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Resumo

Este estudo analisa o caso judicial entre as empresas Gradiente e Apple no Brasil,
focando nas questdes de prote¢cdo de marcas no contexto da legislagéo brasileira. Em
2000, a Gradiente registrou o nome "iPhone" no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), antes do langamento do dispositivo homénimo pela Apple em 2007.
Este conflito legal, que envolve reivindicagbes sobre o uso da marca "iPhone" no
mercado brasileiro, levanta questdes sobre o direito prioritario ao uso de uma marca,
bem como a aplicagédo da Lei de Propriedade Industrial (LPI) e das normas do INPI.
O estudo avalia como a legislagao brasileira lida com marcas previamente registradas,
direitos de exclusividade e os limites de uso em casos de conflito entre grandes
corporagbes, abordando também as consequéncias juridicas e comerciais do
julgamento para as partes envolvidas.

Palavras-chave: protecdo de marcas — Gradiente vs. Apple — iPhone — direito de
exclusividade — legislacao brasileira.
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Abstract

This study analyzes the legal case between the companies Gradiente and Apple in
Brazil, focusing on the issues of trademark protection in the context of Brazilian
legislation. In 2000, Gradiente registered the name "iPhone" with the National Institute
of Industrial Property (INPI), before the launch of the eponymous device by Apple in
2007. This legal conflict, which involves claims about the use of the "iPhone" trademark
in the Brazilian market, raises questions about the priority right to use a trademark, as
well as the application of the Industrial Property Law (LPI) and the rules of the BPTO.
The study evaluates how Brazilian law deals with previously registered trademarks,
exclusivity rights, and limits of use in cases of conflict between large corporations, also
addressing the legal and commercial consequences of the judgment for the parties
involved.

Keywords: trademark protection — Gradiente vs. Apple — iPhone — exclusive rights —
Brazilian law.

1. Introdugao

A disputa judicial entre a Gradiente e a Apple, envolvendo o uso do nome
"iIPhone" no Brasil, destaca-se como um caso exemplar para refletir sobre os
fundamentos da prote¢cdo de marcas no ordenamento juridico brasileiro,
especialmente no que tange aos direitos relacionados a propriedade industrial. Em
2000, a Gradiente efetuou o registro da marca "iPhone" no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI), garantindo a exclusividade sobre o termo antes que a
Apple langasse, em 2007, seu dispositivo homénimo. Esse contexto desencadeou
uma disputa de alta relevancia, abordando a aplicagao do principio da anterioridade e
a defesa de marcas nacionais diante da expansido de multinacionais.

De acordo com a Lei n® 9.279/1996, ou Lei de Propriedade Industrial (LPI), o
registro formal é o mecanismo primordial para assegurar o direito exclusivo sobre uma
marca. O caso Gradiente vs. Apple, nesse sentido, revela aspectos centrais da LPI,
especialmente no que concerne ao principio da exclusividade e as diretrizes aplicadas
pelo INPI para marcas previamente registradas, independentemente de seu uso
comercial ou do reconhecimento obtido posteriormente em &mbito global.

Dessa forma, este estudo se propde a investigar os desdobramentos juridicos
e comerciais dessa controvérsia, além de explorar como a legislag&o brasileira reage
a situagdes que envolvem marcas de renome global e disputas de natureza
transnacional. O direito prioritario ao uso da marca no Brasil, ancorado no principio do
registro anterior, coloca a Gradiente em uma posigdo aparentemente favoravel. No
entanto, fatores como os interesses do mercado, a forgca da marca Apple no cenario
internacional e os impactos para os consumidores brasileiros tornam o caso mais
complexo, demandando uma analise aprofundada dos limites impostos pela
legislag&o vigente.

Assim, as reflexdes iniciais deste trabalho ressaltam a importancia da proteg¢ao
de marcas como uma estratégia essencial para empresas nacionais e abrem espago
para discussdes sobre a elasticidade e os desafios enfrentados pelo sistema juridico
brasileiro diante da crescente competitividade no mercado globalizado.

2. Fundamentacgao Teérica

No Brasil, a regulamentagédo da protecdo de marcas é conduzida pela Lei n°
9.279/1996, conhecida como Lei de Propriedade Industrial (LPIl). Essa legislacao
estabelece o registro como elemento essencial para assegurar o uso exclusivo e
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legitimo de uma marca no territorio nacional. De acordo com a LPIl, uma marca é
definida como um sinal distintivo que permite a identificacdo de produtos ou servicos,
constituindo-se em um ativo estratégico no mercado por agregar valor e construir
identidade para as empresas. O registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) confere exclusividade a empresa titular, protegendo-a contra usos
indevidos por terceiros.

No contexto do caso Gradiente vs. Apple, emerge como elemento central o
principio da anterioridade, que assegura direitos a empresa que realiza o registro da
marca primeiro no Brasil, independentemente de seu uso efetivo ou do reconhecimento
internacional posterior. Esse principio € essencial para proporcionar previsibilidade e
segurancga juridica, evitando que marcas locais sejam impactadas pela entrada de
grandes corporagdes estrangeiras. Aléem disso, a exclusividade atribuida pelo registro
busca impedir situagbes em que terceiros utilizem marcas registradas de modo a gerar
confusao entre os consumidores.

Outro aspecto relevante é o conceito de marca notoriamente conhecida, que se
refere a marcas amplamente reconhecidas e de grande valor no cenario internacional.
Esse conceito € amparado pela Convengéo da Unido de Paris (CUP), da qual o Brasil
€ signatario, e visa estabelecer padrbes globais de prote¢do, mesmo quando n&o ha
registro formal no pais em questdo. Entretanto, a implementacédo desse principio no
Brasil depende de regulamentag¢des nacionais, sendo geralmente aplicada em casos
em que o uso indevido por terceiros possa comprometer significativamente a marca
notdria. Embora a LPI priorize a protegdo de marcas registradas, o ordenamento juridico
brasileiro admite debates sobre como proteger marcas estrangeiras amplamente
conhecidas.

A analise tedrica também inclui a teoria dos direitos adquiridos, que reforca a
importancia dos registros formais como instrumentos para garantir a protecao juridica
de marcas previamente estabelecidas, bem como a necessidade de adequar tais
direitos ao cenario globalizado. Adicionalmente, destaca-se a teoria do interesse
publico, que avalia o impacto de decisdes judiciais sobre consumidores e sobre o
mercado, particularmente em casos que envolvem marcas amplamente reconhecidas
e disputas entre empresas nacionais e internacionais.

Com base nesses conceitos, este estudo busca analisar as limitacdes e os
desafios da protecdo de marcas no Brasil, examinando como os principios da LPI, da
anterioridade e da notoriedade interagem em disputas judiciais que envolvem players
globais e locais. Tal analise é essencial para compreender o equilibrio entre os direitos
das empresas e a necessidade de protecdo ao consumidor em um ambiente comercial
cada vez mais globalizado.

3. Resultados e Discussao

Os resultados do caso Gradiente vs. Apple reforgam a aplicagcdo pratica do
principio da anterioridade, que é um pilar central na protegcao de marcas no Brasil. A
Gradiente assegurou seus direitos sobre a marca "iPhone" com base no registro
formal realizado em 2000, antes do langcamento do dispositivo homénimo pela Apple
em 2007. No entanto, o julgamento revelou que a aplicagado desse principio em um
mercado globalizado exige maior flexibilidade, especialmente ao lidar com marcas de
notoriedade internacional.

A notoriedade global da Apple e o interesse publico foram desafios centrais no
caso, expondo fragilidades e fortalezas da Lei de Propriedade Industrial (LPI).
Enquanto o principio da anterioridade garantiu a Gradiente os direitos sobre o registro
da marca "iPhone", a auséncia de critérios objetivos para tratar marcas notorias e a
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desconexdao com tratados internacionais, como a Convencado da Unido de Paris,
revelaram limitagbes do sistema brasileiro diante da globalizag&o. Por outro lado, a
LPI demonstrou for¢ga ao proteger marcas locais e assegurar seguranca juridica para
registros nacionais, reafirmando a relevancia do INPI no contexto de disputas com
grandes corporagdes globais. A decisdo do Superior Tribunal de Justiga (STJ) de
permitir a coexisténcia das marcas destacou a flexibilidade do Judiciario brasileiro,
equilibrando direitos adquiridos, interesse publico e acesso dos consumidores, ao
mesmo tempo que sinalizou a necessidade de modernizagdes na LPI para atender as
demandas de um mercado globalizado.

A decisao do Superior Tribunal de Justiga (STJ), que permitiu a coexisténcia da
marca "iPhone" entre Gradiente e Apple, teve como base uma analise equilibrada dos
direitos adquiridos e do interesse publico. Enquanto a Gradiente foi reconhecida como
titular legitima do registro, a notoriedade global da Apple também foi considerada, o
que levou a conclusdo de que ambas poderiam atuar no mercado brasileiro sem gerar
confuséo significativa aos consumidores. Essa decisdo exp0s a dualidade do sistema
brasileiro: por um lado, protege marcas locais; por outro, enfrenta dificuldades em
harmonizar-se com o dinamismo do mercado global.

Um dos desdobramentos mais importantes desse caso esta relacionado a
necessidade de modernizar a Lei de Propriedade Industrial (LPI). A decisdo revelou
que, embora o principio da anterioridade continue solido para garantir previsibilidade
e segurancga juridica, ele enfrenta limitagdes quando aplicado a marcas globais
amplamente reconhecidas. O caso trouxe a tona a importancia de critérios mais claros
para lidar com marcas notérias e de maior alinhamento com tratados internacionais,
como a Convencéao da Unido de Paris.

Além disso, o julgamento aponta para a necessidade de um dialogo mais amplo
entre a protecdo de marcas locais e o interesse publico. A coexisténcia decidida pelo
STJ sugere um caminho viavel para evitar conflitos entre empresas nacionais e
estrangeiras, mas também levanta a questdo de até que ponto o sistema brasileiro
esta preparado para lidar com disputas envolvendo grandes corporagdes globais.
Nesse sentido, o caso é emblematico para futuras reformas na LPI, tanto no que diz
respeito a protegdo de marcas registradas quanto na adaptagdo do sistema as
demandas do comércio internacional.

Por fim, o caso Gradiente vs. Apple serve como um alerta para empresas
brasileiras sobre a importancia do registro precoce de marcas como estratégia para
consolidar sua posigdo no mercado. Ele também destaca o papel do Judiciario
brasileiro na busca por um equilibrio entre direitos locais e os desafios impostos pela
globalizagéo, reafirmando a necessidade de uma abordagem integrada entre a
legislacédo nacional e as praticas internacionais.

3.1 Limitagoes da Lei de Propriedade Industrial (LPI) em Relacdao as Marcas
Notérias Estrangeiras

A Lei de Propriedade Industrial (Lei n° 9.279/1996) foi concebida para
resguardar os direitos de propriedade intelectual no Brasil, abrangendo patentes,
marcas e desenhos industriais. Contudo, ao lidar com marcas notérias estrangeiras,
a legislagao enfrenta desafios significativos, que podem limitar sua eficacia em um
contexto globalizado.

Embora a LPI preveja protecao especial para marcas de alto renome (art. 125),
essa garantia aplica-se apenas as marcas que possuem registro prévio no Brasil.
Assim, marcas amplamente reconhecidas no exterior, mas que nao foram registradas
localmente, encontram obstaculos para obter protecdo automatica. Essa situacao
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contrasta com o que determina a Convengao da Unido de Paris (CUP), da qual o Brasil
€ signatario. A CUP estabelece que marcas notdrias devem ser protegidas
independentemente do registro, mas sua aplicagao pratica no Brasil tem sido marcada
por inconsisténcias.

Outro ponto critico € a exigéncia de que o titular da marca notoria apresente
evidéncias substanciais para comprovar seu reconhecimento. Esse énus probatorio
pode ser um desafio consideravel para empresas estrangeiras que ainda nao
possuem operacdes consolidadas no Brasil, dificultando o acesso a essa protecao
legal. Aléem disso, a falta de parametros objetivos na legislacdo brasileira para
determinar a notoriedade de uma marca abre margem para interpretagdes subjetivas,
resultando em decisdes judiciais inconsistentes e aumentando a inseguranga juridica.

Portanto, embora a LPI seja robusta no que se refere a protecdo de marcas
registradas nacionalmente, ela apresenta lacunas significativas ao tratar de marcas
notorias estrangeiras. Essas limitagdes indicam a necessidade de modernizag¢des na
legislacdo, com a inclusao de critérios claros e objetivos para o reconhecimento da
notoriedade e uma maior integragdo com os compromissos assumidos em tratados
internacionais, como a CUP. Essas medidas poderiam fortalecer o sistema brasileiro,
tornando-o mais alinhado as demandas de um mercado global cada vez mais
interconectado.

A Lei de Propriedade Industrial (Lei n® 9.279/1996) visa proteger direitos de
propriedade intelectual no Brasil, incluindo patentes, marcas e desenhos industriais.
No entanto, quando se trata de marcas notdérias estrangeiras, a legislagédo brasileira
enfrenta limitacbes consideraveis:

A LPI brasileira oferece protecado especial para marcas de alto renome (art.
125), independentemente do ramo de atividade, mas essa protegcédo é limitada as
marcas que ja possuem registro no Brasil. Marcas notdrias estrangeiras que néo estao
registradas localmente, ainda que amplamente conhecidas, podem encontrar
dificuldades para obter protecdo automatica. Isso contrasta com a Convengao da
Unido de Paris, da qual o Brasil é signatario, que prevé a protegao de marcas notorias
independentemente do registro. No entanto, na pratica, a implementagdo desse
principio pode ser inconsistente.

Para que uma marca seja reconhecida como notoria ou de alto renome, o 6nus
probatério recai sobre o titular, que precisa apresentar provas robustas de sua
notoriedade, o que pode ser desafiador para empresas estrangeiras que néo tém uma
presenga comercial significativa no Brasil.

A legislacado brasileira carece de critérios especificos para determinar a
notoriedade de uma marca. Na auséncia de parametros claros, as decisdes podem
ser subjetivas, levando a inconsisténcias nos julgamentos e maior inseguranga juridica
para titulares de marcas estrangeiras.

3.2 Comparacao Internacional e Exemplos

Os sistemas de protecdo de marcas adotados por diferentes paises refletem
abordagens diversas, moldadas por seus contextos juridicos e econémicos. A analise
comparativa entre Brasil, Estados Unidos, Unido Europeia e China revela praticas que
podem inspirar aprimoramentos na legislagdo brasileira, ao mesmo tempo que
destaca lacunas e oportunidades.

Nos Estados Unidos, a protecdo de marcas é fundamentada no principio do
uso comercial (first-fo-use), o que significa que o direito sobre uma marca pode ser
adquirido mesmo sem registro, desde que seu uso seja continuo e significativo no
mercado. Essa abordagem oferece flexibilidade e permite que empresas menores,
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ainda em processo de registro, protejam suas marcas contra terceiros. No entanto, o
registro formal junto ao United States Patent and Trademark Office (USPTO) continua
sendo altamente recomendado, pois confere direitos adicionais, como protecéo
federal, maior seguranga juridica e possibilidade de litigios contra infragcdes. Essa
énfase no uso cria um sistema dindmico e pratico, mas pode gerar desafios em termos
de documentacéo do uso efetivo, especialmente em mercados amplos e competitivos
como o norte-americano.

Na Unido Europeia, a protegdo de marcas combina abrangéncia e critérios
claros. O Regulamento de Marca da Unido Europeia estabelece um sistema unificado,
que permite o registro e a protecdo de marcas em todos os Estados-Membros. Além
disso, marcas notdrias recebem protecdo mesmo sem registro formal, desde que se
comprove sua reputacdo significativa em pelo menos um pais do bloco. Essa
abordagem harmonizada reduz subjetividades e oferece maior segurancga juridica. O
Artigo 6 bis da Convencao da Unido de Paris, aplicado de forma consistente na UE,
reforca a protegdo de marcas notérias ao definir parametros claros para
reconhecimento. Essa uniformidade facilita o comércio dentro da regiao e proporciona
um modelo inspirador para outros paises.

Ja na China, conhecida historicamente por desafios relacionados a "squatters
de marcas" (apropriagdo de marcas nao registradas), reformas recentes tém
fortalecido a protecdo de marcas notorias e internacionais. A legislagao atual permite
que marcas amplamente reconhecidas sejam protegidas, mesmo sem registro local,
desde que sua notoriedade seja comprovada. A aplicagado tem sido aprimorada por
meio de medidas administrativas e judiciais, buscando equilibrar os interesses de
empresas locais e estrangeiras. Esse esforco reflete o crescente interesse da China
em atrair investimentos estrangeiros, garantindo um ambiente de negdcios mais
confiavel e previsivel.

3.3 Diferencgas Entre as Legislacdes Brasileira e Estadunidense e Seus Impactos
Econdémicos e Sociais

Os sistemas de protecdo de marcas no Brasil e nos Estados Unidos
apresentam abordagens distintas, refletindo diferengas estruturais e operacionais em
suas legislacbes. No Brasil, o sistema & guiado pelo principio da anterioridade,
segundo o qual o direito exclusivo ao uso de uma marca é garantido ao primeiro
registro formal junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Essa
pratica assegura previsibilidade e segurancga juridica, mas sua dependéncia do
registro formal limita a protecdo de marcas que, apesar de amplamente conhecidas,
ndo sao registradas localmente. Exceg¢des existem, como no caso de marcas
notoriamente conhecidas, protegidas pelo artigo 126 da Lei n°® 9.279/96 e respaldadas
pela Convengdao da Unido de Paris, mas sua aplicacdo pratica € muitas vezes
inconsistente, devido a auséncia de critérios objetivos para comprovar notoriedade.

Nos Estados Unidos, a protecdo de marcas segue o principio do uso comercial
(first-to-use), que prioriza o uso continuo e significativo da marca no mercado,
independentemente de registro formal. Apesar disso, o registro no United States
Patent and Trademark Office (USPTO) & fortemente recomendado, pois oferece
vantagens como protegcdo federal e facilidade na aplicagcdo de direitos contra
infragcbes. Esse modelo € mais flexivel e permite que empresas em estagio inicial
defendam seus direitos com base no uso efetivo, embora exija provas robustas de
uso, o que pode representar um obstaculo para pequenas empresas.

A coexisténcia de marcas semelhantes, como exemplificado no caso Gradiente
vs. Apple, expde implicagdes econdmicas e sociais relevantes. Quando uma marca
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local compete com uma marca global notéria, os consumidores podem enfrentar
confusdo quanto a origem do produto, prejudicando sua experiéncia e enfraquecendo
a confianga na marca notéria. Além disso, a falta de protecédo clara para marcas
notorias estrangeiras pode desencorajar investimentos internacionais no Brasil, uma
vez que corporagdes globais podem temer disputas juridicas prolongadas e onerosas,
impactando negativamente o ambiente de negdcios e a competitividade do mercado
local.

Por outro lado, uma protegao excessiva para marcas globais pode sufocar o
surgimento de novos negdcios locais, criando barreiras para o registro de marcas
nacionais e limitando o empreendedorismo. Pequenas empresas podem ser
desestimuladas a inovar ou competir em setores dominados por marcas de renome
internacional, principalmente quando os critérios para definir notoriedade sdo vagos
ou inconsistentes.

4. Conclusao

O caso Gradiente vs. Apple ressalta os desafios do sistema juridico brasileiro
em equilibrar a protecdo de marcas locais com as demandas de um mercado
globalizado. A decisao de permitir o uso simultadneo da marca "iPhone" no Brasil reflete
a aplicacao consistente do principio da anterioridade, mas também evidencia a
necessidade de modernizagbes na Lei de Propriedade Industrial (LPI). Tais
aprimoramentos poderiam incluir a definigdo de critérios objetivos para a notoriedade
de marcas e uma maior integragdo com tratados internacionais, como a Convengao
da Uniao de Paris.

Além disso, o caso destaca a importancia do registro formal antecipado como
estratégia para empresas nacionais garantirem seus direitos. Ele também refor¢a o
papel do INPI e do sistema judicial brasileiro na defesa de marcas locais, incentivando
organizagbes a adotar uma postura proativa na protegdo de seus ativos de
propriedade intelectual.

Por fim, para enfrentar os desafios impostos pela globalizagdo e assegurar um
ambiente de negdcios mais justo e atrativo, o Brasil deve buscar um equilibrio entre a
protecao de marcas locais e o reconhecimento de marcas notérias. Reformas na LPI
podem contribuir para a criagdo de um sistema juridico mais adaptado as
complexidades do mercado global, promovendo inovagdo e garantindo segurancga
juridica para investidores nacionais e estrangeiros. Em ultima instancia, o caso
enfatiza a necessidade de flexibilidade legislativa para proteger os direitos de
propriedade intelectual em um cenario econémico cada vez mais integrado.
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