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ResuMO: Diversos tratados legais, como a Con-
venção de Paris, a Convenção Pan-Americana 
e o Protocolo de Harmonização do MERCOSUL 
para a proteção de marcas, procuram regular os 
efeitos dos registros de marcas nas quais o re-
querente age com conhecimento da existência 
de uma marca anterior conflitante ao procurar 
registrar sua marca e, portanto, com má-fé. Es-
te artigo  busca sistematizar o escopo da má-fé 
no direito das marcas, considerando o corpo de 
decisões do Instituto de Patentes e Marcas da 
União Europeia, o Tribunal Geral e o Tribunal de 
Justiça da União Europeia sobre esse assunto, de-
cisões de tribunais franceses, espanhóis, alemães, 
norte-americanos e britânicos, para finalmente 
considerar a jurisprudência no Brasil e a ação 
imprescritível de anulação que pode ser ajuiza-
da em tribunais federais para adjudicar ou anular 
tais registros de marcas. Para tanto, utiliza-se do 
método funcional aplicado no direito comparado, 
que foi inaugurado por Ernest Rabel para analisar 

aBstRact: Several legal treaties, such as the Paris 
Convention, the Pan-American Convention, and 
the MERCOSUL Trademark Harmonization Pro-
tocol, aim to regulate the effects of trademark 
filings. These treaties seek to address situations 
where applicants, with knowledge of the exis-
tence of a conflicting prior trademark, attempt 
to register their own trademark in bad faith. This 
article seeks to systematize the scope of bad faith 
in trademark law by considering decisions from 
the European Union Patent and Trademark Office, 
the General Court, and the Court of Justice of 
the EU. Additionally, it examines decisions from 
French, Spanish, German, North American, and 
British courts. Finally, the article explores case law 
in Brazil, focusing on claims not subject to stat-
utes of limitations that can be filed within federal 
courts to adjudicate or revoke trademark registra-
tions. The article applies a functional approach in 
comparative law, inaugurated by Ernest Rabel, to 
investigate judicial decisions. 
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decisões judiciais. O estudo do direito compara-
do demonstra que ainda é necessário ampliar o 
conceito de má-fé no Brasil, integrando-o à teo-
ria do abuso do direito. 

PaLavRas-chave: Marcas  – Depósito ou Reg-
istro  – Má-Fé  – Imprescritibilidade  – Direito 
Comparado. 

The study of comparative law reveals the ne-
cessity of expanding the concept of bad faith 
in Brazil, integrating it with the theory of abuse 
of rights.

keywORds: Trademarks – Filing or Registration – 
Bad Faith – Imprescriptibly – Comparative Law.

suMáRio: Introdução. 1. Tratados internacionais para a proteção de marcas que dispõem sobre 
registros de marcas realizados com má-fé. 2. A prática do EUIPO, do TGUE e do TJUE em negar 
registros de marcas com base na má-fé do depositante. 3. Jurisprudência comparada europeia. 
3.1. França. 3.2. Reino Unido. 3.3. Espanha. 3.4. Alemanha. 4. Jurisprudência comparada norte-
-americana. 5. O direito brasileiro. 5.1. O Manual de Marcas do INPI. 5.2. Jurisprudência nacional. 
5.3. Doutrina nacional e estrangeira. Conclusão. Referências bibliográficas.

inTRodução

Estabelece o inciso XXIII do art. 124, da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Pro-
priedade Industrial ou LPI)1:

“Art. 124. Não são registráveis como marca: [...]
XXIII – sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente 
evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja se-
diado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha 
acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distin-
guir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão 
ou associação com aquela marca alheia.” (g.n.)

O art. 54, da Lei 9.784/992, que regula o processo administrativo no âmbito da Ad-
ministração Pública Federal e se aplica subsidiariamente à LPI, também dispõe que: 
“Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram 
efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que fo-
ram praticados, salvo comprovada má-fé” (g.n.).

 1. Lei 9.279/96, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade 
industrial, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, no dia 15.05.1996. p. 8353. 

 2. Lei 9.784/99, 1999, conhecida como “Lei Geral do Processo Administrativo”, que regula o pro-
cesso administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 1, no dia 29 de janeiro de 1999. p. 1. 
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A deturpação das finalidades e funções das marcas e dos registros, como tem entendido 
o EUIPO, já seria suficiente para a anulação da marca usurpadora, sendo desnecessá-
rio prova adicional de um risco de confusão no mercado consumidor. Por exemplo, o 
registro que é feito para impedir um concorrente de competir, com nenhuma inten-
ção real de utilização do sinal, já caracteriza a má-fé. Da mesma forma, o registro fei-
to simplesmente com a intenção de transferir a marca a outrem, impedindo o uso do 
sinal pelo legítimo utente. 

Ademais, a capacidade postulatória em relação ao pedido de nulidade deveria ser 
mais ampla, em função do interesse público associado a infringência da Lei de Proprie-
dade Industrial, que não se limita apenas aos interesses dos particulares envolvidos no 
processo. 

Por exemplo, o Parecer INPI/PROC/DIRAD 26/2008, citado no item 7.3.1, do Ma-
nual de Marcas do INPI, estabelece que mesmo a desistência pelo solicitante da deman-
da de nulidade não implica no encerramento do processo administrativo de nulidade, 
tendo em vista o interesse público que persiste em relação à conclusão de tal processo. Se 
já se reconhece a presença do interesse público na nulidade de sinais obtidos com base 
na má-fé, como também deixa claro o art. 54, da Lei 9.784/99, é preciso com que se reco-
nheça a capacidade postulatória de terceiros que podem pedir a nulidade, sem que estes 
sejam necessariamente prejudicados em função do registro. 
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