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Ma-fé no pedido deregistro de marcas. a sentenca c-
320/1 do TJ-UE

13/03/2024

Ementa. «Aproximacao das legislacbes ? Diretiva 2008/95/CE ? Artigo 4°, n° 4, alinea g) ? Marcas ? Requisitos de
aquisicao e de conservacao de uma marca ? Recusa de registo ou nulidade ? Conceito de ‘ma?fé€ do requerente ?
Conhecimento da existéncia de uma marca estrangeira por parte do requerente»

1. Antecedentes faticos do litigio

A demanda que chega ao Tribunal de Justica da Uni&o Europeia (TJUE) tem origem na apresentacdo do pedido de
registro de marca pela Maaysia Dairy Industries Pte. Ltda., referente ao design de garrafa de pléastico utilizada na
comercializacdo de bebida lactea, perante 0 Ankenaevnet for Patenter og Varemaaker (Comité de Apelagéo para Patentes
e Marcas) da Dinamarca.

Em resumo, a questdo de fato enfrentada é que, em tese, Malaysia Dairy detinha conhecimento prévio de um registro de
marca idéntico ao apresentar seu pedido de registro na Dinamarca, a marca japonesa Kabushiki Kaisha Y akult Honsha—
conhecida como Y akult-.

Essa marca havia obtido o registro da garrafa nos anos 1960 no Japéo e em varios estados membros da Uni&o Europeia.

Apesar de terem assinado um acordo dois anos antes sobre “os direitos e obrigacées mituos relativos ao uso e registro de
suas respectivas garrafas em determinados paises‘, em 1995 Maaysia Dairy apresenta o pedido que gera a controvérsia
perante as autoridades dinamarquesas, obtendo nesse ano o registro da garrafa como marca tridimensional.

Diante do registro, em 2000, a Y akult apresenta oposi¢do, alegando que, com base no artigo 15 daLe de Marcas
dinamarquesa, 1sso ndo poderia ocorrer, umavez que a empresa japonesa possuia o registro em varios paises estrangeiros,
eaMalaysiaDairy, sem dlvida, tinha conhecimento desses registros anteriores, demonstrando inequivoca mé-fé na
solicitacéo.

Apesar da oposicéo da Y akult, o Escritério Dinamarqués de Patentes confirma o registro da Malaysia Dairy,
argumentando que havia um registro valido da garrafa pela oponente em seu pais de origem e o simples conhecimento de
uma marca registrada de propriedade estrangeira ndo demonstra, por si S0, mafeé.

Contra a decisdo de manutencgéo do registro, a Y akult leva o caso ao Comité de Apelagdo, que confirma a anulacéo do
registro e acata o apresentado pela opoente, argumentando que “ o conhecimento efetivo ou presumido de uma marca
usada no exterior, para efeitos desta disposi¢ao, € suficiente para concluir que ha ma-fé por parte do solicitante do
registro de uma marca, mesmo que se possa presumir gque ele tenha anteriormente obtido o registro da marca solicitada
emoutro pais’.

Jaem insténciajudicial, diante da anulacdo, Malaysia Dairy recorre ao Sgog Handel sretten — Tribunal Maritimo e de
Comeércio —que ratifica a decisdo do érgéo administrativo.

Diante disso, novamente recorre Malaysia Dairy, desta vez a Hgjesteret ? Suprema Corte ?. Esta, por razéo de davidas
concretas sobre o determinado no artigo 4, paragrafo 4, letra g), da Diretiva 2008/952 [1] e seu conceito de ma-fé,
suspende o julgamento e encaminha-o0 ao Tribuna de Justica da Uni&o Europeia, apresentando as questdes prejudiciais a
corte comunitéria

1) O conceito de méa-fé utilizado no artigo 4, paragrafo 4, letrag), da Diretiva 2008/95 [ ...] € expressdo de umanorma
juridica que pode ser delimitada de acordo com o direito interno dos Estados membros, ou € um conceito do direito da
Unido que deve ser interpretado de maneira uniforme?

2) Se o conceito de ma-fé [incluido no] artigo 4, parégrafo 4, letra g), da Diretiva 2008/95 é um conceito do direito da
Uni&o, deve entender-se que basta, para negar o registro, que o solicitante conhecesse ou devesse conhecer a marca
estrangeira no momento da apresentacdo do pedido, ou devem também ser considerados os elementos subjetivos presentes
no solicitante?
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3) Pode um Estado membro optar por estabel ecer um regime especifico de protecéo para marcas estrangeiras que se afaste
do artigo 4, parégrafo 4, letrag), da Diretiva 2008/95 em relagdo ao requisito da ma-fé, por exemplo, estabelecendo o
requisito especifico de que o solicitante conhecesse ou devesse conhecer a marca estrangeira?

2. Principiosjuridicos e legislacdo comunitéria aplicados na decisdo do TJ-UE

Além dos ja mencionados artigos, a sentenca aponta que a Diretiva 89/104/CEE do Conselho, embora revogada, possui o
mesmo contetido da mais recente sobre a mé&-fé no registro de marcas. 1sso porque aguns dos fundamentos juridicos
analisados sdo anteriores a entrada em vigor da Diretiva ora vigente.

Também sdo invocados os considerandos 2, 4, 6 e 8 da Diretiva 2008/95, que, em sintese, argumentam que a) a Diretiva
busca harmonizar as leis de marcas na Uni&o para eliminar disparidades e garantir alivre circulacéo de bens e servigos, b)
ndo € necessaria uma harmonizacao total, apenas uma aproximacao das disposi¢des nacionais com maior impacto e ¢) 0s
Estados mantém a liberdade para estabel ecer procedimentos sobre o registro de marcas, buscando sempre aigualdade de
condicdes para a aquisicdo e conservagao.

Diwvulgagéo

Em resumo, o que esta sendo tratado é a aplicacdo concreta do conceito
de ma-fé no ambito do registro de marcas.

O TJUE aborda as trés questdes formul adas pela Suprema Corte e
determina que, em geral, é necessaria a avaliacdo abrangente da
existéncia de ma-fé nos pedidos, considerando vérios fatores, ademais de
negar a possibilidade de os estados membros estabel ecerem protectes
especificas adicionais para marcas estrangeiras ou objetivar a presun¢ao
de mé-fé nos registros.

Destaca-se que, para o TJ-UE, o conhecimento ou a presuncéo de
conhecimento por parte do solicitante de uma marca estrangeira utilizada
no momento do pedido néo é suficiente, por si sO, para demonstrar a
mé&feé.

Sobre as questdes concretas levantadas pelo Tribunal Supremo, manifesta-se 0 TJUE no sentido de concluir que o
conceito de ma-fé no artigo 4 da Diretiva constitui um conceito autbnomo do direito da Uni&o que deve ser interpretado
de maneira uniforme. Portanto, h& necessidade de coeréncia na aplicacdo das normas de marcas em todos os paises.

Jaem relagdo a segunda questéo, o TJUE conclui que, para demonstrar a existéncia de ma-fé, é essencial realizar uma
avaliag&o dos fatores rel evantes no caso, incluindo aintengdo subjetiva do solicitante.

Por fim, em relacéo aterceira questdo, no sentido de harmonizacdo das normas internas, o TJUE concluiu que o artigo 4
da Diretiva 2008/95/CE néo autoriza aos Estados estabel ecerem um regime de protecéo especifica para marcas
estrangeiras com base no conhecimento do solicitante sobre registros anteriores.

Este caso |evanta questBes fundamentais sobre a interpretacdo e aplicacdo dalegislacéo e do principio da boa-fé no
registro de marcas e sinais distintivos.

Assim o faz por se aprofundar nas possiveis implicacOes legais e comercials da decisdo, considerando seu impacto em
litigios semelhantes. A tensdo entre a protecdo dos direitos de marca e a ética no processo de registro € examinada,
destacando a necessidade de uma revisio abrangente dos procedimentos e da legislacéo vigente no campo da propriedade
intelectual .

E importante, em igual medida, por evidenciar a complexidade inerente & busca de um equilibrio justo entre a protegéo
dos legitimos direitos comerciais e aintegridade do sistema de registro de marcas.

Pode-se dizer que o TJUE buscou, de maneira pragmaética, estabelecer limites para a defini¢do de méa-fé, deixando para os
Orgdos administrativos nacionais a andlise direta da incidéncia de cada caso, sendo sua modalidade inerentemente
subjetiva, mesmo aluz daredacdo da Diretiva, que abriria margem para uma interpretagdo objetivada da ma-fé nos
pedidos de registro.
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Embora sgja verdade que o TJUE decidiu que o “conhecimento e/ou presuncdo de conhecimento por parte do solicitante
estrangeiro ndo é suficiente por si sO para estabelecer a ma-fé” , no caso Malaysia Dairy e Y akult, parece-nos que o
requisito de conhecimento da marca registrada pel os japoneses, anteriormente e objeto de acordo entre as partes,
demonstra inequivoca ma-fé por parte da solicitante.

O comportamento adotado vai contra um acordo assinado anteriormente, que sabi damente detinha o registro dareferida
garrafa em estados membros. Assim, analisando aintencdo subjetiva do requerente, como indica a decisao, fica claro que
houve méa-fé.

O objetivo desse comportamento € criar uma dissidéncia comercial com o registro da marca, e, portanto, concorrer de
formadesleal com a 'Y akult.

Observamos que o caso analisado esta em conformidade com o entendimento doutrinario sobre ma-fé e propriedade
intelectual, exemplificadamente:

“Emtal sentido, o agir de forma desonesta, desleal ou com ma-fé constitui um comportamento sancionado pelo
ordenamento juridico, e essa sangao se reflete por meio da nulidade do certificado respectivo. Em termos gerais,
considera-se que existe ma-fé na obtencédo de um registro quando umtitular do direito adquiriu sua posi¢cao
juridica por meio de um comportamento que contraria as normas juridicas, a boa-fé comercial ou os bons
costumes, causando desvantagens desleais a terceiros, que de outra forma ndo teriam surgido.” (BETOCCHI,
2004, p. 106)

Assim, a decisdo é paradigmética na exata medida em que busca conformar a higidez dos registros de marcas e
propriedade intelectual pelos estados membros da Uni&o Europeia sem olvidar daimportancia da consideragdo do
principio da boa-fé nos pedidos realizados, buscando indicar a andlise necessariamente subjetiva do ente solicitante do
registro.
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[1] Diretiva 2008/95 do PE — Arti g0 4.9(...) 4. Os Estados-Membros podem ainda prever que o pedido de registo de uma
mar ca seja recusado ou, tendo sido efectuado, que o registo de uma marca fique passivel de ser declarado nulo sempre
que e na medida emque: (...) g) A marca seja susceptivel de confusdo com uma marca utilizada num pais estrangeiro no
momento em que foi apresentado o pedido e que continue a ser utilizada nesse pais, desde que o pedido tenha sido feito
de ma-fé pelo requerente.

Fonte: https://conjur.jumps.com.br/2024-mar-13/ma-fe-no-pedido-de-registro-de-marcas-a-sentenca-c-320- 1-do-tj-ue/
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