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Originalidade é requisito para que mar ca sgja exclusiva

Duas marcas que foram criadas a partir de palavras comum podem conviver pacificamente, ja que para
pedir aexclusividade é preciso que hgja originalidade. O entendimento € da 12 Turma Especializada do
Tribunal Regional Federal da 22 Regido. A Turma concedeu a empresa Cartepillar Inc. o registro de sua
marca no Instituto Nacional de Propriedade Industria (INPI).

A empresa, sediada no estado americano do Illinois, gjuizou acdo na Justica Federal porque o INPI
negou o registro da marca administrativamente. O instituto considerou que o nome da marca Cat poderia
se confundir com amarca Mr. Cat, que jatem registro no INPI.

A Mr. Cat conta hoje com 24 |ojas no Rio de Janeiro e mais 39 espalhadas por diversas capitais
brasileiras e comercializa calgados, pecas de vestuario e acessorios, como cintos e bolsas. Jaa
Caterpillar, apesar de ser mais conhecida por produzir méaquinas pesadas para a agricultura e paraa
construcao, produz também itens de uso pessoal, como roupas, ténis, botas, chaveiros e rel 0gios.

A primeirainstanciafoi favoravel a Caterpillar. A Calypso Bay Arrendamento de Marcas e Patentes,
proprietéariada marca Mr. Cat e INPI recorreram ao TRF-2. O relator, juiz federal convocado Guilherme
Calmon, ponderou gue o caso envolve confronto entre marcas que utilizam o mesmo el emento nominal
Cat, mas ponderou que as duas marcas podem conviver pacificamente, porque ambas, ao contrério das
marcas criadas a partir de palavras inéditas, ndo tém originalidade, por resultar da combinacdo de termos
comuns do vocabulario.

“Observa-se que, dentre os requisitos exigidos para a registrabilidade da marca destaca-se sua
distintividade e disponibilidade, de forma que o sinal pelo qual se apresenta a marca deve ser distinto
dos demais existentes em uso ou sob registro de outra empresa, pertencente ao mesmo género de
atividade ou afim”, considerou.

Guilherme Calmon ainda ressaltou que a marca Cat traz umafiguratriangular abaixo davogal “A”, o
gue aestiliza, “n&o confundindo o consumidor com as outras marcas’, concluiu.
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