
O
artigo 124 da Lei da Proprieda-
de industrial (LEI 9679/96 -
LPI) elenca os sinais não regis-
tráveis como marca. No inciso
VII encontra-se a recusa para
sinal ou expressão empregada

apenas como meio de propaganda. A
LPI extinguiu o antigo registro de sinais
e expressões de propaganda, conferin-
do-lhes proteção no âmbito da repres-
são à concorrência desleal. O artigo 195
da LPI qualifica como crime de concor-
rência desleal o uso de expressão ou si-
nal de propaganda alheios, ou sua imita-
ção, quando passível de criar confusão
entre os produtos e estabelecimentos.

Não bastando a preservação dos di-
reitos nas vias da coibição à concorrên-
cia desleal, tal mudança causou embara-
ços ao empresário na defesa de seus inte-
resses. O título de propriedade, assegu-
rado pelo registro, atribuía maior pre-
sunção de direitos e favorece a obten-
ção de medidas protetivas de emergên-
cia. No entanto, após 18 anos de vigên-
cia da LPI, o Poder Judiciário já se mos-
tra adaptado ao novo sistema de prote-
ção pela via da concorrência desleal.

A par da nova conformação jurídica
da proteção dos “slogans”, a LPI tam-
bém inclui no rol das proibições ao regis-
tro de marca (art. 124, VII) o sinal ou ex-
pressão empregados apenas como meio
de propaganda. Nesse ponto, o legisla-
dor certamente não previu as dificulda-
des que este dispositivo legal poderia
causar aos depositantes de marcas.

Se a norma do art. 124, VII, foi criada
pelo legislador para assegurar que as ex-
pressões e sinais de propaganda existen-
tes não alcançassem o registro de mar-
ca, então a aplicação desta regra com ba-
se em mera presunção tomada pela apa-
rência do sinal, sem qualquer indício do
uso rechaçado pela lei (o uso “apenas”
para propaganda) deveria ser excepcio-
nal, criteriosa e rara. Entretanto, a práti-
ca demonstra a aplicação indiscrimina-
da desta regra pelo INPI a todos os si-
nais que “pareçam ser slogans”. As
chances do empresário reverter uma de-
cisão do INPI dependem da possibilida-
de de demonstrar que o sinal já vem sen-
do empregado como marca.

Aqui paira a orientação absolutamen-
te discrepante do sistema de registro de
marcas brasileiro. Afinal, aquele que
possui pedido de registro de marca tem
apenas uma expectativa de direitos so-

bre o sinal. Enquanto o sinal não é regis-
trado, sua exploração comercial pode
configurar violação de direitos de tercei-
ros, com sérias consequências. Infeliz-
mente, ante os recorrentes problemas
enfrentados pelo INPI, órgão encarrega-
do de aplicar a LPI, o exame dos pedi-
dos de registro de marcas prolonga-se
por anos e somente o registro assegura
ao titular o direito de uso da marca em
todo território nacional, com exclusivi-
dade. Logo, a obrigação de uso da mar-
ca só pode ter início após o registro ser
concedido e, mesmo assim, a regra
(art. 143 da LPI) é de que a marca come-
ce a ser usada dentro de 5 anos conta-
dos da concessão e que o uso jamais seja
interrompido por igual período.

Uma grande parcela de depositantes
prefere não fazer uso de suas marcas an-
tes do registro. Para estes, a mera alega-
ção em recurso de que pretendem fazer
uso do sinal como marca e não como si-
nal ou expressão de propaganda é consi-
derada insuficiente pelo INPI. Seus pedi-
dos de registro são indeferidos injusta-
mente, com base em uma mera presun-
ção do INPI a respeito do tipo de uso que
será feito do sinal.

Andou bemo legislador quando extin-
guiu o registro das expressões e sinais de
propaganda. Todavia, pesou a mão ao in-

cluir estes sinais na lista dos irregistrá-
veis. O sistema de registrode marcas bra-
sileiro já dispõe de mecanismos eficien-
tes para punir aqueles que, inadvertida-
mente, obtêm registro para seus sinais
em desacordo com as disposições da
LPI, culminando com a nulidade do re-
gistro, com efeitos a partir da data do de-
pósito do pedido que originou o registro.

Além disso, há na LPI o instituto da
caducidade que obriga o titular a usar
sua marca, a fim de fazer jus à continua-
da proteção e aos direitos exclusivos de-
correntes do registro. Iniciado o proce-
dimento de caducidade de um registro,
cumpre ao titular apresentar as provas
de uso da marca. Se demonstrar uso do
sinal como meio de propaganda ape-
nas, seu registro será cancelado.

Em suma, parece-nos que se não
houver no sinal pretendido qualquer fa-
tor que o caracterize exclusivamente co-
mo propaganda e o torne incapaz de
exercer a função de marca, não cabe ao
INPI aplicar a norma proibitiva do inci-
so VII do artigo 124 da LPI. Havendo dú-
vida no momento do exame do pedido
de registro, a presunção deve ser a favor
do depositante, e não contra!
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