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Bruno Figueiredo: Extra x Extrabom e legislacao
marcaria

Quando se fala em protecdo de marcas, criatividade é
algo determinante. 1sso porque o0 &mbito de prote¢édo
de uma marca esta diretamente relacionado a ori-
ginalidade dos elementos constitutivos daquele si-
nal. Ou seja, qudao mais criativos sdo os elementos
que compde uma...
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ArtigosOpinidoExtra x Extrabom: legislacdo mar-
cariaprecisaser revista26 demarco de 2023, 6h12Im-
primirEnviarPorA Bruno de Carvalho Figueiredo

Quando se falaem prote¢do de marcas, criatividade é
algo determinante. 1sso porque o &mbito de protecéo
de uma marca esta diretamente relacionado a ori-
ginalidade dos elementos constitutivos daquele si-
nal. Ou seja, qudo mais criativos séo os elementos
gue compde uma marca, maior serd o seu espectro de
protecdo legal. Prevalece no Superior Tribunal de
Justica o entendimento jurisprudencial de que "mar-
cas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por
elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou
sugestivos, podem ter de suportar o dnus de coexistir
com outras semelhantes”. Esse entendimento tem
permeado as decisdes do STJ, como se V& narecente
decisdo que possibilitou a coexisténcia das marcas
Extra e Extrabom, ambas para supermercados, nos
autos do REsp 1.929.811. Caso Extra x Extrabom

A familia de marcas ExtraA pertence & Companhia
Brasileira de Distribuicdo, empresa que titulariza ou-
tras marcas bem conhecidas no segmento de su-
permercados, como P&o de AgUcar, e tem o primeiro
depdsito no INPI datado de 18/5/1989. Atualmente,
a familia de marcas Extra conta com mais 300 pro-
cessos no INPI. JaamarcaExtrabom, titularizada pe-
la empresa capixaba Unisuper Distribuidora S/A, foi
depositada no INPI a partir de 27/9/1999. Portanto,
considerando esses marcos temporais, verifica-se
queaprioridade marcario do sinal Extra é pelo menos
dez anos anterior 8 marca Extrabom. Leia também:A
STJ néo vérisco de confusdo com rede Extra e valida
registro damarca ExtrabomInconformada com o uso
e com aconcessdo do registro das marcas Extrabome
Extrabom Supermercados, a Companhia Brasileira
de Distribuicao ajuizou, em 2009, junto a Justica Fe-
deral do Rio de Janeiro, acdo de nulidade dos re-
gistros das referidas marcas.Julgada pela 252 VF/RJ,
a pretensdo autoral foi julgada improcedente. Con-
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tudo, a 12 Turma Especializada do Tribunal Regional
da 22 Regido reformou a sentenca de primeiro grau e
decretou anulidade do registro das marcas Extrabom
e Extrabom Supermercados, além de determinar aab-
stencdo do uso das referidas marcas por parte daem-
presa Unisuper Distribuidora S/A, "tendo em vista o
alto grau de reconhecimento da marca Extra, no ramo
de supermercados e produtos alimenticios/limpeza".
A ementa dos embargos infringentes segue abaixo
transcrita:"EMBARGOS INFRINGENTES - PRO-
PRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE
MARCA - COLIDENCIA - RECURSO IM-
PROVIDO.

| - Acdo proposta para anular marcas que fazem uso
da expressio EXTRABOM e EXTRABOM SU-
PERMERCADOQOS ao argumento de que colidem
com o nome comercial e as marcas da re, que fazem
uso da expresséo EXTRA e com registros an-
tecedentes.

Il - A interposi¢do dos Embargos Infringentes busca
a prevaléncia do voto vencido, que, comungando
com adecisdo 'aquo’, decidiu pela improcedéncia to-
tal da lide, mantendo os registros da ré, visualizando
distinguibilidade entre os sinais.

I11 - Vé-se, no caso, que o acréscimo das expressdes
'BOM' e 'SUPERMERCADOQOS' conjugadas com a
palavra 'EXTRA', ndo conferem as marcas da Em-
bargante qualquer distin¢do. Traduzindo-se em es-
pectros das mesmas, facilmente associaveis, pelo
publico consumidor, a marca 'EXTRA', de ti-
tularidade da Embargada, com registro antecedente e
de indiscutivel fama.

IV - Reforca essa conclusao os aspectos graficos das
marcas, constituidas com as mesmas cores das da
Embargante (vermelho e azul) e com a mesma fonte
(em italico) para a palavra 'EXTRA', na tentativa de
com filas se parecer, como se pertencessem amesma
familia de marcas.

V Assim, filio-me ao entendimento do voto ven-
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cedor, ndo visualizando, no caso, possibilidade de
coexisténciaentre as marcas das empresas litigantes.

VI - Recurso improvido."A Unisuper interpds Re-
curso Especial e, em decisdo publicada em
21/3/2023, a42 Turma do STJ, sob arelatoria do mi-
nistro Antonio Carlos Ferreira, reformou o acérdao
do TRF-2, para permitir o convivio das marcas, nos
seguintes termos:"RECURSO ESPECIAL. ACAO
DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA CU-
MULADA COM ABSTENCAO DO USO. MAR-
CA EVOCATIVA. CUNHO FRACO.
CONVIVENCIA. POSSIBILIDADE. CONFUSAO
DO CONSUMIDOR. INEXISTENCIA. RE-
CURSO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudéncia desta Corte Superior,
marcas compostas por elementos descritivos, evo-
cativos ou sugestivos podem ser obrigadas a coe-
xistir com outras de denominacdo semelhante
(precedentes).

2. 'A questdo acerca da confusdo ou associacéo de
marcas deve ser analisada, em regra, sob a per-
spectiva do homem médio (homus medius), ou seja,
naquilo que o magistradoimagina dafigura do ser hu-
mano dotado de inteligéncia e perspicacia inerente a
maioria das pessoas integrantes da sociedade' (REsp
1.336.164/SP, relator: ministro Luis Felipe Sa-
lomdo, 42 Turma, julgado em 7/11/2019, DJe
19/12/2019).

3. Em que pese aexisténcia do mesmo vocabulo (‘ex-
tra), aescrita e a fonética das marcas diferem-se pela
adicdo do adjetivo 'bom’, resultando em inequivoca
distingdo entre as expressdes 'Extra’ e 'Extrabom’, es-
ta ultima caracterizada por elementos visuais pro-
prios em seu logotipo, afastando a possibilidade de
causar confusdo ao homem médio

4. Considerando ndo ser a recorrida proprietaria ex-
clusiva do prefixo 'EXTRA', tampouco havendo cir-
cunstancia apta a ensejar erro por parte do publico
consumidor, deve ser mantido o registro no INPI das
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marcas 'SUPERMERCADO EXTRABOM' e 'EX-
TRABOM'.

5. Recurso especial provido para julgar im-
procedente a acdo de nulidade de registro de marca
cumulada com pedido de abstengdo de uso."Vé-se
que, ao longo de 14 anos de tramitacdo, ambas as par-
tes obtiveram decisdes favoraveis, o que demonstra
que a matéria ndo é pacifica em nossos tribunais, pre-
valecendo, no entanto, o entendimento de que "mar-
cas compostas por elementos descritivos, evocativos
Ou sugestivos podem ser obrigadas a coexistir com
outras de denominacgédo semelhante™.Opiniéo

Particularmente, sem descer as provas carreadas nos
autos, discordo da decisao do STJ de permitir a con-
vivéncia das marcas Extra e Extrabom, vez que, mes-
mo desprovido de alto grau de distintividade
intrinseca, € provavel que a marca Extra tenha ad-
quirido um significado secundario (secundary
meaning), gracas ao massivo investimento do seu ti-
tular, ao posicionamento e a penetracdo no mercado
alcancados, e ao conhecimento do consumidor em
geral. E é bem possivel que, quando a marca Ex-
trabom foi depositada no INPI pela empresa Uni-
super Distribuidora S/A, em 1999, os efeitos da
Teoria do Secondary Meaning ja fossem existentes,
vez que a marca Extra ja era usada e objeto de vul-
tuoso investimento ha pelo menos dez anos. E pos-
sivel também que o consumidor, j& tendo no seu
subconsciente a credibilidade da marca Extra, in-
clusive levando em conta a significacdo e o valor
semiologicos (relacionados entre significante e sig-
nificado) [1], tenha transferido, em maior ou menor
grau, esse conceito cognitivo a marca Extrabom, fa-
zendo com que o titular desta iniciasse suas
atividades com um certo diferencial competitivo, au-
ferido ao pegar carona na fama da marca alheia
anterior. O consumidor pode até perceber que nao es-
ta diante da marca que ele ja conhecia e o erro ser
atenuado com tal reconhecimento, mas, uma vez ja
estando no estabelecimento, a confusdo e a as-
sociacdo ja operaram seus efeitos danosos ao titular
da marca anterior, podendo até mesmo gerar en-
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riquecimentoilicito ao empresario que optou por imi-
tar ou reproduzir a marca alheia.Ademais, diante da
infinidade de variacdes verbais disponiveis para a
criacdo de uma marcanova, ndo é, ou ndo deveriaser,
admissivel que um empreender adote uma marca se-
melhante, que reproduza com acréscimo, uma marca
anterior ja consolidada e bem posicionada no mer-
cado. Ciente do tempo que o judiciario leva para de-
cidir casos dessa natureza, a pessoa de ma-fé pode até
usar desse expediente para, de forma consciente, ir
obtendo vantagens competitivas de forma parasitaria
durante certo periodo, servindo-se assim da Teoria
do Ilicito Lucrativo. Assim, tanto o consumidor, co-
mo, sobremaneira, a pessoa que investiu nacriacéo e
na projecdo de uma marca, podem ser prejudicados.
A evolucdo da jurisprudéncia, da doutrina marcaria
e, especialmente, da sociedade, nesta incluidos os
meios de comunicacdo modernos, o atual grau de
atencdo do consumidor e as ferramentas que este pos-
sui para identificar e credibilizar, ou descredibilizar,
uma marca, apontam indicios de que a legislacdo
marcaria precisa ser revista. Incluir os graus de dis-
tintividade e a possibilidade de convivéncia de "mar-
cas fracas", atualizando assim os ditames do artigo
129 da LPI, é um caminho que convergiria com as de-
cisdes que temos acompanhado nos tribunais e para a
percepc¢éo atual do consumidor, possibilitando ainda
aos operadores dessa area do direito uma com-
preensdo unissona de todo o sistema de protecdo de
marcas."[1] Significacdo € a relagdo interna ao signo
entre significante e significado, num evento es-
pecifico (parole), como for determinado pelo sis-
tema simbolico.Valor é a relacdo entre signos,
significantes e significados, no exercicio da es-
trutura, em delimitacGes reciprocas e articulacdes, no
que se constitui na langue.Significacdo € exercicio
positivo de sentido, valor é adiferenca negativa entre
signos.” (Denis Borges Barbosa. Protecdo das Mar-
cas. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2008, p. 46) Topo
da paginalmprimirEnviarBruno de Carvalho Fi-
gueiredoA é advogado especialista em propriedade
intelectual e gerente juridico da Wettor Marcas e Pa-
tentes.Revista Consultor Juridico, 26 de mar¢o de
2023, 6h12Comentarios de leitoresO  co-
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Registro da marca é fundamental para garantir
direitos das startups

O registro da marca protege a empresa e garante di-
reitos. Para as startups, o registro é ainda mais im-
portante; entenda os motivos O registro da marca é
uma operacdo imprescindivel para as startups. Como
rapido crescimento do mercado dainovagéo, garantir
essa protecdo gera mais credibilidade e pode ser, tam-
bém, um diferencial para atrair potenciais in-
vestidores.

A marca é basicamente 0 nome do empreendimento -
aquilo que configura sua identidade e assegura seu
uso exclusivo em todo territério nacional. Para as
startups, esse registro torna-se ainda mais im-
portante.

Veja todas as reportagens do especial Curitibade To-
das as Tribos.O diretor da consultoriade propriedade
intelectual Brasil Sul, Vasco Coelho, pontua que as
startups acabam ficando conhecidas no mercado
mais pelo nome da marca do que pelo produto pro-
priamente dito. "E como se a empresa virasse Si-
nonimo de seu produto”, resume. No Brasil, 0
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INP1) é
0 6rgdo publico responsavel pelas marcas e patentes
das empresas.

No cenario datecnologia e das novas invencdes, pro-
teger legalmente a empresa é fundamental para um
futuro positivo nos negdcios. Vasco comenta que, as
vezes, 0S empresarios investem muito no de-
senvolvimento do produto, mas esquecem de re-
gistrar a marca. Quando percebem, ja existe algo
igual no mercado e precisam reformular boa parte de
seus esforgos. Essa logica também vale para sof-
twares e aplicativos.

Registrar marca versus Registrar patenteExistem
muitas confusdes arespeito do registro de uma marca
e de uma patente. Apesar de apresentarem alguns ob-
jetivos semelhantes - como a protecdo e a garantia
dos direitos de um empreendimento - , os dois con-
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ceitos sdao bem diferentes.

A marca tem mais relagdo com o nome daempresa e
representa a sua identidade. A patente, por sua vez,
consiste em um processo de grandeza mundial, mais
complexo e demorado, com o objetivo de assegurar a
exclusividade nacriagéo e no desenvolvimento dede-
terminado produto.

Ambos sdo procedimentos importantes para a ga-
rantia dos direitos de um negdcio. "O registro da pa-
tente e da marca funcionam como ‘'seguros’ que
protegem a empresa”’, comenta Vasco.

O cenario das startups no BrasilRegistrar a marca da
empresa € como registrar uma propriedade.| Uns-
plash /ReprodugdoDados do Inside Venture Capital,
do hub de inovacéo Distrito, mostraram que o Brasil
iniciou 2022 batendo o recorde de investimentos em
startups - foram injetados US$ 1,36 bilhdo em janeiro
e fevereiro. Ao longo do ano, esse indice apresentou
algumas quedas. Mesmo se houver queda, VVasco de-
fende que é necessario o registro. "Se as por-
centagens crescerem ou diminuirem, de qualquer
forma, vai continuar sendo importante registrar sua
marca".

O registro damarcano mercado dainovagao € como o
registro de uma propriedade. No universo das star-
tups existem muitas invencdes, e elas precisam estar
legalmente amparadas para que o desenvolvimento
seja continuo.

Cidade modeloO SmartCity € o maior evento de ci-
dades inteligentes do Brasil.| Fabiano Guma/ Di-
vulgacdoQuando o assunto sdo startups e cidades
inteligentes, Curitiba tem um bom histérico. A ci-
dade desenvolve diferentes programas voltados a
inovacao e é sede de eventos da area, e se tornou uma
referéncia nacional.
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O Smart City Expo Curitiba (SCECWB), por exem-
plo, € o maior evento de cidades inteligentes do Bra-
sil, e a capital paranaense foi novamente a anfitria da
feira, que aconteceu entre os dias 22 e 24 de marco de
2023.

Para o diretor de relacionamento com o mercado do
iCities (hub organizador do evento), Caio de Castro,
eventos como esses trazem um protagonismo in-
teressante a Curitiba. "Em varios sentidos e areas, é
de uma grandeza imensa o SCECWB acontecer
aqui*.

O evento tem chancela internacional da Fira Bar-
celona e apoio da Prefeitura de Curitibae do Vale do
Pinh&o. A presidente da Agéncia Curitiba de De-
senvolvimento e Inovacdo, Cris Alessi, também pon-
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tua arelevanciadafeira. "A cidade se transforma em
um palco mundial.”

Exposi¢cbes como o SmartCity conseguem apro-
ximar o publico do desenvolvimento tecnoldgico e
das inovac0es da cidade, do pais e do mundo. Essas
novas tecnologias apresentadas na feira podem ser
aplicadas, por exemplo, em &reas como educag&o,
gestdo, sustentabilidade e, também, no dia a dia dos
visitantes.
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