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Expressdo comum, nos dias atuais, ndo pode ser registrada como marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(Inpi), dizoinciso VI do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial. Mas se o registro foi feito antes da sancédo dalei, ele
vale apenas para 0 nicho de mercado do registrante.

Foi o que decidiu a 62 Camara Civel do Tribunal de Justicado Rio Grande do Sul ao aceitar Apelacdo de um hotel,
condenado em processo movido por uma rede de restaurantes de Campinas (SP) por se utilizar da expresséo ‘Al -
Manara’ naidentificagdo comercia de seu estabel ecimento. Segundo os autos, ambos os estabel ecimentos coexistem
lado alado, no Centro da cidade de Sdo Borja (RS). A expressdo ‘‘a manara’ vem do arabe, significa‘‘lugar iluminado’’

e é conhecida desde o0 ano 328 antes de Cristo.

Para o relator da Apelacdo, juiz convocado Alex Gonzalez Custédio, arede de restaurantes ndo tem direito ao uso
exclusivo desta expressdo, emboratenhafeito o registro no Inpi. Assim, ndo pode impedir que outro empresario a utilize
paraidentificar o seu negdcio. Afinal, todas as demais atividades que levam o nome ‘‘almanara’’, ndo sendo restaurantes
e afins, ndo concorrem com a rede paulista.

Segundo o relator, o TFRS jé se manifestou sobre a mitigagdo da protegéo da propriedade industrial em relagdo a marcas
gue constituam expressdo de uso comum. O mesmo caminho seguiu o Superior Tribunal de Justica, no REsp 1.315.621.

"A parte autora atua com excesso e abuso de direito no exercicio do direito de uso da expressao de uso comum de todo
povo de origem arabe, sendo, por isso, inapropriavel com exclusividade, ainda que registrada como marca’, escreveu, no
voto, o relator. A decisdo que derrubou a sentenca foi seguida por unanimidade no colegiado.

Sentenca procedente

Em primeirainstancia, o juiz Frederico Menegaz Conrado determinou a abstencdo do uso damarca‘‘Almanara’ de
forma empresarial, como nome fantasia, razao social, titulo de estabelecimento ou outra forma, inclusive em material
impresso, propaganda, documentos etc. Em caso de desobediéncia, determinou a aplicagdo de multadiariano valor de R$
1 mil.

Nos fundamentos da sentenca, citou as disposi¢des do artigo 129 daLei 9.279/96, que diz: "A propriedade da marca
adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposi¢des desta L ei, sendo assegurado ao seu titular uso
exclusivo em todo o territério naciona". Portanto, os direitos de propriedade e de uso exclusivo de marca decorrem de seu
registro valido no Inpi. E, no caso concreto, a parte autora provou, por documentos, que possui propriedade e uso
exclusivo damarca‘‘Almanara’ desde 1976.

Conforme o julgador, mesmo que aré afirme que atua somente no ramo hoteleiro, é de conhecimento notério da
populacdo de S&o Borja que, ao lado do hotel requerido, ha um restaurante de mesmo nome comercial, cuja publicidade
ocorre de forma conjunta. Isso faz crer, aos olhos do consumidor local, que trata-se de um Unico empreendimento, o que
ndo é verdade. Assim, fica evidente que ha a utilizacdo do nome “ Almanara’ também no mesmo ramo da empresa autora.

‘*Portanto, a conclusdo é que arequerida esta utilizando indevidamente a marca ‘ Almanara’, em desatento a exclusividade
da parte autora conforme demonstrado pelo registro no Inpi. Frise-se que, apesar da distancia e daimprobabilidade de
confusao entre os consumidores, quer pelo tipo de servigo prestado, quer pelo proprio logotipo das empresas, quem
efetivamente detém a propriedade damarca ‘ Almanara’ € a autora. Nesse sentido, a autora deverater seu direito
resguardado, principal mente tendo em vista que apresenta pretensdes de expansdo, com possibilidades de aberturade
franquias em outros estados do Brasil’’, finalizou a sentenca.
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