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RESUMO

Esta monografia pretende utilizar o conceito de propriedade de John Locke para
construir um novo entendimento sobre a legislacdo marcaria e a forma de aquisicao
de uma marca. Através do conceito de John Locke este trabalho deseja analisar o
processo entre apple e gradiente em que ha a disputa da marca “iphone” e definir de
gue forma os argumentos das partes devem ser interpretados para que a aquisicao

da propriedade seja justa e incentive a producao inovadora.

Palavras-chave: Propriedade — Marca — Investimento — Inovacgao



ABSTRACT

This monograph intend to use the John Locke’s concept of property to build a new
understanding about brand legislation and the manner of the acquisition of that
brand. Trough the john locke’s concept wants to analyze the Apple x Gradiente’s sue
and define in which ways the parts’ arguments need to be interpreted to guarantee

the justice and the stimulus to the innovation in the acquisition of the property.
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INTRODUCAO

Esta monografia pretende elaborar uma opcéo interpretativa da Lei 9.279 de
1996 para situacdes de conflitos marcarios em que interpretacdes literais, e de certa
forma mais tradicionais, mostram-se injustas no caso concreto. O trabalho
apresentara a utilizacdo do conceito de propriedade de John Locke para construir
uma nova interpretacdo da aquisicdo da propriedade industrial, conceito esse que,
nesta monografia, sera utilizado em uma analise focada nas marcas mas que podera
também ser utilizado para as outras modalidades de propriedade previstas na Lei
9.279 de 1996, desde que observadas suas devidas particularidades. Ao final
pretende-se responder a seguinte pergunta, a decisdo do magistrado foi correta a

luz do conceito de propriedade de John Locke?

Para alcancar seus objetivos, o presente trabalho académico propde-se a
analisar o caso Apple x Gradiente em que estas sociedades empresarias disputam a
propriedade da marca “iPhone”. No caso em questdo houve a concessao do registro
do signo distintivo “iPhone” em favor da sociedade empreséria brasileira e com a
tentativa de registro da mesma marca pela Apple Inc. houve um conflito que,
primeiramente, foi discutido no Instituto Nacional de Propriedade Industrial e entdo
gerou uma demanda judicial movida pela sociedade empresaria americana em face

da Gradiente. Tal demanda judicial € o que seré analisado neste trabalho.

A monografia ndo se limitara pelos aspectos processuais do direito brasileiro
e devido a esta posicdo alguns principios processuais, como o0 da correlacao
pedidos - sentenca, seréo frontalmente desrespeitados, mas apenas com o intuito de
alcancar a melhor compreensédo do tema, sendo que a analise utilizara o processo
judicial como ponto de partida para a discussdo proposta e através dos fatos
ocorridos no processo o conceito de propriedade defendido por este trabalho sera
aplicado para interpretar e definir qual a decisdo mais justa para casos semelhantes

ao analisado.

Para lograr éxito nos objetivos propostos a monografia utilizara o método
indutivo, ou seja, a partir de premissas individuais chegaremos a concluséo geral

acerca da sua aplicabilidade. Deste modo, apés a etapa de observacdo, analise e
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classificacdo dos fatos, sera apresentada a interpretacdo, ao entendimento deste
trabalho, correta para a solugédo do problema. No caso em tela, a construcéo de

conceito de propriedade de marca que supere a legislacdo especifica.

O tipo de investigacdo adotado serd, principalmente, o juridico-tedrico, com
énfase aos aspectos conceituais, doutrinarios e jurisprudenciais sobre o tema objeto
de estudo. No que tange aos setores de conhecimento, a pesquisa tera a feicao
multidisciplinar, tendo em vista a necessidade de se buscar elementos constantes do

Direito Empresarial e Filosofia Juridica.

No capitulo 1 sera apresentado o conceito de propriedade de John Locke e
sua relacdo com o direito brasileiro. Sera apresentada a relevancia de sua
conceituacdo e o motivo pelo qual sua forma de definir a aquisicdo da propriedade
ainda é atual e til para as interpretacdes juridicas.

O referido capitulo também descreverd a relacdo de continéncia da
propriedade industrial dentro do conceito de propriedade como género, 0 que mais
uma vez permite a utilizacdo de um conceito de propriedade geral para o tema
proposto pela monografia. Por fim, o capitulo 1 apresentara a relacdo entre o

conceito de propriedade de John Locke e a modalidade de propriedade marca.

O Capitulo 2 apresentara alguns fatos historicos do processo e também o0s
argumentos aduzidos pelas partes integrantes da relacéo processual alvo do estudo
de caso e utilizar4 o conceito trabalhado no primeiro capitulo da monografia para
analisa-los e tomar um posicionamento critico quanto a validade ou ndo de cada

argumento utilizado.

O Capitulo 3, entdo, trar4 a decisao judicial proferida na demanda judicial
utilizada para este trabalho e através da argumentacdo do magistrado e de sua
exposicdo realizar uma andlise critica para, com a definicdo de propriedade
proposta, construir uma decisdo juridica hipotética que visa solucionar problemas
futuros que se assemelhem a este, utilizando-se do conceito proposto para que a
propriedade de uma marca seja adquirida por aqueles que, por entender ser esta a

forma mais justa, atenderem aos requisitos impostos por John Locke e sua teoria.
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A monografia, portanto, utilizar-se-4 do conceito de propriedade de John
Locke e dos argumentos propostos no caso de disputa marcaria entre Apple e
Gradiente para construir uma interpretacdo que favoreca o trabalho e que fagca com
que ao final de uma disputa judicial semelhante a que se apresenta, ndo haja o
sentimento de injustica para os envolvidos, sejam as partes da demanda como

também os consumidores dos produtos vinculados as marcas.
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CAPITULO 1 — CONCEITO DE PROPRIEDADE DE JOHN LOCKE

Através da analise da Constituicdo Federal temos que a propriedade esta
intimamente atrelada ao trabalho, como se depreende do artigo 170 “caput” e incisos
Il e I, uma vez que a ordem econdmica é fundada na valorizacéo do trabalho e em
alguns principios, dentre eles a propriedade privada e a fungcdo social da
propriedade. O conceito de John Locke de propriedade? é, portanto, extremamente
atual e Gtil para a conceituacéo de propriedade em geral e para compreender de que
maneira e para quem deve se garantir a obtencéo e protecado da propriedade, uma
vez que para o autor o emprego do trabalho é determinante para a definicdo da

propriedade.

Por mais que John Locke seja um autor classico da economia, os classicos
por vezes carecem de aplicacdo pratica devido a alteracdo da sociedade desde que
as obras foram escritas, mas por vezes também, devido ao grande vanguardismo de
suas ideias, permanecem influenciando as areas do conhecimento por muitos anos,
este € 0 caso do autor em questdo no assunto da propriedade privada, como sera
demonstrado.

John Locke, em seu Tratado sobre o Governo Civil® discorre sobre sua
concepcao do que seria propriedade. Sua conceituagao versa sobre a propriedade
em geral, tanto de bens moveis como bens iméveis e através de uma interpretacéo
simples podemos adapta-la a propriedade intelectual. Locke trabalha a ideia de que
gquando o homem aplica seu trabalho e suas técnicas sobre alguma coisa,
desenvolvendo-a e agregando a coisa o valor do trabalho ele garante sua
propriedade. O Autor defende que:

1 Art. 170. A ordem econdmica, fundada na valorizagdo do trabalho humano e na livre iniciativa, tem
por fim assegurar a todos existéncia digna, conforme os ditames da justica social, observados os
seguintes principios:

(...)

Il - propriedade privada;

Il - funcéo social da propriedade;

2 LOCKE, John, Segundo Tratado Sobre o Direito Civil, Disponivel em:
<http://www.xr.pro.br/IF/LOCKE-Segundo_Tratado_Sobre_O_Governo.pdf>, Acesso em: 08/06/2014
3 Ibidem.
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Ainda que a terra e todas as criaturas inferiores pertencam em
comum a todos os homens, cada um guarda a propriedade de sua
propria pessoa; sobre esta ninguém tem qualquer direito, exceto ela.
Podemos dizer que o trabalho de seu corpo e a obra produzida por
suas maos sao propriedade sua. Sempre que ele tira um objeto do
estado em que a natureza o colocou e deixou, mistura nisso o seu
trabalho e a isso acrescenta algo que lhe pertence, por isso o
tornando sua propriedade. Ao remover este objeto do estado comum
em que a natureza o colocou, atraveés do seu trabalho adiciona-lhe
algo que exclui o direito comum dos outros homens®.

Assim sendo, a propriedade é garantida no momento em que é exercida a

atividade laborativa sobre a coisa. Locke também trabalha seu conceito analisando

as coisas imoveis, o autor defende sua teoria usando os terrenos néo utilizados para

0 cultivo que existiam a época. Ele dizia que se um homem entrasse no terreno,

tornando-o produtivo, 0 cercasse e trabalhasse a terra seria considerado proprietario

daquela porcdo de terra, desde que aquela porcdo fosse a necesséaria para sua

existéncia digna e nédo impedisse a existéncia digna do outro, algo que praticamente

ndo ocorria haquele tempo devido a abundancia de terra fértil para todos. Pode-se

perceber claramente essa ideia no trecho abaixo:

Mas visto que a principal questdo da propriedade atualmente nao sdo
os frutos da terra e os animais selvagens que nela subsistem, mas a
terra em si, na medida em que ela inclui e comporta todo o resto,
parece-me claro que esta propriedade, também ela, sera adquirida
como a precedente. A superficie da terra que um homem trabalha,
planta, melhora, cultiva e da qual pode utilizar os produtos, pode ser
considerada sua propriedade. Por meio do seu trabalho, ele a limita e
a separa do bem comum. N&o bastara, para provar a nulidade de seu
direito, dizer que todos os outros podem fazer valer um titulo igual, e
gue, em consequéncia disso, ele ndo pode se apropriar de nada,
nada cercar, sem o0 consentimento do conjunto de seus
coproprietarios, ou seja, de toda a humanidade. Quando Deus deu o
mundo em comum a toda a humanidade, também ordenou que o
homem trabalhasse, e a pendria de sua condi¢do exigia isso dele.
Deus e sua razdo ordenaram-lhe que submetesse a terra, isto €, que
a melhorasse para beneficiar sua vida, e, assim fazendo, ele estava

4 LOCKE,

John,

Segundo  Tratado Sobre o Direito  Civil, Disponivel em:

<http://www.xr.pro.br/IF/LOCKE-Segundo_Tratado_Sobre_O_Governo.pdf>, Acesso em: 08/06/2014,

p. 42.
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investindo uma coisa que lhe pertencia: seu trabalho. Aquele que, em
obediéncia a este comando divino, se tornava senhor de uma parcela
de terra, a cultivava e a semeava, acrescentava-lhe algo que era sua
propriedade, que ninguém podia reivindicar nem tomar dele sem
injustica.

Nenhum outro homem podia se sentir lesado por esta apropriacao de
uma parcela de terra com o intuito de melhora-la, desde que ainda
restasse bastante, de tdo boa qualidade, e até mais que individuos
ainda desprovidos pudessem utilizar. Se bem que, na realidade, a
cerca que um homem colocasse em seu beneficio ndo reduziria
nunca a parte dos outros. Deixar uma quantidade igual que outro
homem fosse capaz de utilizar, equivaleria a ndo tomar nada.
Ninguém pode se sentir lesado por outra pessoa beber, ainda que
em uma quantidade exagerada, se lhe é deixado todo um rio da
mesma agua para matar sua sede. O que vale para a agua, vale da
mesma forma para a terra, se ha quantidade suficiente de ambas®.

Atualmente ndo ha a abundéancia de terras comuns como no momento vivido
por Locke, seja pelo aumento da populacéo, seja pelo acumulo de grandes porcdes
de terras nas maos de poucos proprietarios. Porém, ha um campo que permanece
fértil e que cada homem tem acesso total e irrestrito dependendo apenas de sua
propria vontade para explora-lo e trabalha-lo a fim de que se desenvolva e dé bons
frutos: O intelecto. A mente humana é o que mais se aproxima da realidade de
terrenos comuns vivida por John Locke, pois ela ndo tem limites e sua exploracao
nao impede a exploracdo do outro sobre sua propria propriedade. As ideias criadas
pelo intelecto podem influenciar os pensamentos de outros seres humanos, mas

nunca os limitam ou os impedem.

A propriedade intelectual, portanto, como produto do desenvolvimento de
ideias que é, pode tranquilamente ser analisada através do conceito de propriedade
de John Locke e talvez seja na contemporaneidade o melhor simbolo de tal
conceito, uma vez que na propriedade intelectual o desenvolvimento é téo
importante quanto o produto final, algo que deve ser tratado com maior importancia,

como esta monografia tratara.

5 LOCKE, John, Segundo Tratado Sobre o Direito Civil, Disponivel em:
<http://www.xr.pro.br/IF/LOCKE-Segundo_Tratado_Sobre_O_Governo.pdf>, Acesso em: 08/06/2014,
p. 43 e 44.
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O artigo 1.228 do Cddigo Civil Brasileiro de 2002° trata dos efeitos da
propriedade em geral, dentro do género propriedade temos os bens moéveis, os bens
imoveis e a propriedade intelectual. A propriedade intelectual por sua vez subdivide-
se em direito autoral e propriedade industrial e esta, por fim, tem como espécies a

patente, o desenho industrial, modelo de utilidade, marcas e indicagdo geogréfica.

A marca, descrita pelo artigo 122 da Lei 9.279 de 1996’ e tratada entre os
artigos 122 e 175 do referido dispositivo legal, € especificamente o alvo de estudo
desta monografia. A marca, como propriedade que é, serd analisada através do
conceito proposto para que o seu desenvolvimento seja valorizado e protegido a fim
de superar o tratamento simplorio dado a sua aquisicao através do registro no 6rgao
publico competente, no caso o Instituto Nacional de Propriedade Industrial — INPI —,
registro esse também regulamentado pela Lei 9.279 de 1996 entre os artigos 155 e
164.

Marca € basicamente um sinal que distingue um produto ou servico dentro do

mercado que ocupa. Denis Borges Barbosa define marca como:

O Art. 122 da Lei 9.279/96 define o que é a marca registravel pela lei
brasileira:

a) é o signo suscetivel de representacao visual; vale dizer, ndo serdo
dignos da protegédo os signos olfativos e outros “ndo suscetiveis de
representacao grafica”.

b) destinado a distinguir produto ou servi¢o de outro idéntico ou afim,
de origem diversa.

Assim, marca é o sinal visualmente representado, que é configurado
para o fim especifico de distinguir a origem dos produtos e servi¢os.
Simbolo voltado a um fim, sua existéncia factica depende da
presenca destes dois requisitos: capacidade de simbolizar, e
capacidade de indicar uma origem especifica, sem confundir o
destinatario do processo de comunicagdo em que Se insere: 0
consumidor (...)8.

6 Art. 1.228. O proprietario tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavé-la do
poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

7 Art. 122, Sao suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptiveis, ndo
compreendidos nas proibicdes legais.

8 BARBOSA, Denis Borges, Uma Introducdo a Propriedade Intelectual, Disponivel em:
<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>, Acesso em: 17/06/2014, p. 700.
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As marcas sdo, portanto simbolos que tornam produtos Unicos e que povoam
0 imaginario do consumidor, este por sua vez assimila estes signos distintivos e a
ele relaciona caracteristicas que a sociedade empresaria tenta inserir em seu
produto. Os consumidores entdo fazem suas escolhas baseados nessa analise de
caracteristicas associadas a determinada marca: Resisténcia x Design; Inovacdo X
Confiabilidade; Qualidade X Preco. A valorizagdo da marca é o reconhecimento das
caracteristicas da sociedade empresaria inseridos naquele simbolo e a aceitacdo de

tais caracteristicas pelo mercado consumidor como as mais desejadas.

Pode-se perceber entdo que por vérias vezes ha uma associacdo tao forte
entre produto e marca que 0s consumidores ndo conseguem imaginar o produto
sem que o sinal distintivo esteja presente em seu pensamento. Esse fato decorre
ndo s6 de a¢Bes de marketing bem sucedidas como também pelo reconhecimento
popular pelo desenvolvimento de um produto inovador que causa grande interesse
pelos consumidores da area de atuacdo da sociedade empresaria desenvolvedora
da coisa. Proteger a marca significa proteger a economia como um todo e essa
protecdo deve ser tornar, além disso, um incentivador ao desenvolvimento de novos
produtos e a busca pela qualidade superando até mesmo a protecdo dada pelas
patentes, uma vez que a marca € O maior ponto de encontro entre o

desenvolvimento do produto e seu reconhecimento no mercado.

Proteger a marca dessa forma é observar a funcdo social da propriedade,

7

uma vez que a marca € uma forma de proteger e incentivar o desenvolvimento
empresarial, além de auxiliar o consumidor na identificacdo do produto. Essas
funcdes da protecédo da marca que alcangam o éxito de assegurar a funcéo social da
propriedade podem ser compreendidas na obra de Denis Borges Barbosa:

Conforme a classica justificativa do sistema de marcas, a protecéo
juridica tem por finalidade em primeiro lugar proteger o investimento
do empreséario; em segundo lugar, garantir ao consumidor a
capacidade de discernir o bom e o mau produto. O exercicio
equilibrado e compativel com a funcdo social desta propriedade
levaria a que o investimento em qualidade seria reconhecido®.

° BARBOSA, Denis Borges, Uma Introducdo a Propriedade Intelectual, Disponivel em:
<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livios/umaintro2.pdf>, Acesso em: 17/06/2014, p. 699
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Entdo, como se pode perceber, a teoria de John Locke pode ser utilizada para
analisar um caso em que ha discussao marcaria para definir quem deve garantir a
propriedade sobre a marca, sempre favorecendo aquele que desenvolveu o produto
e a marca nao deixando de lado a funcéo que se dirige ao consumidor, mas também
valorizando o investimento da empresa. O caso Apple x Gradiente sera analisado
através deste prisma e ao fim desta monografia a ideia desenvolvida por Locke sera

utilizada para expor a deciséo considerada a ideal.



18

CAPITULO 2 — ANALISE DO PROCESSO APPLE X GRADIENTE E APLICACAO DO
CONCEITO DE LOCKE AOS ARGUMENTOS DAS PARTES

A presente monografia trata-se de um estudo de caso e por isso se faz
necessario informar alguns dados essenciais para a total compreensao da situagado
que sera analisada'®. O caso Apple x Gradiente que serd estudado é uma disputa
marcaria entre as duas sociedades empresarias do ramo tecnolégico que desejam

garantir o uso da marca “iPhone” no Brasil.

Em 29 de marco de 2000 a Gradiente depositou o termo IPHONE no INPI, tal
deposito foi registrado sob o nimero 822.112.175 na classe internacional 09*. O
INPI concedeu a propriedade sobre a marca em 02 de janeiro de 2008 quando das
publicacdes da concessao na Revista da Propriedade Industrial — RPI — em suas
edicdes 1925 e 1930.

Pelo lado da sociedade empreséria norte-americana Apple Inc. o

“I”

desenvolvimento de produtos que contenham o prefixo “I” remonta a 7 de maio de
1998, quando o entdo CEO da companhia, Steve Jobs, lancou o “iMac”, um
computador de uso doméstico que se tornou um sucesso de vendas em todo o
mundo. A Apple seguiu desenvolvendo seus produtos e aumentando a familia “”,
alguns exemplos séao “iBook”, “iPod”, “iTunes”, “iPad”. O celular produzido pela
sociedade sediada em Cupertino, Califérnia foi lancado em 29 de junho de 2007 nos
Estados Unidos da América e assim como 0s outros produtos citados também
i

integrou a familia
26 de setembro de 2008.

e foi denominado “iPhone”. No Brasil, o “iPhone” foi langado em

Como se pode perceber, de acordo com o INPI a partir de janeiro de 2008 a
Gradiente tornou-se a proprietaria da marca “iPhone” no Brasil e em setembro do
mesmo ano a Apple inseriu seu celular de mesmo nome no pais. Ocorre que a

sociedade brasileira passava por momentos de dificuldade financeira quando da

1© Todos os dados temporais dispostos no texto estédo disponivel em: BRASIL. JUSTICA FEDERAL,
Processo niimero 0490011-84.2013.4.02.5101, Magistrado: EDUARDO ANDRE BRANDAO DE
BRITO FERNANDES Data de Julgamento: 12/05/2014, p. 7.

11 Classe 09 - Aparelhos telefénicos celulares, aparelhos telefénicos celulares que possibilitam
acesso a internet, telefonia fixa ou mdvel, antenas digitais, capas de protecéo, baterias, carregadores,
viva voz, hands free, pec¢as e acessarios incluidos nessa classe.
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concessao da marca e, portanto, ndo desenvolveu, instantaneamente, um produto
que fosse atrelado a nova marca o que adiou o conflito entre as sociedades. Porém,
no fim de 2012 a Gradiente, de nome empresarial IGB Eletrbnica S.A, ainda
tentando se recuperar apos processo de Recuperacao Judicial lancou no mercado
um celular chamado “Gradiente iPhone”, este aparelho foi langado dentro do prazo
de 5 anos da concessao da propriedade da marca, o que evitou a caducidade da

concessao, como de acordo com os artigos 142, lll e 143, | da Lei 9.279 de 19962,

Entdo, com a coexisténcia de dois produtos de mesma utilidade e que
utilizavam o mesmo signo distintivo a disputa marcaria veio a tona. Inconformados
com a concessao da marca pelo INPI, a Apple Inc. ajuizou, em 8 de janeiro de 2013,
a acao de numero 0490011-84.2013.4.02.5101 em face de IGB Eletrbnica S.A
requerendo ao juizo a anulagéo parcial do registro concedido pelo INPI & Ré da acéo
no que diz respeito a exclusividade do termo “iPhone”. Transmitidos os dados
historicos, esta monografia apresentara alguns argumentos utilizados pelas partes
do processo judicial e os analisara sob o conceito de propriedade de John Locke e

suas decorréncias, como exposto no capitulo anterior.

A sociedade empresaria americana utiliza como principais argumentos®® para
a defesa de sua posicao a falta de distintividade do signo depositado pela sociedade
brasileira como marca, um dos requisitos para que seja conferida a protecdo, como
disposto no artigo 122 da Lei 9.279/96'4. Aduz a autora da acéo de nulidade parcial
de registro de marca que o termo iphone como utilizado pela ré da demanda figura
como um elemento de carater acessorio que descreve o0 produto que sera
comercializado com a marca Gradiente. Pode-se analisar tal argumento com o0s

seguintes trechos:

12 Art. 142. O registro da marca extingue-se:
(...)
[l - pela caducidade;
Art. 143 - Caducara o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legitimo interesse se,
decorridos 5 (cinco) anos da sua concesséo, na data do requerimento:
| - 0 uso da marca néo tiver sido iniciado no Brasil;
13 BRASIL. JUSTICA FEDERAL, Processo nimero 0490011-84.2013.4.02.5101, Magistrado:
EDUARDO ANDRE BRANDAO DE BRITO FERNANDES Data de Julgamento: 12/05/2014.
14 Art. 122, S&o suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptiveis, nao
compreendidos nas proibicdes legais.
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Paralelamente & bem sucedida historia da autora e da adog¢do do
sinal iPhone como marca no mercado de revolucionarios telefones
celulares com acesso a internet, a sociedade Ré depositou, em
29/03/2000, o pedido de registro para a marca mista Gradiente
iphone.

Esse registro foi, equivocadamente, concedido em 02/01/2008 pelo
INPI & sociedade Ré, na medida em que o termo iphone, da maneira
como se apresenta no conjunto da marca ora em discussado e para o
intuito concebido, ndo tem nenhuma forca distintiva. Figura ali, a toda
evidéncia, apenas como um elemento com carater acessorio,
descritivo da categoria de produto da Ré a ser comercializado com a
marca GRADIENTE®™,

Verifica-se, pois, que, desde a origem, a expressao iphone foi
concebida pela Ré e sua antecessora como um elemento meramente
descritivo de telefones com acesso a internet. Ou seja, como um
smartphone?®.

A Apple continuou expondo suas razdes através de documentacédol’ que

comprovou a reiterada pratica da sociedade brasileira em depositar termos que nao

tenham carater distintivo algum e que na verdade sdo termos genéricos que apenas

descrevem a fungéo exercida pelo equipamento.

Como argumento final, a Apple aduz que gragas a sua competéncia e ao real

carater distintivo que inseriu no termo iPhone a utilizacao do referido signo por ela é

completamente diferente, uma vez que a sociedade americana dispendeu ao termo

a distintividade necesséria para a sua caracterizagdo como marca. Assim pode-se

depreender do trecho abaixo:

> BRASIL. JUSTICA FEDERAL, Processo numero 0490011-84.2013.4.02.5101, Magistrado:
EDUARDO ANDRE BRANDAO DE BRITO FERNANDES Data de Julgamento: 12/05/2014, p. 7.

16 |bidem, p. 8

17 BRASIL. JUSTICA FEDERAL, Processo numero 0490011-84.2013.4.02.5101, Magistrado:
EDUARDO ANDRE BRANDAO DE BRITO FERNANDES Data de Julgamento: 12/05/2014, p. 9.
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Portanto, a Autora utiliza o sinal iphone mundialmente desde 2007,
empregando-o com inegavel natureza marcaria (até porque seu
produto vai muito além do conceito de telefonia celular), na medida
em que indiscutivelmente da conta de identificar a origem do produto,
distinguindo-o de outros congéneres.

A marca iphone, concebida e extensivamente utilizada pela Apple,
atende aos requisitos legais béasicos para que um sinal se caracterize
como marca de produto, nos termos do artigo 122, da Lei 9.279/96 —
LPIl, como “aquela usada para distinguir produto (...) de outro
idéntico, semelhante ou afim, de origem diversa”. Isso, porque é vista
pelos préprios consumidores como tal*é.

De acordo com a autora ndo se pode dizer o mesmo do realizado pela
sociedade brasileira, que a utilizou apenas em carater descritivo de um modelo de
celular com internet. Tal carater descritivo e genérico, como exposto no artigo 124,
VI da Lei 9279/96%°, ndo é apto ao registro como marca, de acordo com a sociedade

autora da acéo.

Antes de analisar os argumentos da autora € necessario explicar um dos
requisitos para a concessao de uma marca, o carater distintivo do signo. Como bem
definido por Denis Borges Barbosa: “Todos 0s signos visuais podem ser marcas,
desde que atendam as nocdes de distintividade, veracidade e de novidade relativa.

Tais requisitos sdo, simultaneamente, de ordem juridica e pratica®.

A distintividade do signo existe quando além de distinguir o produto dos
outros que ocupam o mesmo mercado também ndo tem nenhum significado nem
caracteristicas que possam ser consideradas préprias, como bem define Denis

Borges Barbosa em seu livro “Uma introducao a propriedade industrial”:

18 BRASIL. JUSTICA FEDERAL, Processo numero 0490011-84.2013.4.02.5101, Magistrado:
EDUARDO ANDRE BRANDAO DE BRITO FERNANDES Data de Julgamento: 12/05/2014, p. 6.

19 Art. 124. Nao sdo registraveis como marca:

VI - sinal de carater genérico, necessario, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver
relacdo com o produto ou servi¢o a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma
caracteristica do produto ou servi¢co, quanto a natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e
época de producdo ou de prestacdo do servigo, salvo quando revestidos de suficiente forma
distintiva.

20 BARBOSA, Denis Borges, Uma Introducdo a Propriedade Intelectual, Disponivel em:
<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>, Acesso em: 17/06/2014, p. 702.
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E distintivo, objetivamente considerado, o que ndo tem
caracteristicas proprias, o0 que ndo significa, de forma a
desempenhar a funcdo marcéria que lhe é prépria.

(...)

A dimensao juridica na distinguibilidade importa em que o signo nao
se confunda com dominio comum. O direito marcario considera res
communis omnium sejam 0S Signos genéricos, 0S Necessarios, ou 0s
de uso comum, sejam os signos descritivos?.

Apoés explicar o requisito da distintividade a monografia pode analisar o
argumento trazido ao processo pela autora da medida judicial, a sociedade Apple
Inc. Quanto ao argumento de que ndo ha distintividade na palavra “iPhone” parece
nao ser exatamente 0 caso, uma vez que por mais que possa parecer que a letra “”
significaria internet e que a expressao inglesa “phone” signifique celular e portanto a
expressao possa significar celular com acesso a internet ndo pode se considerar a
expressdo como genérica ou descritiva, pois como a propria ré contra argumenta, a
palavra utilizada para descrever os aparelhos celulares com acesso a internet é

“smartphone”.

A autora entdo alega um ponto interessante??, apds a alegacdo de que a
palavra “iPhone” seria descritiva no momento do depdsito efetuado pela ré, a autora
diz que, diferentemente da ré, criou a distintividade necessaria para que fosse
possivel a palavra ser reconhecida como marca. Para que a marca adquira
distintividade é preciso que exista a imagem-de-marca, criada pelo reconhecimento
do servico e do investimento em publicidade. Pode-se analisar tal conceito através

do texto de Denis Borges Barbosa:

Essa imagem é criada pelo acumulo de experiéncias com o produto
ou servico especifico, tanto diretamente relacionadas com a sua
utilizagdo, como através da influéncia da publicidade, do efeito
estético, pela comunicacdo social e pela reagdo dos criticos. Uma
imagem-de-marca incorpora toda a informacéo ligada a origem do
produto ou servico.

21 BARBOSA, Denis Borges, Uma Introducdo a Propriedade Intelectual, Disponivel em:
<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livios/umaintro2.pdf>, Acesso em: 17/06/2014, pp.
702/703.

22 BRASIL. JUSTICA FEDERAL, Processo nimero 0490011-84.2013.4.02.5101, Magistrado:
EDUARDO ANDRE BRANDAO DE BRITO FERNANDES Data de Julgamento: 12/05/2014, p. 6.
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O valor da marca se constréi através de um efeito comunicativo: ela
vale na proporcao do reconhecimento do significado, seja em razéo
da espontaneidade, seja pela inducdo da publicidade. O publico,
reagindo a publicidade, ou por iniciativa propria, vai criando sentido
para a marca, num processo que alguns descrevem como de autoria
coletiva®,

Esse argumento utilizado pela autora chega proximo ao exposto por esta
monografia quanto ao conceito de propriedade de John Locke, porém ndo aborda o
desejado. A autora baseia sua exposi¢cao apenas na construcao da distintividade da
marca, porém, este trabalho deseja basear o reconhecimento da aquisicdo de uma
marca através do trabalho dispendido a ela. Nao apenas o trabalho de marketing
sobre a marca deve ser considerado, mas também todo o desenvolvimento,
investimento em tecnologia e producdo de um produto devem influenciar para a
aguisicao da distintividade de uma marca e além disso a inovacgao tecnolégica deve
ser incentivada e a protecdo de um produto inovador sera mais completa quando
além da patente, a marca que distingue esse produto dos demais também seja uma
ferramenta para valorizar o produto e transformar o valor investido na producdo em

lucro para a sociedade empresaria.

Como exposto no capitulo 1 deste trabalho, para John Locke garante a
propriedade aquele que desenvolve a coisa e a transforma, integrando a ela o seu
trabalho. Portanto, como dito, a Apple Inc. ao desenvolver um produto inovador e
gue ganhou espac¢o no mercado mundial devido ao reconhecimento de sua grande
qualidade e de um procedimento de marketing agressivo e bem sucedido deve ter o
reconhecimento também do mundo juridico e garantir a propriedade da marca que

desenvolveu e a vinculou a um grande produto.

Realmente, a ré, como demonstrado no processo em analise?*, tem por habito
depositar indmeras palavras e signos de carater descritivo como home theater e
cellular e, portanto, ndo aptas ao registro marcario. Mesmo que na opinido deste

trabalho o signo “iPhone” n&do seja descritivo, esta tendéncia mostra que a ré nao

23 BARBOSA, Denis Borges, Uma Introducdo a Propriedade Intelectual, Disponivel em:
<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>, Acesso em: 17/06/2014, p. 15.

24 BRASIL. JUSTICA FEDERAL, Processo numero 0490011-84.2013.4.02.5101, Magistrado:
EDUARDO ANDRE BRANDAO DE BRITO FERNANDES Data de Julgamento: 12/05/2014, pp. 9 e
10.
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prioriza o desenvolvimento de produtos inovadores e que se destaquem no mercado
pela originalidade mas tenta registrar varios signos, até mesmo aqueles nao aptos
para tanto, para que possa minar sua concorréncia ao invés de investir em novos

produtos.

A sociedade brasileira por sua vez alega em sua contestacao a anterioridade
que detém sobre o registro, 0 que a caracteriza como proprietaria da marca em
disputa. Além disso ataca a parte ré o argumento da Autora de que a utilizagdo do
termo por ela é apenas genérico e descritivo. Por fim, a Gradiente requer ao juizo a
total improcedéncia da demanda ajuizada pela Apple e que o registro concedido a

Ré ndo sofra qualquer alteracao.

A anterioridade alegada pela Gradiente é inegavel e incontestavel, e pela
interpretacao literal da lei 9279/96 em seu artigo 1292° o registro concedido pelo
INPI, a despeito dos requisitos para a concessao, ndo ha duvidas que a Gradiente &
proprietaria da marca. Porém, esta monografia discute uma interpretacao alternativa
a Lei de Propriedade Industrial, a lei 9279/96. A interpretacao pretendida por este
trabalho vai além de uma solugcédo baseada apenas no quesito temporal do depdsito
da marca, mas principalmente a utilizacdo dessa marca, o fortalecimento dela e sua
vinculagdo a um produto. A questdo temporal também deve ser considerada pois é
extremamente relevante, porém no caso especificamente estudado e que,
certamente ndo serd o Unico em um futuro préximo, a data do depdsito deve ser
valorado de maneira menos valiosa que a utilizacdo da marca e o investimento em
desenvolvimento do produto vinculado e da marca frente aos consumidores para

que seja definido o proprietario da marca em disputa.

Assim, atualmente a marca deve ser visualizada como uma ferramenta que
nao sO diferencia um produto e que dessa maneira protege os fabricantes e
distribuidores da coisa contra possiveis atentados a concorréncia leal e que também
protege o consumidor de se confundir ao comprar qualquer produto que deseja, mas
a marca deve ser também vislumbrada como uma forma de incentivar o

desenvolvimento tecnolégico e o investimento em inovacao, aliando forcas com a

25 Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as
disposicdes desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o territério nacional,
observado quanto as marcas coletivas e de certificagcao o disposto nos arts. 147 e 148.
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protecdo dispendida através das patentes. Como ja dito, a patente, protecdo a
criacdo, € essencial para garantir a producdo de determinado produto, mas € a
marca o ponto de encontro entre fabricacdo e venda, entre sociedade empresaria e
mercado consumidor. E a forca da marca que vai determinar o volume de dinheiro
gasto naquele produto e o retorno financeiro que todo o processo de criacdo e

inovacgao trard para a sociedade empresaria.

Por fim, o argumento trazido pelo INPI busca, principalmente, demonstrar a
ndo existéncia do carater descritivo do signo em discussdo no processo em analise.
Como ja exposto neste trabalho, o carater descritivo parece ndo estar presente no

signo “iPhone”.
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CAPITULO 3 - ANALISE DA DECISAO JUDICIAL DO CASO

Apoés analisar e discutir os argumentos utilizados pelas partes do processo
estudado, a monografia ira expor a sentenca do magistrado encarregado em decidir
0 caso e apos trazer a decisdo para o texto a analise sera feita através dos
conceitos de John Locke.

O juiz ao decidir sobre a demanda inicia delimitando as fun¢des da marca, de
diferenciar o produto ou servico como realizado por determinada sociedade
empreséria e para que o consumidor possa identificar o produto e ndo se confundir

comprando da concorréncia®®.

O magistrado, como visto acima, também se preocupa com o reconhecimento
do investimento da sociedade empresaria dispendido ao produto e sua respectiva

marca. Como pode-se perceber no seguinte trecho:

(...) depreende-se que a marca é um sinal distintivo, que se destina a
distinguir produtos e servigcos, no intuito de indicar que foram
produzidos ou fornecidos por determinada empresa ou pessoa,
auxiliando o consumidor a reconhecé-los, bem como diferencia-los
dos produtos de seus concorrentes.

Nesse sentido, ndo se pode olvidar que, ao individualizar um produto,
distinguindo- o das mercadorias concorrentes, a marca atua como
verdadeiro investimento do comerciante em seu negdécio, permitindo
a conquista da preferéncia e da fidelidade do consumidor?’.

Apesar de néo citar o conceito de propriedade que esta monografia se utiliza,
o0 magistrado defende um posicionamento semelhante ao deste trabalho no
momento em que o0 investimento realizado € importante para a decisdao da
propriedade da marca. Porém a decisdo diferencia-se do pretendido por este

7

trabalho porque o investimento financeiro sobre a marca ndo € o principal fator

%6 BRASIL. JUSTICA FEDERAL, Processo numero 0490011-84.2013.4.02.5101, Magistrado:
EDUARDO ANDRE BRANDAO DE BRITO FERNANDES Data de Julgamento: 12/05/2014, pp. 1316
e 1317.

27 |bidem, 1316.
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determinante para a definicdo da propriedade da marca, o fator determinante é o
trabalho dispendido ao bem alvo de propriedade e que agregue valor a coisa.

O magistrado continua sua exposi¢ao e considera que ambas as sociedades

empresérias tém razdo na demanda, uma vez que a autora pdde demonstrar que a

marca “iPhone” seria uma decorréncia da familia “” criada em 1998 ao mesmo
passo que ndo poderia ser imposto a ré a acusacao de utilizar marca ja criada, uma
vez que o depdsito da marca “iphone” foi realizado pela ré em 2000 e a marca criada
pela autora seria langada em 2007. Pode-se observar o exposto através do seguinte
trecho da sentencga judicial:

A Autora fundamenta seu pedido no fato de estar usando produtos
da “familia de marcas” identificadas pelo sinal “I-” desde 1998, como
IMAC e IBOOK, o que justificaria a criagdo do IPHONE como
evolugdo da telefonia celular, enquanto a empresa Ré defende que
fez o pedido de depdsito em 2000 da marca “GRADIENTE IPHONE”,
nao podendo, assim, ser acusada de pretender utilizar nome de
produto que so6 veio a ser langado em 2007.

Analisando as duas versdes, percebe-se que as duas empresas
estdo certas, pois enquanto a APPLE pode considerar a criagdo do
IPHONE como uma consequéncia de uma linha de produtos ou
“familia de marcas” nascida em 1998, a GRADIENTE, por sua vez,
pode defender que efetuou um registro de marca que nao era
proibido e tampouco copiava qualquer concorrente no mercado.
Assim, em uma primeira andlise, considero oportuna a critica pela
demora do INPI em analisar o pedido de registro da marca pleiteada
pela empresa Ré, afinal o depodsito foi feito em 29/03/2000 e o
registro concedido tdo somente em 02/01/2008%.

O julgador mantém uma posicao de certa forma conciliadora, considerando a
demora do tempo de apreciacdo para a concessao do registro da marca e qual a
extensdo da protecdo de uma marca. Para o magistrado, mesmo considerando a
inexisténcia de ma-fé da Ré, ndo se pode desconsiderar que a Ré ndo langou um
smartphone com a marca, apesar da crise que teve que suportar, e também néo se
deve deixar de lado que a Autora agregou trabalho e valor ao signo distintivo. O

magistrado tenta portanto garantir uma protecao para ambos os lados, uma vez que

28 BRASIL. JUSTICA FEDERAL, Processo nimero 0490011-84.2013.4.02.5101, Magistrado:
EDUARDO ANDRE BRANDAO DE BRITO FERNANDES Data de Julgamento: 12/05/2014, p. 1318.
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como ja dito por esta monografia a Apple ndo pediu a anulacéo total do registro da
marca “iPhone”, o que permitiu o magistrado a confirmar sua posi¢ado conciliadora

em sua decisdo. O trecho a seguir ilustra o escrito acima:

A criacdo de marcas deve ser incentivada e protegida como forma de
estimular a criatividade, ndo sendo vedado que pessoas fisicas ou
juridicas usem tal expediente com vistas a auferir lucros. No mercado
de dominios da internet, tal pratica se tornou conhecida, mas quando
ocorre 0 confronto, como no presente caso, ndo reconheco tal
protecdo como absoluta.

E certo que a empresa Ré ndo usou de ma-fé para efetuar o registro
da sua marca “GRADIENTE IPHONE”, porém nao langou
smartphone com tal nome durante um bom periodo, mesmo apds a
concessao de seu registro em 2008. Também ndo discuto se a
recuperacdo judicial pela qual passou, a impediu, na préatica, da
utilizacdo desta marca ou ndo. Todavia, a verdade € que o mercado
do IPHONE entre o depdésito (2000) e a concesséo (2008) do registro
era um, e hoje é outro, completamente distinto.

Assim, permitir que a empresa Ré utilize a expressdo IPHONE de
uma forma livre, sem ressalvas, representaria imenso prejuizo para a
Autora, pois toda fama e clientela do produto decorreram de seu
nivel de competéncia e grau de exceléncia. A pulverizacdo da marca,
neste momento, equivaleria a uma punicdo para aquele que
desenvolveu e trabalhou pelo sucesso do produto.

(...)

Finalmente, como a Autora, ndo pretende a nulidade da marca
“GRADIENTE IPHONE”, mas apenas que a empresa Ré seja
obrigada a néo utilizar a expressdo IPHONE isoladamente, entendo
gue a mesma estd requerendo 0 que ja existe atualmente no
mercado, sem trazer prejuizos a nenhuma das envolvidas,
protegendo a sua conquista, assim como o registro concedido pelo
INPI, para que a Ré possa comercializar o seu smartphone com o
nome de “GRADIENTE IPHONE"?°,

O pedido da Autora foi entdo julgado procedente para que o registro fosse
declarado parcialmente anulado quanto a exclusividade do termo “iPhone”. Esta
porém ndo € a posicao deste trabalho. Como ja dito, esta monografia pretende
mostrar uma alternativa para a superacao legal e considera que a marca “iPhone”

deve ser de propriedade daquele que trabalhou para a construcdo e valorizacao da

29 JUSTICA FEDERAL, Processo nimero 0490011-84.2013.4.02.5101, Magistrado: EDUARDO
ANDRE BRANDAO DE BRITO FERNANDES Data de Julgamento: 12/05/2014, p. 1319.
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marca e a utilizacdo do conceito de propriedade de John Locke é o caminho para
gue se possa alcancar o objetivo da Lei 9.279 de 1996.

O julgador decidiu de forma que nenhuma das partes fosse extremamente
prejudicada, porém ndo se utilizou da ideia proposta por este trabalho, que
considera vital a identificacdo da forma como a propriedade é adquirida. Como ja
dito, para a aquisicdo da propriedade de algo o proprietario deve dispender a coisa
seu trabalho, deve agregar a coisa a sua forca de trabalho e melhora-la, desenvolvé-
la. Fica claro que ao optar pela utilizacdo deste conceito, o julgador deveria, a
despeito dos limites da sentenga, uma vez que este trabalho n&o se propde a
discussdes processuais, julgar de forma a garantir a propriedade da marca “iPhone”
para a sociedade empresaria que desenvolveu e atrelou a marca um produto
inovador, que revolucionou o mercado que ocupa, e que fez com que a marca se
tornasse mundialmente conhecida, através de intenso trabalho de marketing e de

comprovada qualidade do produto.

Portanto, fica claro que com a utilizagdo do conceito proposto por este
trabalho, a propriedade da marca “iPhone” deveria ser garantida a sociedade

empresaria americana Apple Inc. por todos 0s motivos ja expostos.
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CONCLUSAO

Apoés a exposicao de todos os fatos e relaciona-los a teoria utilizada por esta
monografia constatou-se que a valorizacdo do trabalho sobre a coisa que pretende
se tornar proprietario € uma forma mais justa de afericdo da aquisicdo da
propriedade e que atende aos anseios da Lei 9.279 de 1996 e da fung&o social da

propriedade.

O conceito de propriedade proposto por Locke atende os anseios tanto da Lei
9.279 de 1996 como também do mercado. A utilizacdo de tal conceito é a
valorizacdo do desenvolvimento e do investimento na criagdo de novos produtos e
da construcdo de marcas fortes, que representam qualidade e que estdo presentes
no imaginario do consumidor devido ao grande sucesso dos produtos a ela
atrelados.

Trata-se, portanto, do direito reconhecendo um fato da economia e do
comércio. O direito exercendo sua funcdo como ciéncia social deve atender as
mudancas e acompanhar a evolucdo de toda a sociedade, protegendo e

incentivando o desenvolvimento tecnologico e econdmico.

Apé6s analisar o processo de disputa da marca “iPhone” envolvendo as
sociedades empresarias Apple e Gradiente e observar os argumentos trazidos pelas
partes pode-se concluir que a decisdo do magistrado alcancou um objetivo de certa
forma compreensivel, em que nenhum dos lados fica extremamente prejudicado.
Além disso, o juiz, limitado pelos principios processuais, foi impossibilitado de decidir
sobre a titularidade da marca pela Apple, o que devido a teoria trazida por este

trabalho, seria o julgamento mais indicado e justo.

Porém, como ja dito nesta monografia, 0s principios processuais nao devem
limitar este estudo, pois através da desconsideracdo da correlacdo entre pedido e
sentenca, podemos construir uma sentenca em que a propriedade da marca
‘iPhone” seria concedida a quem construiu uma imagem forte e mundialmente
reconhecida para a marca e produziu um objeto eletrénico inovador e que

conquistou o mercado consumidor de forma arrebatadora, a propriedade seria
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concedida a Apple Inc. Entdo, ao analisar o caso pretendido e utilizar a teoria
proposta, fica claro que para esta monografia a decisdo correta quanto a aquisicdo
da propriedade de uma marca deve ser baseada no trabalho dispendido a marca e
ao produto vinculado a esse signo distintivo. No caso estudado, a propriedade da

marca “iPhone” deveria ser concedida a sociedade americana Apple.
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