriedade Industrial (RPI) de 10 de junho de
2025, a Portaria n® 15/2025, que regulamenta a distintividade
adquirida de marcas.

De acordo com a referida portaria, um novo servico admi-
nistrativo especifico para alegacdo de distintividade adquirida
serd implementado a partir de 28 de novembro de 2025.

Trata-se de uma inovacé@o importante, pois cria um canal for-
mal e autbnomo para que requerentes possam, em diversas
fases do procedimento administrativo de registro marcério,
comprovar que uma marca inicialmente desprovida de cardter
distintivo adquiriu essa aptiddo em razdo de seu uso efetivo,
continuo e notério no mercado.

A Portaria n°® 15/2025 aborda em 10 artigos os critérios para
andlise e aplicacdo do instituto da distintividade adquirida no
Brasil, sendo importante marco para uma regulamentacéo
mais especffica sobre o tema, ainda que, neste primeiro mo-
mento, em sede administrativa.

Os trés primeiros dispositivos (artigos 84-A, 84-B e 84-C)
tratam da definicdo do fendmeno e explicitam que “aquisicdo
de distintividade pelo uso constitui meio de se demonstrar a
inaplicabilidade das proibicdes pelo art. 122 e 124, incs. Il, VI,
VI, VIII, XVIIl e XXI da Lei n® 9.279".

Destaque-se que, em consondncia com os pardmetros estabe-
lecidos pelo Judicidrio, o artigo 84-C elenca como requisitos

« Artigo

para aplicacdo da distintividade adquirida o (i) “uso efetivo e
continuado” e (ii) “suficiente distintividade para ser reco-
nhecido pelo publico consumidor relevante do segmento
mercadolégico”.

O artigo 84-D, por sua vez, versa em seus incisos sobre os
possiveis momentos de requerimento do reconhecimento da
distintividade adquirida que s@o, em sintese, os seguintes:

1) No ato do depdsito do pedido de registro (inciso I);
2) Em até 60 dias apés a publicacéo (inciso I1);
3) Em sede de recurso contra o indeferimento (inciso lI);

4) Como matéria de defesa em manifestacées contra oposicéo
ou processo administrativo de nulidade (incisos IV e V).

Essa abrangéncia mostra o cuidado do INPI em permitir que
a distintividade adquirida possa ser considerada em diversos
momentos do processo administrativo, ampliando as oportuni-
dades de exercicio pleno do direito & marca.

Adicionalmente, importante destacar que o requerimento so-
mente poderd ser feito pelo titular do pedido de registro uma
vez ao longo do processo administrativo, sob pena de néo
conhecimento dos requerimentos subsequentes (vide §2° do

art. 84-D).

Os artigos 84-E, 84-F e 84-G versam sobre a documentacdo
probatéria da distintividade adquirida.

O artigo 84-E determina que, para pleitear a distintivida-
de adquirida, o requerente deve apresentar, em até 60 dias
contados da data do requerimento previsto no artigo 84-D,
documentacéo comprobatéria que demonstre a notoriedade
e a associacdo do sinal distintivo ao seu fitular. A ndo apre-
sentacdo da referida documentacao dentro do prazo previsto
implicard a rejeicdo do pedido, o que realca o rigor da and-
lise probatéria.

O dispositivo também abrange duas situacoes especificas: (i)
quando explorado como matéria de defesa, nos casos dos
incisos lll e V do artigo 84-D, que tratam de sinais com dis-
tintividade intrinseca questionada, a apresentacéo da prova
poderd ocorrer até 60 dias apds a publicacdo da deciséo que
confirma a auséncia de distintividade. Nesses casos, o prazo
para apresentar as evidéncias ndo se inicia no momento do
requerimento, mas somente apds a decisdo do INPI que confir-
mar a auséncia de distintividade inerente; e (i) a possibilidade
de aditamento da peticdo com documentacéo probatéria. Isto
é, apds o protocolo da peticdo com os documentos para com-
provar a distintividade adquirida (conforme definido no caput
do dispositivo), o requerente terd um prazo adicional de 60
dias para complementar ou corrigir essa peticdo, permitindo
ao requerente complementar as provas apresentadas.

+ n° 199 « Nov/Dez 2025
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Publicacio do 60 DIAS
pedido de

registro na RPI

Requerimento

adquirida

O artigo 84-F define os parédmetros essenciais que devem
ser ilustrados por meio das evidéncias para o reconheci-
mento da distintividade adquirida. Em primeiro lugar, exige
a comprovacdo do uso substancialmente continuo da mar-
ca por pelo menos trés anos, contados a partir da data de
requerimento mencionado no artigo 84-D, demonstrando
a consolidacdo do sinal no mercado. Em segundo lugar,
o requerente deve comprovar que uma parte significativa
do publico consumidor nacional reconhece o sinal como
uma marca associada exclusivamente ao proprietdrio, capaz
de identificar a origem comercial dos produtos ou servicos e
diferencid-los dos de terceiros.

Por conseguinte, o artigo 84-G prevé que, encerrados os
prazos definidos no art. 84-E, o INPI procederd ao exame da
documentacdo comprobatéria apresentada pelo requerente.
Durante essa fase, a autarquia poderd formular exigéncias
adicionais, caso entenda que as provas apresentadas sdo
insuficientes para comprovar a aquisicdo de distintividade.
O requerente dispord entdo de 60 dias para atender a tais
exigéncias e apresentar documentos complementares ou es-
clarecimentos.

Adicionalmente, o artigo 84-H estabelece que da deciséo
resultante do exame da aquisicdo de distintividade pelo uso
caberd recurso administrativo. Leia-se: caso o INPI indefira
o pedido de reconhecimento da distintividade adquirida, o
requerente poderd apresentar recurso & prépria autarquia,

60 DIAS
—y da distintividade 5

Apresentacio 60 DIAS Aditamento -
do conjunto complementacio
probatério de evidéncias

garantindo a dupla insténcia administrativa e preservando o
direito de defesa do titular/requerente.

Cumpre destacar que eventual indeferimento definitivo na
esfera administrativa ndo obsta que o requerente recorra ao
Judicidrio, hipétese em que a andlise probatéria realizada no
admbito do INPI poderé ser reapreciada.

O artigo 96-Afixa regra transitéria a fim de garantir maior se-
guranca juridica aos fitulares de pedidos de registro de mar-
ca em trémite e aos titulares de registros que estejam sendo
questionados em processos administrativos de nulidade com
fundamento na auséncia de distintividade, desde que os de-
positos tenham ocorrido em momento anterior & publicacéo
da Portaria. O dispositivo concede um prazo extraordindrio
de 12 meses, contados da entrada em vigor da Portaria, para
que esses inferessados possam requerer o exame da aquisi-
¢Go de distintividade em momento diverso daquele previsto
no art. 84-D, flexibilizando excepcionalmente os prazos ante-
riormente previstos.

O direito de formular esse requerimento precluird com a pu-
blicacdo da deciséo correspondente & fase processual em
que o pedido ou registro se encontra (§1°). E dizer que tal
beneficio extraordindrio ndo poderd ser utilizado a qualquer
momento, apenas até o momento antferior & publicagdo de
decisdo final da fase processual na qual o pedido/registro se
encontra.

EXEMPLOS PRATICOS

Pedido de registro em exame

Caso o requerente ainda ndo
tenha recebido a decisio do
exame de mérito, poderd usar o st
prazo  extraérdinirio  para solicitar
solicitar 0 exame da

distintividade adquirida

\/

Pedido ji indeferido, mas

ainda em prazo de recurso
Enquanto nio houver decisio
sobre o recurso, também poderd

distintividade adquirida através
do prazo extraordindrio.

\/

=/

Pedido ja decidido
definitivamente
Se o indeferimento final ja
foi publicado, ndo ha mais
como  utilizar

exame da O prazo

extraordinario.

\/
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O §1° do artigo 96-A tem por finalidade impedir a explora-
cGo do prazo extraordindrio de 12 meses de forma retroativa,
com fins de reabrir processos administrativos j@ encerrados/
arquivados.

Ainda, a existéncia desse prazo extraordindrio néo suspende o
andamento normal dos processos (§2°), o que garante a con-
tinuidade da andlise administrativa e preserva sua celeridade.

Por Fim, o art. 96-B trata de questdo técnica, qual seja, que
a data para a disponibilizagdo no Sistema Eletrénico de Ges-
tdo da Propriedade Industrial (e-INPl) do médulo destinado
ao peticionamento e & apresentacdo de documentos para
andlise da aquisicéo de distintividade pelo uso serd definida
em ato préprio.

No que diz respeito as despesas processuais e taxas devi-
das, a atual tabela de retribuicdo dos servicos prestados
pelo INPI, regida pela Portaria GM/MDIC n° 110/2025 e
Portaria INPI/PR n°® 10/2025, fixa o valor de R$ 4.700,00
para a apresentacdo de documentacéo para comprovacdo
de distintividade adquirida, cujo cédigo serd 3021. Observe
que, de acordo com as informacées da tabela, ndo haverd
descontos aplicdveis a essa taxa.

Essa iniciativa do INPI representa um importante avanco ins-
titucional na aceitacéo administrativa da doutrina do Secon-
dary Meaning, que até o momento tem sido mais prevalente
na inst@ncia jurisprudencial.

5 e Conclusao

Néo obstante a doutrina do Secondary Meaning seja origind-
ria dos Estados Unidos, revela-se concilidvel com os funda-
mentos e objetivos da legislacd@o brasileira, notadamente no
que tange & defesa da funcéo distintiva da marca e & garan-
tia de previsibilidade e justica no reconhecimento de direitos
adquiridos com base no uso efetivo no mercado.

Consoante demonstrado ao longo do presente artigo, em
que pese a auséncia de previsdo expressa na Lei da Proprie-
dade Industrial, a jurisprudéncia nacional, fundamentada
nos dispositivos da CUP e do TRIPS, origindrios do direito

« Artigo

internacional, j& vinha, de forma progressiva, admitindo a
possibilidade de reconhecimento do Secondary Meaning, es-
pecialmente quando demonstrado que o publico consumidor
passou a associar o sinal, inicialmente incapaz de distinguir
produtos ou servicos, & origem empresarial de forma inequi-
voca. O caso do Polvilho Antisséptico Granado consolidou
esse entendimento e serviu de referéncia para o estabeleci-
mento de critérios minimos adotados por tribunais superiores
e insténcias inferiores.

Nesse cendrio, a recente medida anunciada pelo INPI repre-
senta um avanco institucional relevante. A criacdo de um ser-
vico administrativo especifico para alegagéo e comprovagéo
da distintividade adquirida confere uma dimens&o normativa
e procedimental & doutrina norte-americana do Secondary
Meaning, oferecendo aos titulares de marcas uma via formal
para pleitear o registro de sinais inicialmente indeferiveis por
auséncia de distintividade.

A possibilidade de peticionamento em diferentes fases do
processo administrativo, aliada & exigéncia de documenta-
¢do comprobatéria robusta e & previsdo de andlise especifi-
ca, tende a promover maior uniformidade na atuagéo da au-
tarquia e a reduzir a dependéncia de longas disputas judiciais
para o reconhecimento desse fenémeno.

Entretanto, os beneficios dessa medida dependem diretamen-
te da qualidade e da coeréncia técnica com que o INPI vier a
operacionalizar esse novo servigo. Serd necessdrio definir cri-
térios objetivos para afericdo do uso continuo, da exclusivida-
de, da notoriedade da marca e da associacdo pelo publico
consumidor, & semelhanca do que |G ocorre no procedimento
de reconhecimento de marcas de alto renome. Além disso, é
fundamental que haja integracéo entre os parédmetros admi-
nistrativos e os entendimentos consolidados no &mbito judi-
cial, de modo a evitar decisdes contraditérias e inseguranga
juridica.

Diante disso, conclui-se que o reconhecimento adminis-
trativo da distintividade adquirida representa ndo apenas
um avanco técnico, mas também uma oportunidade para
amadurecimento institucional e normativo do sistema mar-
cério brasileiro. A formalizagdo do Secondary Meaning
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como fundamento de registrabilidade, quando devidamente
comprovado, contribui para a valorizacdo do uso efetivo da
marca no mercado, estimula o investimento empresarial em
branding e reforca a protecdo conferida ao consumidor, ao
assegurar que sinais j@ consolidados na percepcdo coletiva
n&o sejam indevidamente excluidos da protecéo legal.
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