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XXXII CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI SAO PAULO - SP

DIREITO ECONOMICO, EMPRESARIAL, DIGITAL, INOVACAO E
EMPREENDEDORISMO IT

Apresentacgio

XXXII CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI — SAO PAULO/SP, realizado na
Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) nos dias 26, 27 e 28 de novembro de 2025,
teve como tema central “Os caminhos da internacionalizac¢ao e o futuro do Direito”. O evento
proporcionou uma reflexdo em um momento histérico marcado pela intensificagdo das
interconexdes globais econdmicas, politicas, culturais e tecnoldgicas que desafiam as
fronteiras tradicionais dos Estados e colocam o Direito diante de novas exigéncias e dilemas.
Diante disso, destacaram-se discussdes contemporaneas e de grande relevancia que abordaram
essa temadtica, tanto nas atividades do evento quanto nos Grupos de Trabalho e nas sessdes de
apresentacdo de posteres. Os estudos reunidos nesta publicacdo foram originalmente
apresentados como posteres no ambito do Grupo “DIREITO ECONOMICO,
EMPRESARIAL, DIGITAL INOVACAO E EMPREENDEDORISMO 1I”. Os resultados das
pesquisas realizadas refletem uma parte significativa dos estudos produzidos no ambito da
tematica central do Grupo de Trabalho. Espera-se que o leitor tenha a oportunidade de acessar
e refletir sobre essas discussdes por meio da leitura dos textos aqui reunidos. Manifestamos
nossa gratidao a todos os pesquisadores, colaboradores e participantes que contribuiram para
os debates e para a organizacdo do evento. Boa leitura a todos! Mauricio Testoni (UPM).
Fernanda Rabello Belizario (UPM). Livio Augusto de Carvalho Santos (UNIMAR).



SECONDARY MEANING E A NOVA PORTARIA DO INPI: AVANCOS E
DESAFIOS NO DIREITO MARCARIO BRASILEIRO

Carla 1zolda Fiuza Costa Marshall'
Nina Siqueira Feijo

Resumo

Introdugao:

O secondary meaning, ou distintividade adquirida, ¢ um fendmeno que ocorre quando um
sinal inicialmente comum, descritivo ou carente de forca distintiva passa, com o tempo, a ser
reconhecido pelo publico consumidor como indicativo da origem empresarial de
determinados produtos ou servigos. Em termos simples, trata-se de uma transformag¢ao: uma
expressdo que, no inicio, apenas descrevia caracteristicas do produto ou servico, pelo uso
continuo, pela publicidade e pelo marketing, ganha um “segundo significado” na mente do
consumidor — deixa de ser meramente descritiva e passa a funcionar como verdadeira marca.

Esse fenomeno econdmico e linguistico, ao ser incorporado pelo direito, constitui também um
instituto juridico, reconhecido no direito comparado e em tratados internacionais como a
Convencdo da Unido de Paris e o Acordo TRIPS. Nos sistemas estrangeiros mais
consolidados, como o norte-americano, o britdnico e o europeu, a distintividade adquirida ¢é
admitida tanto pelo Judiciario quanto diretamente pelos 6rgaos de registro, permitindo que
sinais antes considerados “fracos” sejam protegidos, desde que demonstrado o seu poder de
identificar, perante o consumidor, a origem empresarial.

No Brasil, o desenvolvimento historico foi distinto. O Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) resistiu por longo periodo a aplicagdo do secondary meaning, sob o
argumento de que o sistema atributivo de direitos impediria a apreciagdo de fatos anteriores
ao deposito do pedido. Isso criou um cenario de inseguranga: sinais amplamente reconhecidos
no mercado, mas reputados “fracos” a luz da legislagdo, eram indeferidos no ambito
administrativo, compelindo os titulares a buscar tutela judicial, sujeita a decisdes por vezes
dispares e imprevisiveis. Com a edicdo da Portaria INPI/PR n°® 15/2025, inaugura-se nova
etapa, com a previsdo expressa de procedimento para comprovacdo da distintividade

adquirida e aproximagao do pais as melhores praticas internacionais.

Problemas da Pesquisa:

A tutela marcaria brasileira historicamente oscilou entre a rigidez normativa e a dindmica
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concorrencial. O art. 124, VI, da LPI veda o registro de sinais descritivos, usuais ou
destituidos de distintividade intrinseca; aplicado de modo estrito, conduziu ao indeferimento
de pedidos mesmo quando o sinal, pelo uso prolongado, j4 se mostrava apto a identificar
origem empresarial perante os consumidores.

Dessa leitura estritamente legalista decorreram dois problemas centrais. O primeiro, juridico,
traduz-se na auséncia de previsibilidade e na dependéncia de solucdes judiciais fragmentadas
para reconhecer a distintividade adquirida. O segundo, econdmico, manifesta-se no risco de
apropriagdo indevida por concorrentes de sinais construidos com investimentos relevantes em
publicidade, posicionamento e fidelizac3o.

Some-se a isso um descompasso internacional, ou seja, enquanto Estados Unidos, Reino
Unido e Unido Europeia reconhecem administrativa e judicialmente o secondary meaning, no
Brasil o instituto era admitido apenas em decisdes pontuais, sem uniformidade de critérios. A
questdo central, portanto, consistia em compatibilizar os compromissos internacionais
assumidos com a pratica administrativa do INPI, superando a lacuna regulatoria.

Objetivo:

Este estudo analisa criticamente o secondary meaning no sistema marcario brasileiro e
examina os efeitos introduzidos pela Portaria INPI/PR n°® 15/2025. Busca esclarecer de que
forma sinais originariamente carentes de distintividade — descritivos, evocativos ou de uso
comum — podem, por for¢a do uso continuado e do reconhecimento consolidado pelo publico,
adquirir aptidao distintiva e legitimar-se como marcas.

Pretende-se, ademais, demonstrar a evolugao do instituto no pais: de reconhecimento restrito e
fragmentado na jurisprudéncia para previsao expressa no plano administrativo. O objetivo €
evidenciar como a portaria rompe com a resisténcia historica do INPI, ao estabelecer critérios
objetivos de comprovacao, incrementando previsibilidade e seguranca juridica. Por fim,
destacam-se impactos praticos, sendo eles, ampliacdo da prote¢do a sinais antes irregistraveis,
valorizagdo dos investimentos dos titulares e harmonizagdo com padrdes internacionais, com
reflexos positivos sobre competitividade e inovagao.

Metodologia:

A pesquisa foi conduzida por meio de andlise de textos doutrindrios, trabalhos académicos e
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documentos normativos selecionados, que ofereceram base para compreender o secondary
meaning e sua aplicagdo no contexto brasileiro. O método consistiu em leitura ativa e
comparativa das fontes, com énfase na identificacio de conceitos estruturantes, na
sistematizacdo de posi¢des doutrindrias e institucionais € no exame de dispositivos aptos a
fundamentar a protecdo pela distintividade adquirida.

Consideraram-se, ainda, os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil — em especial,
a Conven¢do da Unido de Paris e o Acordo TRIPS — para contextualizar a evolu¢dao do
instituto no cenario global e aferir sua aderéncia a pratica nacional. Essa abordagem permitiu
compreender o secondary meaning simultaneamente como fendmeno economico-linguistico e
como instituto juridico, além de avaliar de que modo a auséncia de regulamentacdo fomentava

inseguranga e como a nova portaria busca superar tal lacuna.

Resultados alcangados:

A Portaria INPI/PR n° 15/2025, publicada em 3 de junho de 2025 e com entrada em vigor em
28 de novembro de 2025, representa marco relevante ao regulamentar, pela primeira vez, o
reconhecimento administrativo da distintividade adquirida. O ato normativo fixa parametros
objetivos — como a comprovagdo de uso continuo por periodo minimo de trés anos ¢ a
demonstracdo de reconhecimento por parcela relevante do publico consumidor — e delimita
momentos processuais para a apresentagao das provas.

Com isso, o sistema passa a admitir protecdo a sinais tradicionalmente reputados “fracos”,
mas que, pelo uso prolongado e pelo investimento publicitario, adquiriram forca distintiva.
Casos ilustrativos ajudam a visualizar o alcance pratico do instituto: no Brasil, o Polvilho
Antisséptico consolidou-se como marca ap6s décadas de presenca no mercado; no direito
estrangeiro, a American Airlines ¢ referéncia paradigmatica de transformacgdo de expressao
descritiva em marca forte; mais recentemente, no cenario nacional, o Mercado Livre
evidencia como o uso intensivo € a comunicagdo massiva podem conferir elevada
distintividade a uma marca evocativa.

Ao introduzir critérios claros e procedimento especifico, a portaria reduz a dependéncia da via
exclusivamente judicial, mitiga a fragmentagcdo decisoria e valoriza os investimentos
realizados pelos titulares, conferindo previsibilidade e protecao efetiva a ativos intangiveis.
Concomitantemente, aproxima o Brasil de praticas consolidadas nos Estados Unidos, no
Reino Unido e na Unido Europeia, promovendo alinhamento a padrdes internacionais de
Propriedade Intelectual e fortalecendo a competitividade empresarial no ambiente
concorrencial contemporaneo.
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