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Em Gradiente x Apple, PGR inauguratese em favor de americanos

Para gjudar uma poderosa empresa norte-americana contra outra brasileira em recuperacéo judicial, a
Procuradoria-Geral da Republicainaugurou umatese: a de que ndo importa quem inventou algo
primeiro, mas quem ganhou mais com ainvencdo. E no que consiste o parecer levado pelo 6rgdo na
ultima sexta-feira (15/7) ao Supremo Tribunal Federal, opinando sobre recurso da Gradiente contraa
Apple.

Reproducéo

REPRODUGAD
O iPone, aparelho da empresa americana Apple, chegou ao Brasil no ano de 2008

O processo, que teve repercussao geral reconhecida pela corte em marco, discute a obrigagéo da Apple
de indenizar a Gradiente pelo uso da marcaiPhone, registrada pela brasileira em 2000, sete anos antes de
aamericanalancar seu celular de sucesso mundial. Como o Instituto Nacional de Propriedade I ntelectual
(INPI) s6 concedeu o registro damarca "G Gradiente iphone”" a Gradiente em janeiro de 2008, um ano
depois do lancamento do iPhone pela Apple, a PGR entende que a Gradiente simplesmente perdeu seu
direito porque outra empresa o usurpou. O aparelho da Apple chegou ao Brasil em novembro do mesmo
ano.

"Observa-se que 0 uso e a notoriedade sdo elementos essenciais para a caracterizacao da significagéo
secundéria (secondary meaning), o que faz com que o consumidor vincule determinado significado aum
produto ou servico em particular (distintividade)”, diz o procurador-geral Augusto Aras em sua
manifestacéo, relativizando o principio da anterioridade, que prestigia o direito a quem inventa e tomaa
iniciativa de registrar suainvencéo. "As fungbes desempenhadas pela marca fundamentam suatutelae
delimitam seu ambito de protecédo, cuja extensdo ndo pode ultrapassar sua finalidade e sua natureza’',
explica o chefe do Ministério Publico Federal. Paraele, 0 uso damarca, e ndo suacriagéo, € o que
garante direito sobre ela, porque foi a Apple quem "tornou a expressdo mundia mente reconhecida’.

Os advogados da IGB Eletronica S.A., dona da marca Gradiente, analisaram o parecer e jaidentificaram
impropriedades. Segundo Igor Mauler Santiago, cuja especialidade na discuss&o de tributos inclusive
pela Ordem dos Advogados do Brasil o levou ainimeras atuagdes no Supremo Tribunal Federal, o

Page 1
2023 - www.conjur.com.br - Todos os direitos reservados. 19/07/2022


http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/ARE1266095_GBRSRLLF_Gradiente_iPhone.pdf

No image found CONSULTOR JURIDICO
WwWw.conjur.com.br

parecer da PGR "transfere o 6nus da demorano INPI a empresa brasileira, a Unica das trés partes —
IGB, Apple e INPI — cuja conduta ndo merece nenhuma censura’, diz. "De fato, alGB depositou a
tempo e modo, sem que aquela altura houvesse qualquer conflito. O INPI demorou demais, e a Apple
entrou no Brasi| desrespeitando conscientemente uma marca depositada’, resume.

Outra impropriedade apontada € o uso, no caso, do conceito de secundary meaning, termo técnico que
descreve a aquisicdo, ao longo do tempo e em raz&o de um uso especial, de exclusividade sobre uma
palavra de uso comum. Para Santiago, ndo se pode usar o conceito para um termo que ndo € genérico.
"iPhone nuncafoi sinbnimo de smartphone”, explica. O nome, lembra o advogado, "acabara de ser
adotado pela Apple quando da concessdo do registro da IGB, em 2008". A defesatambém é feitapelo
criminalista Antonio Carlos de Almeida Castro, o "Kakay", outro com longo histérico de sustentacbes
no Supremo.

Como o caso teve repercussdo geral reconhecida pelo STF, a PGR sabe que a decisdo estabel ecera uma
definicéo no entendimento sobre propriedade intelectual no pais. E propde ainauguracdo de umatese:
"A morana concessao do registro de marca pelo INPI, concomitante ao surgimento de uso

mundia mente consagrado da mesma marca por concorrente, mitiga o direito a exclusividade quando
ensgar evidente confusdo, arequerer a presenca de elemento distintivo que preserve os direitos dos
consumidores e demais agentes do mercado”.

O entendimento contraria 0 adotado em outros paises onde a mesma situacéo ocorreu, inclusive nos
Estados Unidos, pais-sede da Apple. Aindaem 2007, aempresa foi obrigada a fazer um acordo com a
também americana Cisco, que ja havia registrado a marca iPhone antes. Em 2012 foi avez de a
mexicana iFone vencer a Apple na Justica do pais, forcando um acordo financeiro.
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