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RESUMO

Henrichs, Joio Claudio. MARCAS EM JOGO: UMA ANALISE DAS
QUESTOES LEGAIS E REGULATORIAS NO REGISTRO DE MARCAS
PARA O SEGMENTO DE APOSTAS ESPORTIVAS E JOGOS DE AZAR.
Monografia (P0s Graduac¢io em Direito — Pontificia Universidade Catolica do
Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, 2024.

O mercado de apostas esportivas e jogos de azar no Brasil tem crescido
significativamente nos ultimos anos, impulsionado pela internet, plataformas online
e a busca por entretenimento lucrativo. Com o crescimento desse mercado, diversos
pedidos de registro de marca sdo submetidos ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), autarquia responsavel pela anélise administrativa das marcas no
Brasil. Este trabalho examina a inconsisténcia desta autarquia ao analisar pedidos
de registro que incluem servicos de jogos de azar e cassinos. Conforme serd
demonstrado, a autarquia, em alguns casos, exige que o titular do pedido esclareca
a legalidade dos servigos relacionados a jogos de azar e cassinos, fundamentando
que tais servigcos podem infringir a legislagdo brasileira, conforme o Decreto-Lei n°
9.215, de 30 de abril de 1946, ou necessitar de substituicdo por itens compativeis
com servicos licitos. Em outros casos, esta mesma autarquia defere os pedidos de
registro sem exigéncias de mérito. A pesquisa foca na atuagdo do INPI e na
necessidade de uniformidade nas decisdes administrativas relacionadas as marcas,
trazendo como exemplos processos de registro de marcas que incluem jogos de azar
e apostas esportivas, analisando divergéncias nas decisdes administrativas e seu

impacto na protecdo das marcas.

PALAVRAS CHAVES: Apostas esportivas; Jogos de Azar; Loterias Federais; Lei
13.756/2018; Propriedade Intelectual; Lei 9.279/1996; Instituto Nacional da
Propriedade Industrial; Marcas; Regulamentagdo; Uniformidade; Transparéncia;

Seguranca Juridica.



ABSTRACT

Henrichs, Jodo Claudio. TRADEMARKS IN PLAY: AN ANALYSIS OF
LEGAL AND REGULATORY ISSUES IN TRADEMARK REGISTRATION
FOR THE SPORTS BETTING AND GAMBLING SECTOR. Monograph
(Postgraduate in Law — Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro: Rio

de Janeiro, 2024).

The sports betting and gambling market in Brazil have grown significantly, driven
by the internet, online platforms, and the search for profitable entertainment. With
the growth of this market, numerous trademark registration applications have been
submitted to the Brazilian Trademark Office (BTO), the agency responsible for the
administrative analysis of trademarks in Brazil. This study examines the
inconsistency of the BTO in analyzing registration applications which includes the
gambling and casino services. As will be demonstrated, the agency, in some cases,
requires the applicant to clarify the legality of services related to gambling and
casinos, arguing that such services may infringe Brazilian legislation, according to
Decree-Law No. 9,215, of April 30th 1946, or need to be replaced by items
compatible with lawful services. In other cases, the BTO approves registration
applications without merit requirements. The research focuses on the BTO’s actions
and the need for uniformity in administrative decisions related to trademarks, using
as examples registration processes that include gambling and sports betting,
analyzing divergences in administrative decisions and their impact on trademark

protection.

KEYWORDS: Sports Betting; Gambling; Federal Lotteries; Law 13.756/2018;
Intellectual Property; Law 9.279/1996; Brazilian Trademark Office; Trademarks;

Regulation; Uniformity; Transparency; Legal Security.
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INTRODUCAO

O universo das apostas esportivas e dos jogos de azar tém experimentado um
crescimento significativo no Brasil, impulsionados por fatores tais como, a expan-
sdo da internet, a popularizacao de plataformas online e a busca por entretenimento,
e todos objetivando lucro. Nesse contexto, imprescindivel se faz compreender os
conceitos dessas atividades, bem como analisar a incidéncia ou nio da lei, sobre-
tudo no que diz respeito ao registro de marcas, junto ao Instituto Nacional de Pro-
priedade Industrial. (INPI).

O termo “jogos de azar” refere-se a jogos, cuja perda ou ganho depende, ex-
clusivamente, da sorte ou do acaso. Jogos de azar, pode-se dizer que ¢ género, tendo
como espécies: caga niqueis, jogos de cassino, jogos de carta, loterias, apostas es-
portivas dentre outras formas de entretenimento, que envolvem riscos financeiros.
Assim, o mercado de apostas tem se expandido, consideravelmente, atraindo signi-
ficativa parcela da sociedade que se interessa por atividades emocionantes, mas
também, vem chamando a aten¢ao de investidores, nesse rentavel nicho de mercado
que movimenta dezenas de bilhdes ao ano.

Influenciada pela moral religiosa, a legislagdo brasileira, historicamente, con-
siderava todas ou quase todas as formas de apostas, como contravengdes penais,
sujeitas a penalidades como prisao ou multa. No entanto, a Lei 13.756, promulgada
em 2018, introduziu uma mudanga significativa ao criar uma modalidade de loteria
que enquadra as apostas de quota fixa, como as apostas esportivas, como loteria,
caracterizando-as como um servigo publico. Contudo, essa lei condicionou a explo-
racdo dessas apostas a regulamentagdo futura, que ainda se encontra em tramite.

Para entender melhor essa mudanga, é necessario contextualizar o historico
das loterias federais no Brasil, promovidas h4 décadas pela Caixa Econdmica Fe-
deral (CEF). Desde o inicio do século XX, a CEF tem operado varias modalidades
de loterias, como a Megasena, a Quina, a Lotomania e a Lotofacil. Essas loterias
tém sido ndo apenas uma fonte de entretenimento, mas também uma importante
fonte de arrecadagdo para o governo, com recursos destinados a dreas como a segu-
ridade social, educagdo, esporte e cultura.

A introducao da Lei 13.756, portanto, representa um esfor¢o para modernizar
e expandir o escopo das loterias federais, incluindo novas modalidades como as

apostas de quota fixa. No entanto, o sucesso dessa iniciativa depende da
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regulamentacgao efetiva das apostas, garantindo a transparéncia, a seguranga € a in-

tegridade do sistema. Entretanto, este trabalho busca analisar a legitimidade do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em fiscalizar a legalidade dos
produtos e servicos incluidos nas especificagdes livres, a luz da nova legislacao e
da longa tradig@o das loterias federais no Brasil.

O estudo ndo abordard a legalidade das apostas esportivas e jogos de azar,
mas se concentrard na atuacdo do INPI em analisar pedidos de registro de marcas
que contenham em sua especificacao a modalidade de jogos de azar e apostas es-
portivas. Nessa perspectiva, um dos pontos centrais deste artigo ¢ perquirir os en-
tendimentos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), acerca da ma-
téria, sobretudo, nas hipdteses em que se exige, que o titular de processo de registro
de marca remova a especificacao “apostas esportivas e jogos de azar” como con-
dicao para o deferimento dos processos de registro de marca, sob o argumento de
ndo serem atividades de exploracdo econdmicas permitidas em territorio nacional.

Para abordar esses topicos, este trabalho sera dividido em seg¢des que explo-
rardo (a) a contextualizagdo histérica, analisando as raizes das apostas e jogos de
azar, no Brasil. (b) a legislacdo atual, examinando detalhadamente as leis vigentes
e as brechas que persistem, (¢) o papel do INPI, discutindo sobre a competéncia e
limitagdes na regulamentagdo dos jogos e apostas, e (d) as perspectivas futuras,
fazendo consideracdes sobre o futuro do mercado de apostas no pais e o conse-
quente aumento de depdsitos de pedidos de registro de marcas neste segmento.

Este trabalho objetiva fornecer uma visao abrangente sobre a legitimidade do
INPI em fiscalizar a legalidade dos produtos e servicos incluidos nas especificagdes
livres no Brasil. As questdes centrais a serem respondidas sdo: O INPI tem legiti-
midade para fiscalizar a legalidade desses produtos e servicos? Qual € o impacto da
auséncia de diretrizes internas na uniformidade das decisdes administrativas neste
segmento de mercado?

Diante do panorama apresentado, este estudo busca langar luz sobre um tema
relevante e em constante evolugdo, contribuindo para o debate sobre a legitimidade
da atuagdo do INPI. E importante ressaltar que este trabalho ndo abordara a legali-
dade das apostas esportivas e jogos de azar no Brasil, focando exclusivamente na

fiscalizagdo do INPI sobre produtos e servigos em especificacdes livres.
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O objetivo desta pesquisa ¢ analisar as divergéncias nas decisdoes administra-

tivas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em relagdo aos pedidos
de registro de marca que possuem em sua especificagdo jogos online e apostas es-
portivas. Essa andlise visa compreender as razdes subjacentes a essas divergéncias
e avaliar seu impacto na prote¢ao das marcas que exploram ou visam explorar esse
segmento de mercado.

Além disso, investigar-se-4 como o INPI considera fatores como a legalidade
das atividades associadas as marcas e a prote¢ao dos interesses publicos. Por tais
motivos, a pesquisa busca contribuir para a compreensao mais ampla da Proprie-
dade Intelectual e para a reflexao sobre como equilibrar os interesses dos titulares
de marcas e a padronizacdo nas decisdes administrativas.

A presente pesquisa se justifica no contexto pratico e cotidiano da Proprie-
dade Intelectual (PI) e tem como premissa examinar as divergentes decisoes admi-
nistrativas proferidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) sobre
os pedidos de registro de marca que possuem em suas especificagdes “jogos online
e apostas esportivas”. Assim, a relevancia do estudo reside na necessidade de esta-
belecer critérios claros, consistentes e objetivos para o registro de marcas relacio-
nadas a atividades de apostas, jogos, cassinos e suas derivagoes.

A propriedade intelectual desempenha um papel crucial na economia mo-
derna, protegendo os ativos intangiveis das empresas e incentivando a inovagao.
No entanto, seus critérios de admissibilidade em setores dindmicos e controversos,
como o de jogos e apostas, t€ém apresentado desafios proprios, especialmente con-
siderando que a legalidade do segmento ainda esta em tramite no Congresso Naci-
onal. Nessa seara, ¢ oportuno destacar que a incerteza em torno dessas decisdes
afeta tanto as empresas que exploram este importante segmento em plena ascensao,
quanto seus respectivos consumidores.

A protegdo adequada das marcas ¢ essencial para a identificacdo e diferenci-
acao de produtos e servigos ofertados no mercado. A incerteza nas decisdes do INPI
sobre os pedidos de registro de marca afeta diretamente seus titulares, uma vez que
a protecao adequada das marcas ¢ vital para a identificagdo e diferenciacao destes
servigos, que movimentam um gigantesco mercado de mais de 12 bilhdes de reais

ao ano. Nao obstante, as dissonantes decisOes administrativas do INPI demonstram
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a complexidade do tema e a necessidade de estabelecer critérios claros e consisten-

tes para o registro de marcas, nesse segmento de mercado.

A falta de uniformidade pode gerar inseguranca juridica e dificultar o plane-
jamento estratégico das empresas que atuam no mercado de jogos e apostas. Por-
tanto, investigar as razdes subjacentes a essas divergéncias ¢ fundamental para apri-
morar a aplicacdo da legislacdo que versa sobre marcas e garantir a prote¢ao ade-
quada dos direitos de seus titulares. Desse modo, a presente pesquisa, além de con-
tribuir para o debate sobre o equilibrio dos interesses dos titulares de marcas, visa
fomentar o desenvolvimento das jurisprudéncias administrativas, promovendo a
uniformizagao das decisdes e a efetividade na analise realizada pelo INPI.

Em suma, a presente pesquisa visa preencher uma lacuna na literatura acadé-
mica, fornecendo insights valiosos para profissionais da area juridica, empresas,
académicos e formuladores de politicas publicas. Ao analisar as divergéncias nas
decisdes do INPI, espera-se contribuir para um ambiente regulatdrio mais claro e
seguro, promovendo a efetiva protecao das marcas e o desenvolvimento sustentavel

da economia.
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CAPITULO 1 - FUNDAMENTACAO TEORICA

1.1 Conceito de marca e sua importancia

A conceituacdo de marca pode ser encontrada em textos legais, doutrinas de
diversas origens e na legislacao patria em vigor. Portanto, ndo € possivel estabelecer
um conceito absoluto para este tipo de Propriedade Intelectual (MORO, 2003). As-
sim, este trabalho apresentara uma coletanea de conceituagdes de marcas por reno-
mados doutrinadores do tema. Dessa maneira, pode-se introduzir o conceito de

marca conforme a doutrina brasileira, representada por Fabio Ulhoa Coelho (2012):

As marcas sao sinais distintivos que identificam, direta ou indiretamente, produtos
ou servigos. A identificacdo se realiza através da aposi¢do do sinal no produto ou
no resultado do servi¢o, na embalagem, nas notas fiscais expedidas, nos anuncios,
nos uniformes dos empregados, nos veiculos etc. Da-se uma identificagdo direta se
o sinal esta relacionado especificamente ao produto ou servigo. A identificagdo
indireta se realiza através de duas outras categorias de marca, introduzidas no di-
reito brasileiro pela atual legislagdo: as coletivas e de certificagdo (COELHO,
2012, pp. 202-203).

J& para Pontes de Miranda (2000), a marca ¢ um sinal distintivo aplicado a
produtos ou mercadorias, servindo como indicacao de sua qualidade e, em alguns
casos, de sua quantidade. Ele considera a marca o sinal distintivo mais tipico de
produtos ou mercadorias. Todavia, segundo Newton Silveira (1987), qualquer
nome ou sinal apto a ser aplicado a uma mercadoria ou produto, que indique uma
prestacdo de servigos e estabeleca uma identificacdo entre o consumidor ou usuario
e a mercadoria, produto ou servico, constitui uma marca.

Ademais, Tinoco Soares (1988, pp. 127-128) frisa, em sua analise, que a re-
lagdao da marca no mercado a define como um sinal “pelo qual o produto ou servigo
¢ reconhecido e distinguido no mercado consumidor ou entre os usuarios”. Por
outro lado, na visd@o de Buzzatti, Santin ¢ Wojahn (2017), a marca assume uma
ampla fun¢ao, sendo simultaneamente um objeto econdmico, juridico e semiolo-

gico. Além disso, também ha que se destacar o que Dorian Bachmann (2010) com-

preende como marca, como se 1€:

Portanto, a Marca ¢ uma identificacdo visual que confere personalidade ao negdcio
ou aos produtos. Grande parte do esforgo em oferecer produtos de qualidade ou um
tratamento diferenciado pode se perder, se os clientes nao tiverem uma referéncia
visual para associar (BACHMANN, 2010, pp. 32-33).
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Embora a principal fun¢do de uma marca seja essencialmente a sua identi-

dade, ¢ importante considerar outras fungdes (COPETTI, 2008). De maneira geral,
a marca serve para identificar produtos ou servigos no mercado, indicar que os pro-
dutos ou servigos t€ém a mesma origem, garantir que os produtos possuem um pa-
drao de qualidade consistente e atuar como um instrumento de publicidade (CER-
QUEIRA, 1982).

Além das conceituagdes de marcas por renomados doutrinadores brasileiros,
a doutrina francesa, representada por Roger Houin ¢ Michel Pédamon (1990), en-
tende que os sinais distintivos servem para identificar, junto a clientela, os produtos
fabricados por um industrial (marcas de fabrica), os produtos distribuidos por um
comerciante, atacadista ou varejista (marcas de comércio), e as prestagdes de servi-
cos fornecidas por um hoteleiro, transportador, tintureiro, entre outros (marcas de
Servicos).

Segundo o professor Denis Barbosa, a marca, ao designar um produto, mer-
cadoria ou servigo, tem como fung¢do principal identificar sua origem. No entanto,
quando utilizada como propaganda, além de identificar a origem, deve incitar o
consumo e valorizar a atividade empresarial do titular (BARBOSA, 2007). Assim,
a classica justificativa do sistema de marcas ¢ que a protecao juridica visa, primei-
ramente, proteger o investimento do empresario e, em segundo lugar, garantir ao
consumidor a capacidade de discernir entre produtos de boa e ma qualidade (BAR-
BOSA, 2007).

Como conceito, o professor Denis Barbosa entende que a marca ¢ um sinal
visualmente representado, configurado para distinguir a origem dos produtos e ser-
vicos. Esse simbolo deve atender a dois requisitos: a capacidade de simbolizar e a
capacidade de indicar uma origem especifica, sem confundir o consumidor (BAR-
BOSA, 2023). Além disso, a protecao juridica da marca, segundo seu entendimento,
depende da apropriabilidade, ou seja, a possibilidade de se tornar um simbolo ex-
clusivo ou legalmente univoco em relagdo ao objeto simbolizado (BARBOSA,
2003).

Diante dessas diversas conceituagdes, torna-se fundamental compreender
como a legislagado brasileira aborda a prote¢do das marcas, estabelecendo diretrizes

especificas para seu registro e uso. No proximo topico, sera analisada a legislacao



14
brasileira sobre marcas, detalhando os principais aspectos legais que regem essa

importante area da Propriedade Intelectual.

1.2 Legislacdo brasileira sobre marcas

A Constituicao Federal, em seu artigo 5°, § XXIX, garante direitos decorren-
tes do resultado intelectual, que visam identificar negdcios empresariais, quais se-

jam, os sinais distintivos e as marcas, como se observa abaixo:

Art. 5° - Todos sdo iguais perante a lei, sem disting@o de qualquer natureza, garan-
tindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do
direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranga e a propriedade, nos termos
seguintes:

g'(.)%IX— a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario
para sua utilizagdo, bem como prote¢do as criagdes industriais, a propriedade das
marcas, aos nomes de empresas ¢ a outros signos distintivos, tendo em vista o in-
teresse social e o desenvolvimento tecnologico e econémico do Pais.

No plano infraconstitucional, de acordo com o artigo 122 da Lei 9.279/96
(LPI), sdo passiveis de registro como marca todos os sinais distintivos visualmente
perceptiveis, desde que ndo estejam compreendidos nas proibi¢des legais (MORO,
2003). As marcas de produto ou servico, conforme o artigo 123, inciso I da LPI,
sdo aquelas utilizadas para distinguir produtos ou servigos de outros idénticos, se-
melhantes ou afins, de origem diversa. Essas marcas tém como principal funcao
identificar a origem e garantir a distingdo entre produtos ou servigos no mercado
(SALOMAO FILHO, 2007).

A marca coletiva, conforme o artigo 123, inciso III da LPI, ¢ destinada a dis-
tinguir produtos ou servigos provenientes de membros de uma pessoa juridica re-
presentativa de coletividade, como associagdes, cooperativas, sindicatos, consor-
cios, federagoes, confederagoes, entre outros (MAMEDE, 2020). A finalidade da
marca coletiva ¢ indicar ao consumidor que o produto ou servico provém de mem-

bros de uma determinada entidade, promovendo a confianga e a identificagdo com

a coletividade representada (GRAU-KUNTZ, 2021). Assim, destaca-se que:

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou servigo:
aquela usada para distinguir produto ou servigo de outro idéntico, semelhante ou
afim, de origem diversa; II - marca de certificacdo: aquela usada para atestar a
conformidade de um produto ou servigo com determinadas normas ou especifica-
coOes técnicas, notadamente quanto a qualidade, natureza, material utilizado e
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metodologia empregada; e I1I - marca coletiva: aquela usada para identificar pro-
dutos ou servigos provindos de membros de uma determinada entidade (BRASIL,
1996).

A marca de certificagdo, conforme o artigo 123, inciso II da LPI, atesta a
conformidade de um produto ou servigo com normas, padrdes ou especificagdes
técnicas, especialmente quanto a qualidade, natureza, material utilizado e metodo-
logia empregada. Seu objetivo principal ¢ informar ao publico que o produto ou
servigo estd de acordo com padrdes técnicos especificos, garantindo qualidade e
conformidade (COELHO, 2012).

Segundo a LPI, a marca de certificagao deve ser utilizada por terceiros auto-
rizados pelo titular para atestar a conformidade do produto ou servigo aos requisitos
técnicos, destinando-se apenas a certificagdo de terceiros. Cumpridos os requisitos,
o interessado pode incorporar a marca de certificagdo ao seu produto ou servigo,
conforme registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) (BAR-
BOSA, 2003).

Embora seja possivel registrar uma marca de certificagdo, esta ndo estd isenta
de inspe¢do sanitaria ou do cumprimento de regulamentos ou normas especificas
para produtos ou servigos estabelecidos pela legislagao brasileira. A obtencao de
uma marca de certificacdo nao exime o fornecedor da responsabilidade de garantir
a qualidade do produto ou servigo, conforme definido no Codigo de Protegado e De-
fesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) (JABUR; SANTOS, 2007).

Em sintese, a legislagao brasileira sobre marcas, conforme estabelecida pela
Lei 9.279/96 (LPI), define de maneira precisa os tipos de marcas e suas respectivas
fungdes, assegurando a protecdo e a distingdo de produtos e servigos no mercado.
As marcas de produto ou servigo, coletivas e de certificagdo desempenham papéis
fundamentais na identificagdo da origem, na promocao da confian¢a do consumidor
e na garantia de conformidade com padrdes técnicos (MATIAS-PEREIRA, 2011).

Ainda no plano infraconstitucional, os artigos 129 e 130, III, da Lei da Pro-
priedade Industrial ddo aos titulares de registro de marcas a protecao, a exclusivi-

dade e o uso de seus ativos intangiveis em todo o territdrio nacional:

Art. 129 - A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido,
conforme as disposi¢des desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo
em todo o territorio nacional, observado quanto as marcas coletivas e de certifica-
¢do o disposto nos arts. 147 e 148 (grifo nosso
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Além disso, destaca-se o Art. 130:

Art. 130 — Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

(..)

IIT — zelar pela sua integridade material ou reputacéo.

Prosseguindo, ¢ essencial contextualizar historicamente a legislacao especi-
fica sobre apostas esportivas e jogos de azar no Brasil, examinando como essas
praticas foram regulamentadas ao longo do tempo e quais sdo as normas vigentes

que orientam essas atividades.

1.3 Contextualizacao historica e legislacoes especificas sobre apostas espor-
tivas e dos jogos de azar

A historia das apostas no Brasil ¢ longa e marcada por mudancas e transfor-
macgdes em seu setor, que tem crescido rapidamente, especialmente nos ultimos
anos. De forma geral, tendo em vista que a pratica dos jogos ¢ algo socialmente e
historicamente presente no pais, pode-se dizer que as apostas fazem parte da cultura
brasileira ha séculos (CHAGAS, 2016; SALVARO, 2019). E um cenario diversifi-
cado e dinamico que se adapta as novas tendéncias esportivas, tornando-se um po-
deroso aliado do entretenimento (GALVAO, 2021).

Para compreender a evolucao do mercado brasileiro de apostas esportivas, ¢
essencial analisar seu desenvolvimento ao longo do tempo, considerando o impacto
global na legislacdo de apostas e jogos de azar (KELNER, 2016). Os historiadores
indicam que os europeus introduziram os jogos de azar no Brasil no século XVI,
trazendo jogos de cartas, dados e outras formas de entretenimento. No século X VIII,
surgiram as primeiras casas de apostas, que se popularizaram juntamente com as
corridas de cavalos, tornando-se um passatempo preferido da elite economica (DI-
NIZ, 2009; TARTUCE, 2014).

Em 1892, o Bardo Jodo Batista Viana Drummond criou o “Jogo do Bicho”
para aumentar a renda do zooldgico que administrava. Inicialmente, os visitantes
recebiam uma carta com um dos 25 animais ao comprar ingressos. Ao final do dia,
as cartas eram sorteadas, e quem tivesse a imagem do animal sorteado ganhava um
prémio em dinheiro. A prética rapidamente se espalhou pelo Rio de Janeiro e, pos-
teriormente, por todo o Brasil, onde continua até hoje, embora de forma ilegal (MA-

RINHO; GOMES, 2024).
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Em 1917, o governo criou a primeira loteria nacional, a “Loteria Federal”,

que rapidamente se tornou um grande sucesso. No mesmo ano, o governo de Ven-
ceslau Bras proibiu os jogos de azar e a abertura de cassinos e casas de apostas em
todo o pais. No entanto, essas praticas continuaram a prosperar clandestinamente
(MENEZES, 2023; SILVA; REZENDE, 2024). Em 1934, o presidente Getulio Var-
gas legalizou os jogos de azar, inaugurando a chamada “era de ouro” dos cassinos
no Brasil. Durante esse periodo, os cassinos desempenharam um papel vital na di-
namizacao do turismo e da economia, criando milhares de empregos e atraindo vi-
sitantes de todo o mundo (CARVALHO, 2022).

Os jogos de azar tornaram-se uma importante forma de entretenimento no
Brasil, muitas vezes acompanhados de apresentagdes espetaculares, como orques-
tras, jantares dangantes e shows que cativavam o publico (TARTUCE, 2014). Jogos
como roleta, blackjack, bacara e pdquer eram extremamente populares entre a elite
brasileira, que frequentava cassinos famosos, principalmente na regido sudeste do
pais. Entre as grandes casas de apostas, destacavam-se o Cassino Atlantico, Cassino
Copacabana Palace, Cassino da Urca (todos no Rio de Janeiro), Monte Serrat (na
Baixada Santista) e Cassino Paulista (no centro de Sao Paulo). Pogos de Caldas
também contava com 20 cassinos, ganhando o apelido de “Las Vegas do Brasil”
(CALDAS, 2024).

Naquela época, grandes celebridades como Albert Einstein, Janis Joplin,
Frank Sinatra, Orson Welles ¢ Walt Disney foram atraidas pelos cassinos brasilei-
ros, que, além dos jogos e apostas, ofereciam apresentagoes de artistas renomados
como Carmen Miranda, Emilinha Borba, Dalva de Oliveira e Grande Othelo
(MARTINS, 2021). No entanto, em 30 de abril de 1946, o presidente Eurico Gaspar
Dutra promulgou o Decreto n° 9.215, proibindo o desenvolvimento e a exploragao
de jogos de azar e apostas em todo o pais. A medida resultou na perda de milhares
de empregos e teve um impacto negativo na economia, uma vez que o governo abriu
mao de uma importante fonte de receitas (FLORIANO FILHO, 2024).

A partir da década de 1960, o Brasil viu varias tentativas de regulamentar os
jogos de azar, mas sem sucesso significativo. A proibi¢ao de 1946 permaneceu em
vigor, e as atividades de jogo continuaram a ocorrer de forma clandestina (NADER,
2011; GAGLIANO, 2018). No entanto, a demanda por uma regulamentacao clara

e eficaz cresceu ao longo dos anos, especialmente com o avango da tecnologia e a
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popularizagdo das apostas online em todo o mundo. Em 2018, um marco significa-

tivo foi alcangcado com a aprovagdo da Lei n° 13.756, sancionada pelo entdo presi-
dente Michel Temer (BARBOSA; NEGREIROS FILHO, 2020).

Esta legislacdao autorizou a operagao de apostas esportivas de quota fixa no
Brasil, estabelecendo um prazo de dois anos para a regulamentagao completa do
mercado. No entanto, a implementagao efetiva da regulamentacao enfrentou atrasos
e desafios, particularmente durante o governo subsequente (CARVALHO, 2024).
Com a mudanca de governo em 2023, o presidente Luiz In4cio Lula da Silva reto-
mou a pauta da regulamentacao das apostas como uma estratégia para aumentar a
arrecadacao e financiar servigos publicos. Apos meses de discussdes e ajustes, a Lei
n° 14.790/23 foi sancionada em dezembro de 2023 (BRASIL, 2023; MEIRELLES,
2024).

Esta lei trouxe uma série de mudancas significativas, incluindo a tributacao
de empresas e apostadores, a defini¢do de regras claras para a exploracdo dos ser-
vicos de apostas e a partilha da arrecadagdo entre diferentes setores do governo.
Atualmente, a lei permite que empresas que ja registraram pedidos de licenca de
cinco anos continuem operando até o fim do periodo de transi¢ao, que termina em
31 de dezembro de 2024. A partir de 2025, apenas as empresas que obtiverem a
licenga para operar de forma legalizada poderdo continuar suas atividades no pais
(IDWALL, 2024).

Além das apostas esportivas de quota fixa, a regulamentagdo também abrange
modalidades como jogos de cassino online, slots e outros tipos de apostas. O Artigo
9°, Paragrafo Unico da Lei n° 14.790/23 estabelece que as empresas que ja registra-
ram pedidos de licenca de cinco anos para operar apostas esportivas de quota fixa
podem continuar suas atividades até o fim do periodo de transi¢do, que termina em
31 de dezembro de 2024 (IDWALL, 2024).

A partir de 2025, apenas as empresas que obtiverem a licenca para operar de
forma legalizada poderdo continuar suas atividades no pais. Este paragrafo ¢ crucial
para garantir uma transi¢ao ordenada e justa para as empresas que ja estdo no mer-
cado, permitindo-lhes ajustar-se as novas regulamentagdes e obter as licencas ne-
cessarias para operar legalmente. Além disso, a regulamentacdo abrange outras mo-
dalidades de apostas, como jogos de cassino online e slots, ampliando o escopo do

mercado regulado (BRASIL, 2023).
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Para ilustrar a relevancia deste grande mercado, considere que o governo fe-

deral destinou R$ 60 bilhdes para a recuperagdo do Rio Grande do Sul ap6s as en-
chentes, o que representa menos da metade do faturamento deste segmento. Ainda
em comparagao, o mercado de apostas movimenta um volume financeiro que ¢ mais
do que o dobro das exportagdes de carne bovina do Brasil, que somaram US$ 8,29
bilhdes até setembro de 2024 (CALDAS, 2024).

A crescente popularidade das casas de apostas pode ser atribuida a capacidade
de reproduzir a experiéncia de um cassino fisico em um ambiente digital, que se
destaca pela sofisticacao e pela variedade de jogos e opcoes de apostas disponiveis.
Além das apostas em futebol, hd uma ampla gama de modalidades esportivas e até
mesmo opg¢des de apostas em programas de televisdo, como reality shows. Essa
diversidade, aliada a constantes inovagdes nos jogos classicos, atende a diferentes
perfis de jogadores e suas preferéncias (CALDAS, 2024).

Por esta razdo, nestes ultimos anos o mercado de apostas esportivas do Brasil
tem experimentado um crescimento significativo, consolidando seu dominio no ce-
nario de patrocinio de campeonatos de futebol do pais. Atualmente, as empresas de
jogos online que operam no Brasil estdo sediadas no exterior, permitindo apostas e
jogos em plataformas estrangeiras. Devido ao sucesso junto ao publico consumidor,
essas empresas se consolidaram como lideres no mercado esportivo e de entreteni-
mento brasileiro (FLORIANO FILHO, 2024).

Assim, empresas desse setor patrocinam a maioria dos times de futebol, in-
cluindo o patrocinio principal do Campeonato Brasileiro de Futebol. Além disso,
patrocinam clubes renomados como Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo,
Vasco da Gama, Botafogo e Fluminense. Dessa forma, o Instituto Brasileiro de
Jogo Responsavel (IBJR) manifestou seu apoio a regulamentagao do setor de apos-
tas, destacando os beneficios potenciais tanto para as empresas quanto para a soci-
edade. A formalizacdo e consolidagdo desse mercado podem resultar na criagdo de
novos empregos € na geracdo de uma fonte significativa de receita (FLORIANO
FILHO, 2024).

Ademais, a regulamentagdo ¢ esperada para mitigar praticas de corrupgao,
tanto internas quanto externas, proporcionando uma experiéncia de entretenimento

mais segura e confiavel para a populagdo brasileira.



CAPITULO 2 - REQUISITOS LEGAIS PARA O REGISTRO DE MARCA

2.1 Requisitos gerais para a registrabilidade de marcas

O registro de marcas no Brasil ¢ regido pela Lei da Propriedade Industrial
(Lein®9.279/1996), que estabelece os critérios essenciais para a registrabilidade de
marcas. Conforme as diretrizes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI). A marca ¢, inescapavelmente, um signo que segue as normas de direito as
vezes, € as da semiologia sempre. Isso demonstra que a distintividade da marca ¢
crucial para sua protegdo e para evitar a concorréncia desleal (MENEZES et al.,
2015).

Em sua obra Tratado da Propriedade Industrial, Cerqueira (1982, p. 369)
ressalta que o “cunho distintivo, novidade, veracidade e carater licito sdo os requi-
sitos necessarios para a obtencao de um registro marcario”, argumentando que esses
requisitos sao fundamentais para garantir a protegao legal e a exclusividade do uso
da marca. Para ser registravel, uma marca deve possuir cardter distintivo, ou seja,
deve ser capaz de diferenciar os produtos ou servigos de uma empresa daqueles de
outras empresas (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

Marcas genéricas, descritivas ou comuns nao sao passiveis de registro, pois
ndo atendem a esse requisito fundamental. O carater distintivo ¢ avaliado com base
na capacidade da marca de identificar a origem empresarial dos produtos ou servi-
cos (VERCOSA, 2004). Ademais, a marca deve apresentar novidade relativa, o que
significa que nao pode ser idéntica ou semelhante a uma marca ja registrada para
produtos ou servicos afins. Assim, a pesquisa de anterioridade ¢ um procedimento
essencial para verificar a disponibilidade da marca e evitar conflitos com marcas
preexistentes (REQUIAO, 2012).

A novidade relativa visa proteger o consumidor de confusdes e garantir a ex-
clusividade do uso da marca (SHERWOOD, 1992). A marca ndo deve possuir im-
pedimentos legais, como ser contraria a moral e aos bons costumes, ou reproduzir
simbolos oficiais, bandeiras ou brasdes publicos, conforme estabelecido pela legis-
lagdo vigente. Esses impedimentos sdo previstos para evitar o uso indevido de ele-
mentos que possam ofender valores sociais ou apropriar-se indevidamente de sim-

bolos de interesse publico (PINHO, 1996).
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A marca deve ser /icita, ou seja, nao pode violar direitos de terceiros, como

direitos autorais, nomes de pessoas famosas ou marcas notoriamente conhecidas. A
licitude ¢ um requisito que visa proteger os direitos de propriedade intelectual e
evitar a concorréncia desleal. Marcas que infringem direitos de terceiros sao passi-
veis de nulidade. Contudo, a marca nao pode induzir o consumidor a erro quanto a
origem, qualidade ou natureza do produto ou servico (NEGRAO, 2017).

Marcas que possam causar confusdo no mercado ndo sdo registraveis, pois
comprometem a transparéncia e a confiang¢a do consumidor. Este requisito ¢ funda-
mental para garantir a lealdade nas relagdes de consumo (MIRANDA, 2012). Nesse
contexto, a Lei da Propriedade Industrial, no art. 122, define amplamente os sinais
que podem ser registrados como marca, desde que sejam distintivos, visualmente
perceptiveis e ndo proibidos. Em contrapartida, o art. 124 detalha os sinais que nao
podem ser registrados.

De acordo com o art. 124, ndo sdo registraveis como marca: "I - brasdo, ar-
mas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, publicos, naci-
onais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designagao, figura ou
imitagao; II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de su-
ficiente forma distintiva" (BRASIL, 1996).

Estes incluem marcas ilicitas, sinais que possam ofender a moral, os bons
costumes ou a ordem publica (incisos I e III), sinais que possam enganar o consu-
midor sobre a origem, natureza ou qualidade do produto ou servigo (incisos IV, V,
VII, IX, X, XI, XIII, XIX, XIX e XXIII), sinais sem capacidade distintiva (incisos
I1, VI, VIII, XVIII, XX e XXI), e sinais que infrinjam direitos de personalidade ou
de propriedade intelectual (incisos XV, XVI, XVII, XXII e XXIII) (LOUREIRO,
1999, p. 239).

O inciso VI do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial (LPI) destaca a
importancia da funcdo distintiva da marca, estabelecendo que ndo sao registraveis
sinais de carater genérico, necessario, comum, vulgar ou simplesmente descritivos,
quando relacionados ao produto ou servigo a ser distinguido. Isso inclui sinais co-
mumente utilizados para designar caracteristicas do produto ou servi¢o, como na-
tureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produ¢do ou prestacao do
servigco, exceto quando esses sinais sdo revestidos de forma distintiva suficiente

(FERNANDES, 2015).
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Para a aplicagdo do inciso VI, a Resolucaon® 51 de 1997 do Instituto Nacional

da Propriedade Industrial (INPI), que estabelece diretrizes provisorias para a analise
de marcas. Segundo o art. 129 da Lei da Propriedade Industrial, a propriedade da
marca se adquire pelo registro. Pelo registro, fica atribuida ao titular a fruicao ex-
clusiva da utilizagao do signo no mercado designado, com exclusao de todas outras
pessoas (BRASIL, 1996).

De acordo com o Codigo Civil brasileiro, em seu art. 1.228, a faculdade de
usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavé-la do poder de quem quer que
injustamente a possua ou detenha. Assim, sera o direito exclusivo de usar a marca,
de tirar dela os frutos, inclusive mediante licenciamento; € direito de alienar o titulo,
e de defende-lo contra quem o violar (AVIANI; MACHADO, 2015).

Nao sera por outra razao que a Lei 9.279/96 menciona, neste mesmo art. 129,
0 uso exclusivo — o usus da propriedade cldssica — em todo o territorio nacional. O
art. 130 menciona ainda as faculdades de ceder seu registro ou pedido de registro
(abusos); de licenciar seu uso (fructus); e de zelar pela sua integridade material ou
reputagao (jus persequendi). Como essas faculdades se referem ao registro, inde-
pendentemente de quem o detenha, trata-se de um direito real (BRASIL, 1996).

Cerqueira (1982, p. 163) descreve o conjunto dos direitos resultantes do re-

gistro:

[...] de acordo com o exposto, resultam do registro: a) o direito exclusivo de usar a

marca para os fins constantes do registro; b) o direito de usar dos meios legais para

impedir que terceiros empreguem marca idéntica ou semelhante para os mesmos

fins ou usem a marca legitima em artigo de outra procedéncia; ¢) o direito de anular

o registro de marca idéntica ou semelhante obtido por terceiros para distinguir o

mesmo produto ou artigo semelhante ou pertencente a género de comércio e indus-

tria idéntico ou afim; d) o direito de dispor da marca registrada, transferindo-lhe o
registro ou cedendo-lhe o uso.

O direito ao uso exclusivo que compete ao titular do registro compreende: a)

o direito de apor a marca nos produtos pertencentes ao ramo da industria ou comér-

cio que explora ou nos produtos indicados no registro, diretamente ou nos seus en-

voltdrios e recipientes; b) o direito de por no comércio os produtos assim marcados;

¢) o de usar a marca independentemente do produto, mas em relacdo com ele, de

modo material, ou ndo, para fins de publicidade e propaganda. O titular do registro

tem, ainda, o direito a permanéncia da marca do produto, ndo sendo licito suprimi-
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la ou substitui-la por outra, enquanto o produto se encontra no comércio (MALL-

MANN, 2014).

O carater distintivo deste, seu “efeito constante”, ¢ o fato de o direito real
afetar o objeto da propriedade sem consideragdo a pessoa alguma, seguindo-o in-
cessantemente em poder de todo e qualquer possuidor (MEDEIROS FILHO;
RUSSO, 2016). Diante desse cenario, ha que se salientar que a doutrina destaca
que ndo so6 a propriedade, mas também outros direitos mobilidrios de fruicao e ga-
rantia se aplicam as marcas registradas (SILVEIRA; SANTOS JR, 2021).

O art. 136 da mesma lei prevé ainda a hipdtese de gravames e limitagdes a
propriedade. Tais 6nus serdo, entre outros, o penhor e a penhora, mas também o
uso, usufruto, fideicomisso ou a transferéncia fiduciaria (BRASIL, 1996). Pontes
de Miranda (2000) afirma que o direito real de exploragao (a patente, elipticamente)
¢ empenhavel. Tem-se de exigir a forma escrita, com a indicagao da soma garantida,
o nome do outorgado, titulo e data. Para efeitos em relacdo a terceiros, tem de ser
feita a anotagao e o titulo fica arquivado no Departamento Nacional da Propriedade
Industrial, a semelhanca do que se passa com as licengas.

Entretanto, ndo se admitia, no regime de 1945, a penhora e o penhor de mar-
cas. No entanto, desvinculando-se a partir de 1967 a marca e o fundo de comércio,
aplicar-se-4 0 mesmo regime que, anteriormente, valeria para as patentes. Segundo
Pereira (2018), a doutrina francesa ¢ pacifica quanto ao uso da marca como garan-
tia. No atual regime brasileiro, ¢ também tranquila a penhora da marca. Ja Danne-
mann (2001) comenta que, entre os direitos reais sobre a coisa alheia (jura in re
aliena), sdo aplicaveis a marca, como afirmado, o penhor e o usufruto.

O penhor, que vem narrado no art. 1.431 do NCC, ¢ definido por Clovis Be-
vildcqua como o direito real que submete uma coisa mével ou mobilizavel ao pa-
gamento de uma divida. O usufruto, que vem disposto no art. 1.390 do NCC, pode
ser definido, nas palavras de Bevilacqua, como o direito real, conferido a uma pes-
soa, durante certo tempo, que autoriza a retirar da coisa alheia os frutos e utilidades
que ela produz (TEH; KAYO; KIMURA, 2008; SILVEIRA, 2014).

O Onus real de garantia consubstanciado no penhor, assim como o direito real
de usufruto, que possa recair sobre a marca, pode advir de ato de vontade do parti-

cular titular do dominio, por negdcio juridico, ou por decisdo judicial que verse
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sobre o direito em tela, reconhecendo sua existéncia e aplicabilidade (NASCI-

MENTO; GOMES; SANTOS, 2016).

Pontes de Miranda (2000), por sua vez, admite todos esses regimes, vincu-
lando, porém, sob a lei de 1945, a marca ao fundo de comércio. Como houve a
desvinculagao dos dois a partir da lei de 1967, ¢ de se entender que o usufruto, etc.,
hoje se fard da marca em si mesma. Na dic¢ao do atual Codigo Civil, tratar-se-ia da
propriedade fiduciaria, art. 1.361, ou seja, o dominio resoluvel de coisa movel in-
fungivel que o devedor, com a finalidade de garantia, transfere ao credor.

A propriedade, conforme a Carta e a lei ordindria, inclui o direito sobre as
marcas. Assim, as marcas serdo tratadas de acordo com o mesmo paradigma, unifi-
cando o regime juridico para a pratica do Direito (NEVES, 2015). Como indicado
na analise constitucional da propriedade das marcas, o usus foi admitido em decisao
relevante do Supremo Tribunal Federal como faculdade necessaria do direito mar-
cario. Neste sentido, emitiu-se as seguintes simulas:

- STJ — SUMULA N° 142 — Prescreve em 20 (vinte) anos a agio para exigir
a absten¢ao do uso de marca comercial.

- STJ — SUMULA N° 143 — Prescreve em 5 (cinco) anos a agdo de perdas e
danos pelo uso de marca comercial.

Neste sentido, o exercicio da faculdade de proibir o uso de marcas por tercei-
ros expiraria segundo o parametro do Codigo Civil de 1916 aplicavel as agdes pes-
soais, mas o interesse juridico de haver as perdas e danos relativas a infracao pres-
creveria no prazo expresso no art. 178, paragrafo 10, IX, do Codigo Civil de 2016
(PEREIRA, 2018). Assim, para concluir, ¢ fundamental entender que os requisitos
gerais para a registrabilidade de marcas estabelecem uma base sélida para a prote-
¢ao legal e a exclusividade de uso (RORIZ, 2019).

A discussao sobre os requisitos de registrabilidade de marcas, particularmente
no que tange a licitude, exige um aprofundamento em como esse critério ndo apenas
se aplica a marca em si, mas também se relaciona com a licitude do objeto ou ati-
vidade a qual a marca esta vinculada. Essa distingdo, embora aparente, muitas vezes
gera confusdes na pratica juridica e na analise dos pedidos de registro de marca
junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Para compreender até que ponto essas duas perspectivas de licitude — a da

marca ¢ a do objeto de uso — se sobrepdem ou divergem, ¢ essencial explorar o
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arcabouco legal e doutrinario existente. A licitude da marca, conforme estabelecido

pela Lei da Propriedade Industrial (LPI) e amplamente discutido por autores como
Pinho (1996) e Negrao (2017), refere-se a necessidade de que o sinal a ser registrado
como marca nao seja contrario a moral, aos bons costumes ou a ordem publica. Essa
abordagem abrange elementos como o uso de simbolos oficiais, expressdes ofensi-
vas ou quaisquer sinais que possam violar direitos de terceiros, como direitos auto-
rais ou nomes de pessoas notoriamente conhecidas.

A LPI, em seu art. 124, detalha as proibi¢des relacionadas a licitude da marca,
incluindo sinais que possam enganar o consumidor ou que facam alusao a ativida-
des ilicitas. Fernandes (2015) refor¢a que esses impedimentos t€ém como objetivo
proteger ndo apenas o mercado e a concorréncia leal, mas também os valores sociais
fundamentais. Entretanto, quando se analisa a licitude no contexto do objeto ao qual
a marca se vincula, surgem nuances que complicam essa relagao.

Enquanto a licitude da marca se concentra no sinal em si, a licitude do objeto
ou atividade associada a marca refere-se a conformidade legal do produto ou ser-
vigo que a marca busca identificar. Mallmann (2014) argumenta que a fun¢ao dis-
tintiva da marca ¢ diretamente prejudicada se o objeto a que se refere € considerado
ilegal ou contrario as normas vigentes. Por exemplo, uma marca registrada para
identificar produtos ilicitos — como substancias proibidas — seria automaticamente
considerada invalida, pois sua existéncia contraria o principio da legalidade.

A confusdo entre esses conceitos ¢ frequentemente debatida na doutrina. Ne-
ves (2015) sugere que a licitude do objeto de uso da marca deveria ser considerada
um requisito implicito para a registrabilidade, mesmo que ndo expressamente men-
cionado no art. 124 da LPI. Essa visdo ¢ corroborada por Medeiros Filho e Russo
(2016), que destacam que a protecdo legal conferida pelo registro marcario nao
pode ser dissociada da legalidade do objeto. Segundo eles, permitir o registro de
marcas vinculadas a atividades ilicitas comprometeria a integridade do sistema de
protecdo de propriedade industrial.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) desempenha um papel
crucial na andlise da licitude tanto da marca quanto do objeto a que ela se refere.
Requido (2012) observa que, embora o INPI ndo seja um o6rgao regulador de ativi-
dades econdmicas, ele deve avaliar se o registro de uma marca implica a promogao

de atividades contrarias a lei. Um caso emblemaético citado por Sherwood (1992)
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envolve o indeferimento de marcas relacionadas a produtos que se destinam ao mer-

cado de jogos de azar em jurisdigdes onde essa atividade € proibida.

Essa analise ¢ essencial para garantir que o registro marcario nao se torne um
instrumento de legitimagdo de atividades ilicitas. Contudo, Dannemann (2001)
alerta que o INPI enfrenta limitagdes praticas e legais ao realizar essa avaliacao,
pois sua competéncia estd restrita a analise dos requisitos formais e materiais do
registro de marcas. Em situacdes de maior complexidade, como aquelas que envol-
vem produtos cuja legalidade ¢ questionavel ou sujeita a regulamentagdes especifi-
cas, ¢ comum que o instituto se abstenha de fazer julgamentos sobre a licitude do
objeto, transferindo essa responsabilidade para o Judiciario.

A interacdo entre a licitude da marca e a licitude do objeto tem gerado deci-
soes judiciais divergentes. Cerqueira (1982) menciona que, em muitos casos, o Ju-
diciario ¢ chamado a se pronunciar sobre marcas registradas que se encontram em
uma zona cinzenta da legalidade, especialmente em setores como o tabaco, bebidas
alcoolicas e jogos de azar. Em algumas decisdes, os tribunais brasileiros tém ado-
tado uma interpretacao restritiva, negando a validade de marcas associadas a obje-
tos de uso ilicito ou moralmente questionavel.

Pereira (2018) relata um caso relevante em que o Superior Tribunal de Justica
(STJ) declarou nulo o registro de uma marca que identificava produtos destinados
ao cultivo de substancias proibidas. Na decisdo, o tribunal argumentou que o regis-
tro marcario, ainda que formalmente valido, ndo poderia subsistir em virtude da
ilicitude do objeto identificado pela marca. Essa decisao reafirma o entendimento
de que a protecao conferida pela LPI ndo deve ser desvinculada do contexto juridico
e social em que a marca opera.

Diante desse cenario, pontua-se que a relagao entre a licitude da marca e do
objeto também ¢ amplamente discutida em outros ordenamentos juridicos. Pontes
de Miranda (2000) destaca que a doutrina francesa ¢ pacifica ao considerar que a
marca deve ser analisada em conjunto com o objeto que ela visa distinguir. Segundo
ele, a legislacdo francesa condiciona a validade do registro ao uso da marca em
atividades licitas, estabelecendo um vinculo inextricavel entre esses dois critérios.

No regime estadunidense, Mallmann (2014) observa que o U.S. Patent and
Trademark Office (USPTO) adota uma abordagem semelhante, recusando o regis-

tro de marcas que facam alusdo a atividades ilegais ou que possam induzir o
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consumidor a erro sobre a legalidade do produto ou servigo. Esse entendimento

demonstra que a licitude do objeto ¢ um aspecto fundamental da politica de marcas
em diversas jurisdi¢des, sendo considerado uma extensdo natural do requisito de
licitude do sinal.

Embora a doutrina e a jurisprudéncia brasileira caminhem para uma maior
integracao entre a licitude da marca e do objeto, ainda existem lacunas que precisam
ser preenchidas para evitar confusdes conceituais. Nessa perspectiva, Silveira e
Santos Jr. (2021) sugerem que a LPI poderia ser revisada para incluir, de forma
expressa, a exigéncia de que o objeto identificado pela marca seja licito, estabele-
cendo um padrdo mais claro para a andlise do requisito de licitude.

A resolucdo de tais ambiguidades também depende de uma melhor articula-
¢do entre o INPI e outras autoridades regulatdrias. Fernandes (2015) propde que,
em setores sensiveis, como o de jogos de azar, o INPI deve cooperar com 6rgaos
como o Ministério da Justi¢a para avaliar se o registro de determinada marca con-
traria normas setoriais. Essa abordagem integrativa permitiria uma aplicacdo mais
uniforme e eficaz dos requisitos de registrabilidade.

Em suma, o requisito de licitude, embora inicialmente concebido para avaliar
a conformidade do sinal marcario, esta intrinsecamente ligado a licitude do objeto
ou atividade a que a marca se refere. Essa relacdo, como demonstrado ao longo da
analise, ndo apenas garante a integridade do sistema de registro marcério, mas tam-
bém protege os valores sociais e juridicos fundamentais.

Contudo, para evitar confusodes e inconsisténcias na aplicacdo desses concei-
tos, ¢ necessario que o legislador, o INPI e o Judiciario avancem na delimitacdo e
harmonizagdo desses critérios. A analise da licitude do objeto, longe de ser secun-
daria, deve ser tratada como um elemento essencial para a efetiva prote¢ao das mar-
cas e a promog¢ao de um mercado justo e transparente.

No préximo capitulo, discutir-se-a sobre os requisitos especificos para a clas-
sificacdo de marcas no INPI, com énfase na Classe 41, que abrange servicos de
apostas esportivas e jogos de azar. Analisar-se-4 como esses servigos sao classifi-
cados e os critérios adicionais necessarios para garantir a registrabilidade e protecao

das marcas nesse setor.

2.2 Requisitos especificos para os setores das apostas esportivas e jogos de
azar
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Ao protocolar um pedido de registro de marca, ¢ imperativo especificar mi-

nuciosamente os produtos e servicos que a marca pretende proteger. O Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI) adota a Classificacdo Internacional de
Produtos e Servigos de Nice (NCL), que organiza produtos e servigos em 45 classes,
detalhando os diversos tipos de produtos e servigos abrangidos por cada classe
(INPI, 2023).

A Classificacdo Internacional de Nice foi instituida em 1957, durante uma
Conferéncia Diplomatica realizada na cidade de Nice, Franca. Este acordo interna-
cional estabeleceu um sistema de classificagdo de marcas unificado que identifica
produtos e servicos, com o objetivo de ser adotado pelos paises signatarios
(MASKE; AZEVEDO, 201). O Brasil aderiu a Classificagdo de Nice em 1981, pas-
sando a utilizar este sistema para todas as marcas que buscam registro no pais.

Salienta-se que, desde entdo, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI), autarquia responsavel pela andlise dos pedidos de marcas, segue rigorosa-
mente as diretrizes estabelecidas pela Classificacdo de Nice (TOMAZETTE, 2016).
Este sistema, portanto, organiza produtos e servigos em 45 classes, sendo as classes
1 a 34 destinadas a produtos e as classes 35 a 45 a servigos (INPI, 2023; BRASIL,
1981).

A classificacdo ¢ essencial para definir o escopo de protecdo de uma marca,
garantindo que marcas semelhantes possam coexistir em diferentes classes sem
conflitos. E crucial notar que essas classes e listas ndo sdo exaustivas, ou seja, ndo
contemplam todos os tipos de produtos e servigos existentes. Para complementar as
listas originais da Classificagdo de Nice, o INPI desenvolveu as chamadas Listas
Auxiliares (INPIL, 2023).

As Listas Auxiliares sdo ferramentas complementares a Classificagao Inter-
nacional de Produtos e Servigos. Elas t€ém o objetivo de fornecer uma orientacao
mais detalhada e especifica para os depositantes de pedidos de registro de marca no
Brasil. Essas listas sdo elaboradas para suprir lacunas e oferecer exemplos adicio-
nais de produtos e servigos que nao estdo explicitamente mencionados na classifi-
cacdo. Essa possibilidade ¢ particularmente util para garantir que os depositantes
possam identificar com precisdo a classe correta para seus produtos ou servicos,
evitando ambiguidades e possiveis conflitos durante o processo de registro (INPI,

2023).
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Anualmente, o Comité de Peritos da Organizagdo Mundial da Propriedade

Intelectual (OMPI) realiza atualizagdes na Classificagdo Internacional, incorpo-
rando novos produtos e servigos para refletir as mudangas no mercado global

(BRASIL, 1981).
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CAPITULO 3 — JUSRISPRUDENCIAS E DECISOES RELEVANTES

3.1 Analise de decisoes do INPI

3.1.1 Registros concedidos sem exigéncia de mérito

Neste capitulo, serdo analisadas decisdes relevantes do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) relacionadas as marcas que incluem em sua especifi-
cacdo servigos de apostas esportivas e jogos de azar. Observa-se que a autarquia
apresenta divergéncias de entendimento, concedendo registros sem exigéncia de
mérito em alguns casos, enquanto em outros exige que os titulares dos pedidos de
registro comprovem a legalidade dos servigos relacionados a jogos de azar e apostas
esportivas.

A marca nominativa NETBET, registrada sob o n® 913717860 na classe 41,
abrange uma ampla gama de servigos relacionados a entretenimento, atividades es-
portivas, jogos € apostas esportivas. Os servigos incluem desde apostas esportivas
online até a organizacao de torneios e competi¢gdes de jogos. Este registro foi con-
cedido sem exigéncia de mérito, permitindo a identificacdo de servigos como jogos

e apostas esportivas em jogo.

DEPOSITO /
REGISTRO | MARCA B CLASSE
CONCESSAO
NCL (11) 41 —(...) Apostas esportivas em
jogos; apostas esportivas on-line;, apostas
13/11/2027 esportivas, servigos de apostas esporti-
913717860 | NETBET
01/02/2022 vas, servigos de aposta esportiva pela in-
ternet ou por qualquer meio ou sistema de
telecomunicagoes.

A marca mista NSX SPORTS BETTING PLATFORM, registrada sob o n°
9239735575 na classe 41, identifica servigos de jogos eletronicos e jogos online,
além de entretenimento e atividades esportivas e culturais. Este registro também foi

concedido sem exigéncia de mérito abrangendo servigos como:

REGISTRO MARCA DEPOSITO / CLASSE
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CONCESSAO

NSX SPORTS BET-
TING PLATFORM | 17,08/2021 /| NCL (11) 41 — (...) Servigos

SPORTSBETTING iMm‘mw

9239735575
27/09/2022 de jogos de azar ou apostas.

A marca nominativa bet & Resenha, registrada sob o nimero 923508740 na
classe 41, identifica especificamente servigos de jogos de azar ou apostas. Este re-
gistro foi mais um que foi concedido sem exigéncia de mérito, permitindo a identi-

ficacdo de servicos relacionados a jogos de azar e apostas.

DEPOSITO /
REGISTRO MARCA } CLASSE
CONCESSAO

06/07/2021/ | NCL (11) 41 — Servigos de jo-
923508740 bet & Resenha

09/08/2022 gos de azar ou apostas.

Diante disso, hd que se apresentar algumas decisdes reunidas do portal do
INPI (2024) sobre os pedidos de registro sem a exigéncia de mérito. A analise da
concessao do registro n® 913717860, referente a marca nominativa NETBET, des-
taca a abordagem adotada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPT)
em relacdo a especificacao de servigos complexos e diversificados na classe 41. A
marca identifica uma ampla gama de atividades relacionadas ao entretenimento e
as apostas esportivas, incluindo desde a organizacao de torneios e competi¢des até

servicos fornecidos por meio de plataformas digitais:

Registro n® 913717860, referente a marca nominativa NETBET, na classe 41 para
identificar: “Entretenimento; atividades esportivas; jogos; apostas esportivas em
jogos; apostas esportivas on-line; dicas sobre jogos; torneios de jogos on-line em
redes de comunicacdo de todos os tipos; informagdes sobre jogos, apostas esporti-
vas, dicas ¢ torneios de jogos; produgdo de entretenimento e informagdes relacio-
nadas a jogos, apostas esportivas, dicas e torneios de jogos; publicagdo de trabalhos
e informacdes sobre jogos, apostas esportivas, dicas e torneios de jogos; servigos
de jogos de poker e jogos de habilidade; organizagao, producao e apresentagao de
qualquer dos referidos anteriormente; organizacdo, producdo e apresentagdo de
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torneios, competi¢des, concursos, jogos, shows de jogos (gameshows) e eventos
relacionados a jogos, jogos de diversdo, jogos de cartas, jogos de habilidade, jogos
de poker e apostas esportivas; a prestacao de qualquer dos servigos mencionados
anteriormente por meio de televisdo ou por meio on-line a partir de uma base de
dados informaética ou através da internet ou através de dispositivos portateis, mo-
veis, de mao ou tablets; servigcos de jogos eletronicos prestados por meio da inter-
net; jogos de cartas multijogador, salas de jogos de cartas e jogos de habilidade
oferecidos por meio de televisdo ou por meio on-line a partir de uma base de dados
informatica ou através da internet ou através de dispositivos portateis, moveis, de
mao ou tablets; organizagdo, producdo e apresentacdo de qualquer dos servicos
mencionados anteriormente; fornecimento de informacdes e noticias sobre os ser-
vigos mencionados anteriormente; consultoria ¢ assessoria em jogos, jogos de ha-
bilidade, apostas esportivas, jogos de cartas, jogos de poker, torneios, competigoes
e eventos; fornecimento de publicacdes eletronicas on-line; boletins eletronicos re-
lacionados ao entretenimento e organizagdo de jogos, jogos de habilidade, apostas
esportivas, jogos de cartas, jogos de poker, torneios, competicdes e eventos, trans-
mitidos via internet, e-mail ou dispositivos portateis, moveis, portateis ou tablets;
organizacdo, administracdo e operacdo de servicos de entretenimento, entreteni-
mento televisivo, atividades esportivas, atividades culturais, servigos de diversao,
jogos de diversdo, servigos de jogos, servicos de apostas esportivas, servigos de
jogos de cartas, servigos de jogos (incluindo poker), torneios, competi¢des, con-
cursos ¢ eventos relacionados ao jogo em geral; previsdo de apostas esportivas e
esportes; fornecimento de diversdes por sistemas de entretenimento arcade; servi-
cos de jogos fornecidos on-line a partir de uma rede informatica; publicacdo de
livros, jornais e periddicos em qualquer meio, inclusive na internet ou através de
sistemas de telecomunicagdes, relacionados, em particular, a jogos, competicdes,
apostas esportivas e informagdes esportivas; servigos de aposta esportiva pela in-
ternet ou por qualquer meio ou sistema de telecomunicagdes (PORTAL DO INPI,
2024, s.p.).

Verifica-se que o artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial (LPI) estabelece
que marcas registraveis devem ser sinais distintivos, visualmente perceptiveis € nao
incluidos nas proibi¢des legais. Nesse caso, ha que se salientar que a especificacao
ampla dos servigos evidencia a tentativa de abranger todas as possibilidades asso-
ciadas ao setor de apostas esportivas e jogos, um mercado em franca expansao e
com alto potencial de arrecadagdo no Brasil (PASQUAL; MANFROI, 2024).

A auséncia de exigéncia de mérito para a concessdo do registro reflete uma
interpretacdo permissiva do INPI frente a legalidade das atividades envolvidas, es-
pecialmente no contexto das apostas esportivas, que sao tratadas como modalidade
de loteria conforme a Lei n°® 13.756/2018. No entanto, considerando o Decreto-Lei
n°® 9.215/1946, que restringe jogos de azar, surge a questdo sobre a coeréncia juri-
dica da decisdo do INPI. A auséncia de uma exigéncia mais detalhada para verificar

a conformidade com as leis aplicaveis demonstra a necessidade de uniformizacao e

maior rigor nas diretrizes do instituto (RASTELI; SANTOS, 2024).
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Do ponto de vista da teoria juridica, a concessao de registros como o da marca

NETBET sem questionamento substantivo sobre a legalidade dos servigos reivin-
dicados pode criar precedentes problematicos, comprometendo a previsibilidade e
a seguranca juridica. Como destaca Observa-se, portanto, que a fungao de protecao
das marcas deve ser equilibrada com a observancia de normas que garantam sua
utilizagdo em atividades licitas (LIMA; RODRIGUES, 2024).

Nesse sentido, a decisdo do INPI suscita um debate relevante sobre os limites
de sua competéncia administrativa e a responsabilidade de promover um ambiente
regulatério transparente e alinhado as leis vigentes. Ja a o registro n® 923973575,
relativo a marca mista NSX SPORTS BETTING PLATFORM, novamente destaca
a abordagem do INPI para marcas vinculadas ao setor de jogos e apostas esportivas
na classe 41. A especificagdo inclui servigos de jogos eletronicos, jogos online, en-
tretenimento, atividades esportivas e culturais, além de servigos diretamente asso-

ciados a jogos de azar e apostas:

Registro n® 923973575, referente a marca mista NSX SPORTS BETTING PLAT-
FORM , na classe 41 para identificar: “Provimento de servi¢os para jogos eletro-
nicos; Provimento de servigos para jogos on-line [computadores]; entretenimento;
atividades esportivas e culturais.; competi¢cdes (organizagado de -) [educacdo ou en-
tretenimento]; Servigos de jogos de azar ou apostas (PORTAL DO INPI, 2024, s.

p.).

A concessdo do registro, também sem exigéncia de mérito, reflete uma ten-
déncia similar aquela observada no caso NETBET, na qual o INPI opta por nado
questionar a licitude das atividades mencionadas. Conforme a doutrina de Cer-
queira (1982), e, mais recentemente, Pio et al. (2024), a marca ¢ um instrumento
para garantir a exclusividade de identificacdo de produtos e servigos, mas essa fun-
¢do deve ser exercida em conformidade com a legislacdo vigente, que estabelece
limites claros para atividades consideradas ilicitas, como os jogos de azar, nos ter-
mos do Decreto-Lei n® 9.215/1946.

No entanto, a abrangéncia dos servigos especificados, incluindo atividades de
apostas e jogos eletronicos fornecidos online, evidencia uma estratégia de mercado
direcionada a adaptacao as inovagdes tecnoldgicas e as preferéncias dos consumi-
dores. Diante desse cenario, pontua-se que esse aspecto dialoga com o conceito de
marca como um sinal distintivo que também desempenha papel estratégico na co-

municacdo e valorizagao empresarial (MENDIETA; QUEIROZ, 2024).
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A decisao do INPI de conceder o registro sem uma analise mais rigorosa da

conformidade legal dos servicos relacionados demonstra a falta de uniformidade
nas praticas administrativas da autarquia. Como enfatizado por Maia (2020), a au-
séncia de critérios claros pode prejudicar a seguranca juridica dos detentores de
marcas e de seus consumidores. Nesse sentido, este caso exemplifica a necessidade
de o INPI formalizar diretrizes que promovam maior consisténcia na analise de
marcas associadas a setores regulados.

Ja o registro n® 923508740, referente a marca nominativa bet & Resenha, des-
taca um caso ainda mais especifico, em que os servigos se restringem diretamente
a "jogos de azar ou apostas". A concessao do registro, sem exigéncia de mérito, traz
a tona questdes fundamentais sobre a interpretacdo da legislagdo aplicada pelo

INPI:

Registro n® 923508740, referente a marca nominativa bet & Resenha, na classe 41
para identificar: “Servicos de jogos de azar ou apostas” (PORTAL DO INPI, 2024,

S. p.).

Diferentemente de marcas como NETBET e NSX SPORTS BETTING
PLATFORM, que apresentam especificagdes amplas e diversificadas, a simplici-
dade da descri¢ao desta marca a torna especialmente vulneravel a questionamentos
quanto a legalidade dos servigos reivindicados. A concessdo sem uma analise de
mérito detalhada parece ignorar o contexto regulatério do setor, em que as ativida-
des de jogos de azar continuam amplamente restritas pela legislacao brasileira (PA-
RENTE, 2023).

O artigo 124 da LPI proibe o registro de marcas que possam contrariar a or-
dem publica, a moral e os bons costumes, ou que envolvam atividades ndo permi-
tidas por lei. Nesse sentido, a decisdao do INPI de nao realizar uma analise mais
aprofundada pode ser considerada inconsistente com os principios fundamentais do
direito marcario e com a fun¢do administrativa da autarquia (SILVA, 2024).

Como observa Barbosa (2007), a marca nao ¢ apenas um simbolo de identi-
dade, mas também um instrumento de controle sobre a origem e a qualidade dos
servicos ofertados. Ademais, a literatura recente aponta que permitir o registro de
marcas associadas a atividades potencialmente ilicitas pode comprometer a reputa-
¢do do sistema de registro de marcas e prejudicar o equilibrio entre os interesses

dos titulares de marcas e os da sociedade (VITAL et al., 2023).
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Ja o pedido de registro n® 924970510, referente a marca mista [A BETS, apre-

senta um escopo relativamente limitado, especificando cursos e assessoria em apos-
tas esportivas, além de servigos de apostas esportivas propriamente ditos. A con-
cessao inicial do registro, em 20/12/2022, sem exigéncia de mérito, seguida pelo
arquivamento por falta de pagamento em 25/04/2023, ilustra outro aspecto da ad-
ministracao marcaria pelo INPI: a falta de fiscalizacdo sobre a continuidade do pro-

cesso pelos titulares:

Pedido de registro n° 924970510, referente a marca mista IA BETS , na classe 41
para identificar: “Curso de apostas esportivas; Assessoria em cursos de apostas es-
portivas; Apostas esportivas” (PORTAL DO INPI, 2024, s. p.).

O pedido de registro foi deferido em 20/12/2022, sem exigéncia de mérito.
Posteriormente, o pedido de registro foi arquivado, em 25/04/2023, por falta de
pagamento das taxas referentes a concessao. A auséncia de questionamentos quanto
a conformidade legal dos servigos listados no pedido inicial reflete a mesma abor-
dagem permissiva do INPI observada nos casos anteriores. Porém, a posterior inér-
cia do titular em prosseguir com o processo de registro destaca a importancia da
participagdo ativa dos solicitantes para assegurar seus direitos marcarios (GODOI,
2024).

Embora o caso especifico ndo tenha gerado impactos no mercado devido ao
arquivamento, ele levanta uma questao sobre a responsabilidade do INPI em anali-
sar a natureza dos servicos listados. Conforme Fernandes (2015) e da Silva Guia
(2023), a distintividade e a licitude sdo requisitos fundamentais para a concessao de
registros, e a auséncia de um exame mais detalhado pode enfraquecer a credibili-
dade do sistema.

Ademais, o registro n°® 926024736, referente a marca nominativa SMAR-
KETS, inclui uma ampla gama de servigos de entretenimento e apostas esportivas
fornecidos online, com especificacdes que enfatizam a base tecnologica das ativi-
dades. A concessao do registro sem exigéncia de mérito novamente expoe as limi-
tagdes do INPI em abordar o contexto legal complexo que envolve o setor de apos-

tas:

Registro n°® 926024736, referente & marca nominativa SMARKETS, na classe 41
para identificar: “Entretenimento; servi¢os de entretenimento fornecidos online a
partir de uma base de dados de computador ou da internet; servigos de entreteni-
mento fornecidos online a partir de uma base de dados de computador ou da



internet, a saber, jogos eletronicos online, apostas esportivas; servigos de apostii
esportivas; servigos de informagdes sobre esportes; organizacdo e realizagdo de
competigdes; servicos de jogos fornecidos online a partir de uma rede de compu-
tadores” (PORTAL DO INPI, 2024, s. p.).

A inovacdo tecnologica presente nos servigos especificados pela marca
SMARKETS dialoga com a crescente digitalizagdo do mercado de apostas, um fe-
ndmeno observado por Chagas (2016) como uma evolucao natural do setor de en-
tretenimento. No entanto, a auséncia de analise sobre a conformidade legal desses
servicos no Brasil compromete a fungao regulatoria do INPI e refor¢a a necessidade
de diretrizes mais rigorosas e especificas (MARQUES, 2019).

Como salienta Copetti (2008), Olmeda (2010) e Thompson (20110), a marca
deve nao apenas identificar os servigos, mas também garantir que eles atendam aos
padrdes legais e €ticos do mercado em que operam. Dessa maneira, a decisdo do
INPI, nesse caso, representa uma oportunidade perdida de alinhar sua atuacdo as
expectativas de transparéncia e seguranca juridica.

O pedido de registro n® 926125419, referente a marca mista O Mentor, para
identificar servigos de informacgdes sobre apostas esportivas por meio de aplicati-
vos, operacao de apostas esportivas online e provimento de servigos para jogos on-
line, reflete a crescente diversificagdo no mercado de apostas esportivas. O registro
foi deferido em 25/04/2023, sem exigéncia de mérito, mas arquivado definitiva-

mente em 29/08/2023 por falta de pagamento das taxas de concessao:

Pedido de registro n® 926125419, referente a marca mista O Mentor, na classe 41
para identificar: “Servi¢os de informagdes de apostas esportivas por meio de apli-
cativos; Operag¢do de apostas esportivas on-line; Provimento de servigos para jogos
on-line” (PORTAL DO INPI, 2024, s. p.).
Este caso destaca a postura do INPI de nao questionar a conformidade legal
dos servigos especificados, uma abordagem que, embora agil, pode comprometer a
seguranga juridica no setor. A auséncia de analise mais rigorosa para atividades
ligadas as apostas online, que ainda enfrentam restri¢cdes legais no Brasil, pode ser
interpretada como uma lacuna na fung¢ao reguladora do INPI.
Nessa perspectiva, a doutrina internacional frisa que as marcas devem nao
apenas distinguir produtos ou servigos, mas também respeitar os marcos legais que
regem o setor onde operam (PIERCE; MILLER, 2004). J4 a brasileira compreende

que a falta de uniformidade nessas decisoes reforca a necessidade de critérios claros
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para a analise de registros relacionados a jogos de azar e apostas (PAULSEN,

2023).

O registro n® 927651610, referente a marca PIXGANHA, identifica exclusi-
vamente a exploracao de apostas esportivas online e foi concedido em 26/12/2023
sem exigéncia de mérito. A simplicidade da especificagcdo demonstra uma estratégia
comercial direta, focada em uma modalidade de entretenimento altamente lucrativa

e tecnologicamente adaptada ao mercado digital:

Registro n® 927651610 referente 8 marca PIXGANHA, na classe 41 para identifi-
car: “Exploragdo de apostas esportivas on-line” (PORTAL DO INPI, 2024, s. p.).

A auséncia de analise de mérito novamente suscita questdes sobre a postura
do INPI frente a regulamentagao do setor. Como observam Fernandes (2015) e Lo-
pes (2016), o carater licito e distintivo ¢ essencial para a prote¢ao juridica das mar-
cas, especialmente em setores com grande impacto econdmico e regulatério. O de-
ferimento sem questionamentos pode criar precedentes inconsistentes, destacando
a necessidade de maior rigor na aplicacdo da legislacao.

O registro n°® 928260429, referente a marca mista DAFABET, especifica uma
ampla gama de servicos que incluem jogos de entretenimento, competi¢cdes despor-
tivas e servigos de jogos online, abrangendo desde maquinas de jogos até apostas
esportivas e informagdes relacionadas. O registro foi concedido em 02/04/2024,
sem exigéncia de mérito, apesar da extensa especificacdo, que inclui servigos po-

tencialmente regulados:

Registro n°928260429, referente a marca mista DAFABET, na classe 41 para iden-
tificar: Fornecimento de servigos de jogos; servigos de entretenimento para maqui-
nas de jogos; servigos de jogos para fins de entretenimento; servigos desportivos;
organizacdo de competi¢des desportivas; servigos de jogos eletronicos através da
Internet; Jogos de Internet (ndo baixaveis); Provimento de servigos para jogos on-
line [computadores] (apostas esportivas); Provimento de informagdes sobre entre-
tenimento [lazer]; Servigos de esporte e entretenimento, incluindo servigos presta-
dos através da internet; Organizacdo de competi¢des desportivas; Fornecimento de
bases de dados sobre esporte, noticias e informagdes esportivas sobre jogos através
de uma rede online mundial; Informagdes eletronicas relacionadas com entreteni-
mento, jogos, fornecidas a partir de uma base de dados informatica ou através da
Internet; gestao de servigos de entretenimento; Servigos de entretenimento (POR-
TAL DO INPI, 2024, s. p.).

A concessao sem exigéncias ilustra a flexibilidade do INPI ao lidar com mar-

cas de grande escopo em mercados inovadores e globais. No entanto, considerando
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o impacto econdmico e social das atividades relacionadas, a auséncia de uma ana-

lise detalhada sobre a conformidade legal pode indicar uma lacuna regulatéria. Se-
gundo Cerqueira (1982) e Ragazzo e Ribeiro (2012), a protecdo da marca deve ser
balanceada com o interesse publico, particularmente em setores suscetiveis a regu-
lamentacdes especificas.

O registro n°® 9282722893, referente a marca mista COPABET APOSTAS
ESPORTIVAS, identifica apostas esportivas exclusivamente para fins de entreteni-
mento. Concedido em 05/03/2024, sem exigéncia de mérito, o registro reflete a po-
pularizacao das apostas como uma modalidade de lazer amplamente difundida no

Brasil:

Registro n® 9282722893, referente a marca mista COPABET APOSTAS ESPOR-
TIVAS , na classe 41 para identificar: “Apostas esportivas para fins de entreteni-
mento” (PORTAL DO INPI, 2024, s. p.).

Embora a especificacdo limite os servigos ao entretenimento, a auséncia de
analise substantiva levanta questdes sobre a consisténcia do INPI em tratar pedidos
associados a atividades parcialmente reguladas. Conforme salientam Cruz e Tem-
grouse (2018) em sua analise, a uniformidade nas decisdes administrativas ¢ essen-
cial para assegurar a previsibilidade e a seguranca juridica no mercado.

O registro n® 928778541, referente a marca mista Race Trader, foi concedido
em 24/04/2024 sem exigéncia de mérito, identificando unicamente servigos de
apostas esportivas. A especificacao restrita evidencia um foco direto em uma ativi-
dade central do mercado de apostas, mas também destaca a auséncia de um exame

mais detalhado sobre a licitude dessa pratica no contexto legal brasileiro:

Registro n® 928778541, referente a marca mista Race Trader, na classe 41 para
identificar: “Servigos de apostas esportivas” (PORTAL DO INPI, 2024, s. p.).

Como apontado por Maia (2020), a auséncia de critérios claros para o exame
de marcas em setores regulados pode comprometer a confianga no sistema de pro-
priedade intelectual e criar incertezas para os solicitantes. J4 o registro n°
928993132, referente a marca nominativa Vera&John, inclui uma extensa lista de
servicos ligados a jogos interativos, apostas esportivas e competi¢des, incluindo a

organiza¢do e fornecimento desses servicos online. Concedido sem exigéncia de
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mérito, o registro reflete a estratégia de abrangéncia comum em marcas do setor,

especialmente em plataformas digitais:

Registro n® 928993132, referente & marca nominativa Vera&John, na classe 41
para identificar: Fornecimento de servicos de jogos interativos e de apostas espor-
tivas; cria¢do, operacao, organizagao e realizacdo de jogos, de apostas esportivas e
de competicdes sob a forma de jogos para fins de entretenimento, incluindo o for-
necimento dos servigos anteriormente citados on-line a partir de um banco de dados
de computador ou da internet; servi¢os de informagdo, consultoria e assessoria re-
lacionadas aos servigos anteriormente citados; producao e apresentagao de compe-
ticdes, de concursos, de jogos e de eventos para fins de entretenimento; quaisquer
dos servigos anteriormente citados prestados ao vivo ou fornecidos on-line a partir
de um banco de dados de computador ou da internet; fornecimento de servigos de
jogos de computador acessiveis através de uma rede mundial de computadores,
incluindo salas para multiplos jogadores fornecidas através da internet; forneci-
mento de boletins informativos eletronicos distribuidos através da internet e de
correio eletrdnico; organizagdo, administragdo ¢ realizacdo de todos os servigos
anteriormente citados; servicos de informacdo, consultoria e assessoria relaciona-
das a quaisquer dos servicos anteriormente citados (PORTAL DO INPI, 2024, s.

p.).

Apesar da complexidade dos servigos envolvidos, a concessao sem analise
detalhada sobre conformidade legal sugere uma abordagem permissiva do INPI.
Como observa Fernandes (2015), a marca deve ser distintiva e compativel com os
limites legais aplicaveis. O deferimento sem mérito pode gerar precedentes desafi-

adores para a consisténcia regulatoria no setor de jogos e apostas.
3.1.2 Pedidos de registro com exigéncia de mérito

A marca mista LIGA BET, em processo sob o nimero 501753176 na classe
41, busca identificar servigos de jogos de azar, informagdes sobre entretenimento,
operacdo de loterias e organizagdo de competicdes desportivas, entre outros. Em
22/10/2024, foi publicada uma exigéncia de mérito pelo INPI solicitando esclare-
cimentos sobre a legalidade dos servigos relacionados a jogos de azar e cassinos,
conforme legislagdo brasileira, nos termos do Decreto-Lei n® 9.215, de 30 de abril

de 1946.



Figura 1 - Processo de registro da marca liga bet
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Partnership [KZ]

Data da decisao 08/10/2024

Exigéncia de mérito Numero da deciso 1252830

Como etapa do exame de mérito do pedido de registro de marca designado ao Brasil pela via do
Protocolo de Madri — nos termos do artigo 159 da Lei da Propriedade Industrial (LPI, lei n.° 9.279, de 14
de maio de 1996) — formula-se exigéncia de mérito relativa as questdes listadas a seguir:

Exigéncia para a classe 41: Tendo em vista que servigos relacionados a jogos de azar e cassinos podem
infringir a legislagao brasileira (Decreto-lei n® 9.215, de 30 de abril de 1946), esclarega a legalidade dos
servigos requeridos ou os substitua por itens compativeis com as classes reivindicadas e que sejam
considerados licitos de acordo com a legislagao brasileira.

Exigéncia de mérito publicada na RPI 2807 em 22/10/2024 em relagdo ao pedido de registro refe-
rente a marca LIGA BET, na classe 41.

Fonte: INPI (2023)

A marca mista Sun International, registrada sob o nimero 914091808 na
classe 41, ¢ destinada a identificar servigos nas areas de educag¢do, treinamento,
entretenimento e atividades culturais e esportivas, incluindo apostas esportivas on-
line. Em 22 de janeiro de 2019, foi emitida uma exigéncia de mérito com os seguin-

tes termos:

Solicitamos esclarecimentos sobre os servigos reivindicados na época do deposito,
considerando a legislagdo vigente no pais (Decreto-lei 3.688/41), que proibe a ex-
ploragdo de 'Jogos de azar', bem como o disposto no § 1° do art. 128 da Lei de
Propriedade Industrial (LPI). Alternativamente, apresente uma especificagdo su-
primindo os itens relacionados da classe reivindicada, visto que sdo considerados
ilicitos pela legislacdo vigente na data desta exigéncia.

Em resposta, a titular do pedido de registro manifestou-se solicitando a ex-
clusdo dos servigos de "instalagdes para cassinos e jogos de azar", além da adequa-
¢do da especificacdo original do pedido de registro de marca, incluindo a expressao
"online". A redagdo final passou a ser: "Educagdo,; provimento de treinamento; ati-

vidades culturais e esportivas; servi¢os de apostas, incluindo apostas esportivas

online.”
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Em analise de mérito, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

acatou os argumentos apresentados pela titular em sede de cumprimento de exigén-

cia, deferindo a marca e, posteriormente, concedendo o registro em 9 de julho de

2019.
DEPOSITO /
REGISTRO MARCA . CLASSE
CONCESSAO
NCL (11) 41 — Educacao;
Sun | - provimento de treinamento;
un Internationa
29/01/2018/ entretenimento;  atividades
914091808 ) ) )
§ ,_m: International 09/07/2019 culturais e esportivas; servi-
¢os de apostas incluindo
apostas esportivas on-line.

A marca mista VS VERSUS, registrada sob o nimero 501540058 na classe

41, identifica servicos de apostas, apostas esportivas online, jogos de poquer ¢ lo-

terias. Em 16/03/2021, foi emitida uma exigéncia de mérito solicitando esclareci-

mentos sobre a licitude dos servigos relacionados a cassinos, apostas e jogos de

azar, conforme a legislagdo brasileira:

Esclareca a licitude dos itens da especificacdo que contenham servigos de cassino,
apostas e jogos de azar [NCL (11) 41] e produtos relacionados a cassinos, apostas
¢ jogos de azar [NCL (11)9, 28] ou os substitua por itens/descrigdes compativeis
com as classes reivindicadas e que sejam considerados licitos pela legislagdo bra-

sileira.

Ademais, a Figura 2 ilustra esse processo:
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Figura 2 — Processo de registro da marca VS VERSUS
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presente processo — nos termos do artigo 159 da Lei da Propriedade Industrial (LPI, lei n.° 9.279, de 14
de maio de 1996) — formula-se exigéncia de mérito relativa as questdes listadas a seguir:

Esclareca a licitude dos itens da especificagdo que contenham servigos de cassino, apostas e jogos de
azar [NCL(11)41] e produtos relacionados a cassinos, apostas e jogos de azar [NCL(11)9,28] ou os
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e que sejam

Fonte: INPI (2021).

Em resposta, a titular do pedido de registro manifestou-se solicitando a ex-

clusdo de “servigos de aposta ou azar; servi¢os de cassino, jogos de azar e apostas;

jogos de azar; aluguel de maquinas caca-niqueis [maquinas de jogos]; provimento

de instalagdes para casinos e jogos de azar; jogos de azar; servigcos de bingo; servi-

cos de saldo de bingo.” A redacao final passou a ser: “servi¢os de apostas; servigos

de apostas esportivas online; servigos relacionados a apostas esportivas; servigos

de loteria; organizacao e realizagdo de loterias; servigos de apostas multijogadores;

servigos de jogos de poquer.”

Em anélise de mérito, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

acatou os argumentos apresentados pela titular em sede de cumprimento de exigén-

cia, deferindo a marca e, posteriormente, concedendo o registro em 16 de abril de

2024.
DEPOSITO /
REGISTRO MARCA CLASSE
CONCESSAO
NCL (11) 41 — Servigos de
VS VERSUS 10/12/2019 / apostas; servigos de apostas
501540058 esportivas online; servigos re-
16/04/2024 _ )
V’ VERSUS lacionados a apostas esporti-
vas; servicos de apostas
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multijogadores; servigos de

jogos de poquer; servigos de
loteria [venda de bilhetes de

loteria].

As decisdes do INPI refletem a complexidade e a necessidade de conformi-
dade com a legislacao brasileira ao registrar marcas relacionadas a apostas esporti-
vas e jogos de azar. Observa-se uma disparidade nas abordagens adotadas pela au-
tarquia, com alguns registros sendo concedidos sem exigéncia de mérito, enquanto
outros enfrentam exigéncias especificas para comprovar a legalidade dos servigos
identificados (NEGRAO, 2019).

O cenario demonstra a necessidade de o INPI formalizar diretrizes sobre o
assunto, evitando um rastro de decisOes contraditorias em ambito administrativo.
Por essa razdo, a inconsisténcia nas decisdes administrativas evidencia a necessi-
dade de um controle maior e mais uniforme por parte do INPI (MAIA, 2020). A
uniformidade nas decisdes € essencial para garantir previsibilidade e seguranca ju-
ridica aos depositantes de pedidos de registro de marca (AMADO, 2014).

Além disso, um critério mais consistente ajudaria a evitar ambiguidades e in-
certezas, promovendo um ambiente regulatorio mais claro e eficiente. Portanto, ¢
crucial que o INPI adote medidas para harmonizar suas praticas e assegurar que
todos os pedidos de registro sejam avaliados com base em critérios uniformes e
transparentes, evitando assim recursos administrativos desnecessarios € a interpo-
si¢do de acdes judiciais visando anular os atos administrativos equivocados da au-

tarquia.
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CONSIDERACOES FINAIS

A andlise apresentada destaca que a expansao das apostas esportivas e dos
jogos de azar no Brasil impde desafios significativos ao Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial (INPI). A implementacao de critérios uniformes e transparentes
para a avaliagdo dos pedidos de registro de marcas ¢ essencial para evitar ambigui-
dades e incertezas, promovendo um ambiente regulatdrio mais claro e eficiente.

A promulgagdo da Lei 13.756, que classifica as apostas de quota fixa como
loteria, representa um avango importante na modernizagdo das loterias federais. No
entanto, a regulamentagdo eficaz dessas apostas ¢ crucial para assegurar a transpa-
réncia, a seguranca e a integridade do sistema. Nesse contexto, o papel do INPI
torna-se ainda mais relevante, uma vez que suas decisdes impactam diretamente a
conformidade com a legislacdo brasileira.

A variagdo nas abordagens adotadas pelo INPI ao registrar marcas relaciona-
das a apostas esportivas e jogos de azar evidencia a necessidade de formalizagao de
diretrizes claras sobre o tema. A uniformidade nas decisdes administrativas ¢ fun-
damental para garantir previsibilidade e seguranga juridica aos depositantes de re-
gistros de marcas.

Portanto, ¢ imperativo que o INPI adote medidas para harmonizar suas prati-
cas, assegurando que todos os pedidos de registro sejam avaliados com base em
critérios consistentes e transparentes. Isso ndo apenas evitara recursos administra-
tivos desnecessarios e litigios judiciais, mas também contribuird para um ambiente
regulatério mais estavel e confidvel, beneficiando tanto os solicitantes quanto o
proprio INPI.

A expansao das apostas esportivas e dos jogos de azar no Brasil tem sido um
fendmeno crescente, impulsionado por mudancas legislativas e pelo aumento do
interesse publico. Esse crescimento, no entanto, traz consigo uma série de desafios
regulatérios que precisam ser enfrentados de maneira eficaz para garantir a integri-
dade do mercado e a prote¢cdao dos consumidores.

A Lei 13.756, sancionada em 2018, foi um marco importante ao classificar as
apostas de quota fixa como loteria, permitindo uma maior flexibilidade na operacao
dessas atividades. No entanto, a regulamentacdo detalhada dessas apostas ¢ essen-

cial para evitar praticas fraudulentas e garantir que os operadores cumpram
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rigorosamente as normas estabelecidas. A transparéncia nas operagdes € a segu-

ranga dos dados dos apostadores sdo aspectos cruciais que devem ser monitorados
de perto.

O papel do INPI ¢ central nesse cenario, pois a concessao de registros de
marcas para empresas de apostas esportivas e jogos de azar deve seguir critérios
rigorosos € bem definidos. A falta de uniformidade nas decisdes do INPI pode gerar
inseguranga juridica e prejudicar a confianga dos operadores e dos consumidores
no sistema. Portanto, ¢ necessario que o INPI desenvolva diretrizes claras e consis-
tentes para a avaliacdo dos pedidos de registro, levando em consideracao as espe-
cificidades do setor de apostas.

Além disso, a harmonizagdo das praticas do INPI contribuira para a reducdo
de recursos administrativos e litigios judiciais, que muitas vezes decorrem de deci-
sOes inconsistentes ou ambiguas. Um ambiente regulatorio estavel e previsivel &
fundamental para atrair investimentos e promover o desenvolvimento sustentavel
do mercado de apostas esportivas e jogos de azar no Brasil.

Em suma, a ado¢ao de medidas para garantir a uniformidade e a transparéncia
nas decisoes do INPI ¢ essencial para o fortalecimento do sistema de propriedade
industrial no Brasil. Isso beneficiara ndo apenas os solicitantes de registro de mar-
cas, mas também contribuird para a constru¢do de um mercado de apostas esporti-

vas e jogos de azar mais seguro, transparente e confiavel.
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