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Resumo

Por volta de 1924, a cannabis foi considerada uma droga destrutiva e proibida. No entanto, a planta demonstra
grande potencial medicinal, industrial e econémico. Em 1996, a Califérnia regulamentou o seu uso medicinal,
fazendo surgir novos negécios e marcas relacionadas. O presente trabalho objetivou a busca pelos pedidos de registro
de marca relacionadas ao setor utilizando o banco de dados do INPI. Foram utilizadas como sintaxe de busca as
palavras-chave “cannabis”, contida no elemento nominativo das marcas, e artigo “124” contida nas decisdes para
identificar as justificavas de indeferimento. Localizou-se 301 pedidos depositados entre os anos de 2010 e 2023.
Desses, 105 foram indeferidos com base num dos incisos do artigo 124 da Lein. 9.279/96. Os indeferimentos foram
analisados, identificando os seus fundamentos. Os dados encontrados permitiram concluir que nao ha uniformidade
de entendimento no INPI acerca do registro de marcas do mercado canébico, acarretando inseguranca juridica ao
mercado.

Palavras-chave: Marcas; Cannabis; Moral e Bons Costumes.

Abstract

Around 1924, cannabis was considered a destructive drug and banned. However, the plant demonstrates great
medicinal, industrial and economic potential. In 1996, California regulated its medicinal use, giving rise to new
businesses and related brands. The present work aimed to search for trademark registration applications related to
the sector using the INPI database. The keywords “cannabis”, contained in the nominative element of the brands,
and article “124” contained in the decisions were used as search syntax to identify the reasons for rejection. 301
requests filed between 2010 and 2023 were located. Of these, 105 were rejected based on one of the sections of
article 124 of Law n. 9,279/96. The rejections were analyzed, identifying their reasons. The data found allowed us
to conclude that there is no uniform understanding at the INPI regarding the registration of brands in the cannabis
market, causing legal uncertainty in the market.
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1 Introducéo

A Cannabis é uma planta milenar conhecida no mundo todo. Ha historiadores, como
Richards Schultes, professor de botanica da Universidade de Harvard, que afirmam que referida
planta esta presente na histéria da humanidade desde a idade da pedra (Martins, 2021).

Um dos estudos mais recentes sobre sua origem aponta que ela tenha se originado no
Leste Asiatico, na regidao do Planalto Tibetano. Os registros f6sseis encontrados sao da época
Pleistoceno, que pertence a era Cenozoica e esta situada entre 2,5 milhdes e 11,7 mil anos
atras. Esse periodo da histéria, inclusive, ficou conhecido pela disseminacao da fauna e flora
terrestre (Mcpartland; Hegman; Long, 2019).

Os pesquisadores relatam que provavelmente a cannabis tenha surgido de forma simultéanea
em diferentes locais do mundo. Por sua vez, os registros do uso da planta pelo homem em seu
cotidiano ocorreram por volta de 7000-5000 mil a.C., na regido da Asia Central (Mechoulam,
2019; Michaels, 2014; Vavilov, 1926).

Na época, a cannabis era utilizada principalmente por conta das suas propriedades medi-
cinais, auxiliando na minimizacdo de célicas menstruais, tratamento de reumatismo e como
sedativo. A planta também era utilizada por algumas culturas como forma de culto religioso,
em rituais, relaxamento, visando a melhoria do humor e em tratamento terapéutico (Martins,

2021; Mechoulam, 2019).

A utilizacdo da planta, no entanto, ndo se esgotava somente para fins medicinais. Alguns
outros estudos apontam que por volta de 1000 e 2000 a.C. as descobertas sobre as propriedades
e funcoes da planta evoluiram, passando a servir de insumo para producao de cordas e papel.
No que tange a aplicacao téxtil, os primeiros registros indicam que o referido uso iniciou por
volta de 207 a.C., notadamente pelos povos chineses e indianos (Eires, 2006).

Durante o periodo renascentista, a planta comecou a ser utilizada para fabricacao de telas.
Sua disseminacao por toda Europa ocorreu devido as operacoes realizadas durante as Cruzadas,
que foram expedicoes religiosas e militares para desbravar o continente. Apés as Cruzadas, ini-
ciaram-se as Grandes Navegacgoes, momento em que a cannabis passou a ser um dos principais

produtos agricolas do continente europeu, sendo utilizada na industria téxtil, civil e de papel
(Martins, 2021; Mechoulam, 2019; Rosa, 2018).

No inicio da revolucao industrial, periodo em que o processo de globalizacao iniciou, a
cannabis estava difundida mundialmente. No Brasil, os estudos indicam que a planta veio apds
o ano de 1500, com a chegada dos portugueses e dos escravos (Carlini, 2006; Rosa, 2018).

Devido ao seu grande potencial econdmico, a cannabis se tornou um grande ativo de
exploracao comercial. Na época, o “Tratado sobre o Canhamo de 1729”, encomendado pelo
imperador Dom Pedro, foi uma forma de normatizar a producao no Brasil e fomentar o cresci-
mento industrial da planta. Desde a época, informagdes de boas praticas para o cultivo, assim
como a valorizacao dos seus potenciais e beneficios ambientais ja eram detectadas como aponta
Mercandier (2021, p. 57): “E preciso para o canhamo uma terra branda, facil de lavrar, um
pouco ligeira, porém fértil e bem estercada”.

Contudo, embora a planta demonstrasse ter um grande potencial econémico, medicinal
e ambiental, o seu uso por povos e culturas, em sua maior parte negra, comecou a fomentar
discussoes e enfrentamento. No decorrer do processo de globalizacao, os monopélios industriais
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passaram a influenciar na criacao de politicas e normativas proibicionistas, e, com intuito de

desvalorizar o potencial da cannabis, iniciou-se uma disseminagao preconceituosa acerca do
seu uso (Carlini, 2006; Michaels, 2014).

A1l Conferéncia Internacional do Opio, realizada em 1924 para discutir as politicas de dro-
gas, considerou a cannabis uma substancia perigosa, tendo seu nivel de toxidade comparado
ao do préprio Opio. Em 1937, os Estados Unidos publicaram uma Lei Federal que tornou a
cannabis ilegal no pais. No ano seguinte, 1938, o governo brasileiro publicou o Decreto-Lei n.
891, que tornou o plantio, a cultura e a colheita da cannabis proibidos e ilegais (Brasil, 1938;
Carlini, 2006; Michaels, 2014).

Apesar de a espécie canhamo ser uma variagao que contém menos de 1% do THC, com
aplicacao mormente industrial, o canhamo foi igualmente proibido. As propriedades ambientais,
medicinais e industriais da planta foram prejudicadas por tais politicas.

Em que pese tal proibicao, alguns paises, atentos as possibilidades e aos beneficios que
a planta apresenta, iniciaram a regulamentacao do plantio da espécie denominada canhamo,
para permitir a sua utilizacdo como insumo industrial aos mais variados setores, como téxtil,
construcao civil, agropecuério dentre outros (United Nations, 2022).

A Califérnia, no ano de 1996 e por meio da “PROP 215”, tornou-se o primeiro estado a
regulamentar o uso medicinal da cannabis, passando a permitir a compra da planta in natura
com os mais variados niveis de THC. Tal regulamentacao representou um grande avanco para
a época e proporcionou o desenvolvimento de novos estudos relacionados ao tema. Em 2014,
o estado do Colorado, que enfrentava uma crise financeira severa, legalizou o uso recreativo
da planta. A arrecadacéao fiscal realizada com base nas vendas fez com que o estado pudesse
se restabelecer gradativamente (Michaels, 2014).

No mesmo sentido caminharam outros paises, a exemplo da Itdlia, que também regula-
mentou alguns aspectos do uso da cannabis.

A Italia, desde 2016, promove e da suporte ao cultivo do cAnhamo e a sua cadeia de
abastecimento, pois vé na sua producao a possibilidade de contribuir para a reducao
do impacto ambiental, reducao do consumo de terra, reducao da desertificacao e perda
da biodiversidade, além de poder ser utilizada como cultura de rotagao, com papel
regenerativo do solo (Delfino, 2021, p. 30).

Em 2018, o Estado americano publicou a “Farm Bill 2018” que permitiu a producéo e a
comercializacao de commodities de canhamo (Estados Unidos da América, 2018). No Brasil,
em 2015, depois de alguns casos em que pais e maes de criancas com transtornos e doencas
que poderiam ser minimizados e tratados com medicamentos a base de cannabis enfrentaram
problemas na justica, a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) regulamentou a im-
portacao de medicamento a base de CBD (canabidiol), que é uma das substéancias presentes na
cannabis, sendo retirada da lista de substancias perigosas para substancia controlada, permitindo
que pacientes que tivessem prescricao pudessem importar esses medicamentos (Brasil, 2015).

A partir dai um novo cenério comeca a emergir, ndo apenas no Brasil, mas também em
muitos outros paises, tendo a cannabis retornado ao foco. As propriedades benéficas da planta
tornaram-se cada vez mais evidentes e perceptiveis para o mercado e para a sociedade.
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Em 2022, na realizacdo da conferéncia de comércio e desenvolvimento, publicada sob n.
16, a ONU elegeu a cannabis como uma das grandes commodities da industria, apresentando
importante relevancia para os objetivos de desenvolvimento sustentavel (ODS) devido ao fato
de esta ser 100% aproveitada, uma vez que todas as partes da planta podem ser utilizadas na
industria nos mais variados setores. Além disso, assim como qualquer planta, ela tem poder de
absor¢ao de CO, e suas raizes sao capazes de neutralizar e de purificar o solo (United Nations,

2022).

Um levantamento realizado pela Krungsri Research Intelligence, em 2021, apontou que o
mercado global da cannabis (cAnhamo) quadriplicara nos préximos anos, tendo faturado apro-
ximadamente $4,7 bilhées em 2020 e com uma expectativa de faturamento de $18,6 bilhoes
em 2027 (United Nations, 2022).

No Brasil, ha alguns Projetos de Lei que objetivam a regulamentacéo da cannabis. Entre
eles, estd o Projeto de Lei n. 7270/2014 (Brasil, 2014), que visa a regularizacao da produ-
cao e industrializacao da planta. Em relacao ao uso industrial, ainda, ha o Projeto de Lei n.
5.295/2019, que propde um novo cenario para a assisténcia técnica e tecnolbgica para o setor
agricola relacionada a producao de canhamo e estabelece diretrizes para o uso medicinal da
cannabis (Brasil, 2019).

Também propoe a regulamentacao do uso medicinal da cannabis o Projeto de Lein. 399/15,
que busca viabilizar um novo segmento para a industria farmacéutica no Brasil (Brasil, 2015).

Diante do emergente crescimento da economia gerada pela cannabis por causa dos mo-
vimentos globais de regulamentacéo e legalizacdo desse mercado, novas empresas surgiram
e, consequentemente, novas marcas. De modo geral, as marcas podem ser definidas como a
identidade de um negécio. Elas transmitem estilo de vida, comunidade e ideologias. Uma marca
de um produto ou servico, dependendo de sua construgéo, é capaz de associa-la a uma miriade
de conceitos (Chalhub; Cid; Campos, 2021).

Poderiamos dizer que as marcas sao formas de identificar produtos e servigcos de uma
empresa, ao mesmo tempo que os diferenciam daqueles concorrentes, estabelecendo
imagem e reputacao, enquanto criam confianca e lealdade nos consumidores (Chalhub;
Cid; Campos, 2021, p. 42).

Devido a importéncia das marcas para o sucesso do negécio, os empreendedores de todos
os setores buscam proteger tal ativo (bem intelectual) para, além de garantir exclusividade e
protecao, adquirir credibilidade e confianca perante os consumidores.

As marcas estao presentes no mercado desde a Idade Média, quando as corporacdes utili-
zavam marcagoOes para identificar a origem dos seus produtos entre os outros que circulavam.
Portanto, desde aquela época, as marcas configuram-se como um importante sinal distintivo. Na
medida em que a Revolucao Industrial foi tomando proporcao, as marcas foram se destacando
e tendo sua devida importancia reconhecida (Brito, 2020; Pires; Silva, 2019).

Atualmente, por conta dos constantes processos de transformacao digital e da facilidade
de acesso as informacbes, a importancia de se destacar e de se posicionar no mercado por
intermédio das marcas se tornou ainda mais evidente e necessaria.

A marca tornou-se o bem de Propriedade Industrial mais conhecido. Ela representa toda a
identidade fonética, grafica e ideoldgica perante o mercado e os consumidores. E a partir dela
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que o valor de uma empresa é mensurado, tanto em relacao a composicao do patriménio do
negécio em si, quanto em relacao a credibilidade e a fama aos olhos dos consumidores, tendo
o poder de agregar menos ou mais valor ao produto, servico ou ao préprio negécio (Sarhan,

2021).

Os meios de comunicacao e marketing evoluiram, colocando a marca como um elemento
de identidade perante o mercado e os consumidores, capaz de transmitir ideologia e se conectar
com o publico-alvo consumidor. Ha casos em que a marca poderéa corresponder a cerca de 90%
do valuation mercadolégico da empresa (Pires; Silva, 2019).

Do ponto de vista da doutrina, as marcas sao entendidas sob um prisma amplo, vincu-
ladas ao mercado consumidor e a possibilidade de distinguir os produtos ou servigos
que lhe sao disponibilizados. A marca seria qualquer sinal aposto a um produto ou
servigo, podendo se revestir de forma gréfica, figurativa, plastica, fotografica ou qual-
quer outra. Ja a Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996, também conhecida como Lei
da Propriedade Industrial (ou simplesmente LPI), dispde, em seu artigo 122, serem
suscetiveis de registro como marca, no Brasil, apenas os sinais distintivos visualmente
perceptiveis, nao compreendidos nas proibi¢des legais (Pires; Silva, 2019, p. 19).

Nesse cenério, a criacao de marcas por meio dos signos distintivos tem se evidenciado indis-
pensavel, e, seguindo a conceitualizacao supracitada quanto ao valor que a marca representa,
assim também se modula o emergente nicho do mercado voltado para a cannabis.

O atual movimento de regulamentacao do mercado antecipa um novo nicho econémico
que estéa para surgir. Nesse contexto, novos negdcios iniciardao e, portanto, refletirdao na criagcao
de novas marcas que se posicionarao no mercado fazendo uso do termo “cannabis” em sua
identidade marcaria.

Sendo assim, o objetivo da pesquisa é analisar as principais causas dos indeferimentos de
pedidos de marca relacionados a cannabis, com intuito de identificar se ha ou nao uma unifor-
mizacao dessas decisOes e quais as suas consequéncias.

2 Metodologia

Inicialmente, o presente trabalho realizou um levantamento acerca dos pedidos de registro
de marca com o termo cannabis depositados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI). O foco da pesquisa foi verificar as decisdes de indeferimento e as motivacoes legais
utilizadas pelo examinador.

A busca foi realizada em 21 de junho de 2023, por meio do “WebSeek”, software pago
com capacidade de utilizagao de filtro de palavras-chave utilizadas nos despachos. O programa
realiza uma busca dos pedidos depositados desde 2010 até 2023. Primeiramente foi realizada a
busca por marcas que contém em seu signo a palavra “cannabis” e derivadas!. Apds, foi aplicado
o filtro que localiza os termos utilizados nos despachos dos respectivos pedidos de registro. Foi
utilizado o termo “124” que é o artigo da Lei de Propriedade Industrial — Lei n. 9.279/96, que
dispoe em seus incisos os argumentos utilizados para motivar os indeferimentos.

! Cannabis [Canabis, Canabic, Canabic, Canabix, Canabiz, Canabyc, Canabyg, Canabys, Canabyx, Canabyz, Kanabic, Kanabig¢, Kanabis, Kanabix, Kanabiz,
Kanabyc, Kanaby¢, Kanabys, Kanabyx, Kanabyz, Sanabic, Sanabig, Sanabis, Sanabix, Sanabiz, Sanabyc, Sanabyg, Sanabys, Sanabyx, Sanabyz, Ssanabic,
Ssanabig, Ssanabis, Ssanabix, Ssanabiz, Ssanabyc, Ssanabyg, Ssanabys, Ssanabyx, Ssanabyz].
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Os documentos encontrados foram analisados individualmente para verificar o inteiro teor
das decisoes, assim como o inciso que motivou as decisdes de indeferimento, com intuito de
identificar qual a principal justificativa abordada pelo examinador, e se ha respaldo legal e obe-
diéncia aos principios da administracao publica. Paralelamente, foi realizado um levantamento
bibliografico para contextualizar o tema e os reflexos dessas decisdes no mercado.

3 Resultados e Discussdo

As vantagens e propriedades da cannabis se tornaram um grande atrativo comercial e, por
conta disso, diversas novas marcas do segmento também surgiram.

A Propriedade Intelectual é area do Direito que disciplina as regras e normativas dos bens
intangiveis passiveis de registro. O registro desses ativos garante exclusividade e protegao por
um determinado prazo aos seus titulares. Existem diferentes regramentos e delimitacoes de
protecao a depender do ativo em questao, entre eles, as marcas, que sao consideradas o bem
intelectual mais conhecido (Sarhan, 2021).

Atualmente, o processo construtivo de uma marca transcende a ideia de vitrine e emba-
lagem, ela tornou-se muito mais expansiva e humanizada, buscando criar uma conexao de
representatividade com seu publico-alvo consumidor. As marcas tém poder de identificar a
origem e procedéncia de determinado produto ou servico, distinguindo-os dos demais dispostos
no mercado, além de ser utilizada, principalmente, como meio de publicidade (Sarhan, 2021).

No Brasil, o registro de marcas deve ser realizado perante a autarquia federal responséavel,
o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Sao registraveis como marcas todos os
sinais distintivos desde que ndo compreendidos nas proibices dispostas pela Lei de Propriedade
Industrial — Lei n. 9.279/96 (LPI), entre elas, o rol de incisos contidos no artigo 124. “Sao susce-
tiveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptiveis, nao compreendidos
nas proibicoes legais” (Brasil, 1996, art. 122).

Além dos principios inerentes as marcas em si, é de ordem constitucional, assim como pre-
visto no préprio Manual de Marcas disponibilizado pela autarquia, que as decisdes elaboradas
pelos examinadores do INPI devem obedecer aos principios da administracao publica descritos
no artigo 37 da Constituicao Federal, quais sejam: a impessoalidade, imoralidade, publicidade
e eficiéncia (INPI, 2019).

O exame técnico deve ser pautado nos principios que regem o processo administrativo
na Administracao Publica Federal, obedecendo, dentre outros, aos principios da lega-
lidade, finalidade, motivacao, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditério, seguranca juridica, interesse publico e eficiéncia.

Dos pareceres técnicos que pautam as decisdes proferidas pelo Presidente do INPI,
espera-se previsibilidade, acerto técnico e legal e motivagao enunciada, em linguagem
clara e o mais simples possivel, de maneira a ser entendida por qualquer usuéario do
INPI, seja o préprio usuario ou seu representante legal (INPI, 2019, p. 221).

Ainda, é previsto que todos os atos realizados pela autarquia, que tenham como escopo
fungbes decisérias, precisam obrigatoriamente ter como base a Teoria da Substanciagéo, a qual
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esta apoiada no Parecer Consultivo INPI/PROC/DIRAD n. 16/2008, que, por sua vez, indica a
necessidade de haver o enquadramento juridico das decisoes a situacao fatica em si (Brasil, 2008).

Consequentemente, cabe ao Administrador, quando investido na funcao deciséria, dar
o enquadramento juridico apropriado a situacao fatica apresentada pelo requerente.
[...] Assim, frise-se, deve ser acolhido o pedido daquele, mesmo que sustente seu direito
em norma juridica diversa daquela que seria mais apropriada (Brasil, 2008, p. 5-6).

A protecéo garantida por meio do registro desse ativo intelectual, além de garantir a ex-
clusividade de uso daquele signo no segmento do mercado que atua, atende aos interesses
publicos tendo em vista a credibilidade e a confiabilidade que o registro confere. “A existéncia
de sinais registados como marcas (nacionais, europeias, internacionais) é necessaria no interesse

publico, uma vez que servem tanto os produtores de bens e servicos como os consumidores”
(Ros; lvadariu, 2023, p. 573).

Em alguns casos, a marca pode superar o préprio valor do patrimonio tangivel da empresa.

Ocorre que as marcas que fazem uso do termo cannabis e buscam protecao no INPI tém
sofrido constantes indeferimentos. De acordo com os dados levantados por este estudo, entre
os anos de 2010 e 2023, 34% desses pedidos de registro de marcas foram indeferidos. Sendo
assim, como ja foi dito, o objetivo da pesquisa visa a analisar as principais causas dos referidos
indeferimentos com intuito de identificar se ha ou ndao uma uniformizagao dessas decisoes e as
consequéncias acarretadas.

A pesquisa realizada por meio do banco de dados do “WebSeek” da LDSOFT, em 26 de
junho de 2023, apontou que entre os anos de 2010 e 2023 foram realizados 301 depésitos de
pedidos de registro de marcas que contém em seu signo o termo “cannabis”. Desses pedidos,
105 foram indeferidos, tendo o avaliador utilizado algum dos incisos contidos no rol do artigo
124 da Lei de Propriedade Industrial para fundamentar sua decisao (Brasil, 1996). Ou seja,
33,2% desses pedidos de registro nao foram aceitos pelo INPI.

Grafico 1 - Depdsitos de Marcas com o termo “cannabis” e indeferimentos baseados no artigo 124 da LPI
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Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo com base nos dados analisados (2023)

742 Cadernos de Prospeccéo, Salvador, v. 17, n. 3, p. 736-749, julho a setembro, 2024.



Cannabis no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI): um panorama dos depésitos de marcas e as decisées proferidas

Ao analisar minuciosamente cada processo indeferido, foi verificada a base legal das suas
motivacbes, as quais se pautaram basicamente em trés incisos, quais sejam: o inciso Ill, que
dispoe sobre a impossibilidade de registrar marcas que violem a moral e bons costumes; o inci-
so VI, que veda o registro de sinais genéricos e comuns; e o inciso X, que proibe o registro de
marcas que deem alusao a falsas indicagoes.

Grafico 2 - Motivacao legal para os indeferimentos dos depésitos de Marcas com o termo “cannabis”
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Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo com base nos dados analisados (2023)

Dos 40 processos que foram indeferidos com base no inciso Ill do artigo 124 da LPI, apenas
25% apresentaram recurso. Dos recursos apresentados, 50% conseguiram alterar as decisdes e
receber a protecao juridica da marca.

Grafico 3 - Recursos interpostos contra o indeferimento motivados pelo inciso Il do artigo 124 da LPI
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Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo com base nos dados analisados (2023)
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A questao é a seguinte, como o INPI nao tem um entendimento uniforme quanto a inter-
pretacao da moral e dos bons costumes em relacao ao que se entende do termo “cannabis”, a
protecédo marcéria nesse segmento de mercado se torna incerta e insegura.

Importante mencionar que esse ndo é um problema vivenciado apenas no Brasil, o mesmo
problema vem sendo enfrentado na Europa, ja que o escritério de marcas responsavel pela
andlise dos pedidos (EUTRM) tem utilizado critérios variaveis sem que haja padronizacao quanto
ao entendimento jurisprudencial.

Os motivos de recusa de registo e/ou, se for caso disso, de declaracao de nulidade de
marcas registadas por entrarem em conflito com a ordem publica ou a moral pablica
na Unido Europeia e nos EUA nao sao poucos, muito pelo contrario, mas os a juris-
prudéncia relevante nao é uniforme (Ros; lvadariu, 2023, p. 573, traducao nossa).

L4, nao apenas a palavra cannabis tem feito com que os pedidos sejam indeferidos, mas
outros nomes que também tém relagao com o mercado canébico sao barrados.

O que as marcas Northern Lights, Mango Kush e Green Gelato tém em comum? Todos
estes pedidos de marca da Unido Europeia (UE) referem-se a (venda de) cannabis ou
produtos relacionados com cannabis. Durante os tltimos 3 anos (2019-2021), estes
e vérios pedidos semelhantes foram (parcialmente) recusados pelo mesmo motivo:
foram considerados contrarios a ordem publica, o0 motivo de recusa absoluta no artigo
7.°, n.° 1, alinea f), da UE Regulamento de Marcas (EUTMR) (Donk, 2022, p. 303,
traducao nossa).

Ainda, no Brasil, nota-se que a problematica nao se refere somente a compreensao do que
é imoral ou ndo. Ao analisar os dados conjuntamente, é visto que nao ha uniformidade quanto
a possibilidade de adicionar o termo ao signo distintivo que se busca protecao, isso porque, em
alguns casos, o INPI entende que cannabis seria um termo genérico nao passivel de protecao
e, em outros, entende que uma marca que contenha o termo cannabis faz alusdo a uma falsa
indicacao.

Essa constatacao é confirmada por meio do corte realizado nos dados obtidos, em que
foram analisados os pedidos de registro realizados pelo mesmo titular em 11 classes diferentes,
nos quais se buscou a prote¢do da marca “KANABIS”.

Todos os pedidos de registro acima mencionados foram indeferidos num primeiro momento,
tendo as decisoes de indeferimento se pautado em diferentes motivacoes, entre elas, o indefe-
rimento fundamentado na violacdo do que se entende imoral e contrario aos bons costumes.
O titular recorreu contra a decisao de todos os pedidos.
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Dos indeferimentos proferidos no dambito dos pedidos recursais, quatro deles foram mo-
tivados com base no inciso Il do artigo 124 LPI (violagdo da moral e bons costumes), sendo
que apenas um deles foi conhecido e acolhido, tendo a marca finalmente obtido éxito na sua
efetiva protecdo em novembro de 2021.

Contudo, ainda que um dos recursos tenha conseguido converter a decisao inicialmente
ofertada, nenhum dos demais recursos interpostos foram acolhidos. Além disso, com relacao
aos pleitos indeferidos com fundamento no inciso Ill do artigo 124 da LPI, foi mantido o enten-
dimento de que a marca continua violando o que se entende por moral e bom costume, sendo
que as decisbdes contraditérias foram proferidas em janeiro de 2023, dois anos apds o primeiro
provimento poés-interposicao de recurso.

Grafico 4 - Andlise dos registros realizados pelo mesmo titular em 11 classes diferentes para protecao
da marca “KANABIS”

Deferimento pos
recurso
8

Sobrestado
16.7%

inc. I, art. 124 LPI
33.3%

inc. X, art. 124 LPI
16.7%

inc. 1%, art. 124 da LPI
25%

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo com base nos dados analisados (2023)

Os dados demonstram que ha uma evidente violacao da Teoria da Substanciacao causada
principalmente pela falta de uniformizacao das decisoes proferidas, justamente por nao haver
um entendimento tnico em relacao a pedidos realizados para a prote¢ao da mesma marca pelo
mesmo titular.

As referidas decisoes ilustram a necessidade de uma padronizacao de entendimento acerca
das marcas que utilizam o termo “cannabis” e os relacionados, por haver uma discrepancia em
relacao as decisoes proferidas, o que vem refletindo em um cenério de evidente inseguranca
juridica ao tema.
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4 Consideracoes Finais

A pesquisa demonstrou que a cannabis possui diversos beneficios, seja por suas proprie-
dades medicinais, evidenciadas com a fabricacao de éleos e medicamentos, ou pelas inimeras
possibilidades de aplicacoes industriais que podem ser realizadas com diferentes partes da
planta, servindo de insumo para diversos seguimentos como setor téxtil, civil, alimenticio, etc.

Os dados encontrados permitem concluir que o registro de marcas do mercado canabico
vem encontrando desafios juridicos que sao reflexo da auséncia de um entendimento uniforme
e do preconceito de alguns examinadores. Além disso, a auséncia de regulamentagao especifica
e mais abrangente também contribui para essas lacunas. Conforme esclarecem Oliveira et al.
(2018), a auséncia de politicas publicas voltadas para o setor e o esclarecimento sobre as ques-
toes culturais e polémicas influenciam de forma negativa para tal cenario. Por consequéncia,
os indeferimentos desses pedidos vém acarretando 6nus para o empreendedor do setor, tanto
financeiro, em relacao as taxas recursais e honorarios de advogados, quanto préatico, em rela-
cao a inseguranca juridica e ao demasiado tempo para garantir protecdo do ativo intelectual
“marca”, que é considerado um bem intangivel de grande valor. Dessa forma, recomenda-se
um estudo mais abrangente acerca do tema, visando a discussao, a compreenséao e a elabora-
cao de um guia de boas praticas que tenha como propésito a uniformizacao das decisdes do
examinador do INPL

5 Perspectivas Futuras

O desenvolvimento da ciéncia e do mercado nos ultimos anos fez com que a cannabis se
tornasse um grande ativo potencial. O mercado da cannabis se mostra cada vez mais emer-
gente. Conforme apontam os dados apresentados, o faturamento para esse mercado em 2027
ultrapassara os $15 bilhées. A criacdo de novos negécios e, respectivamente, de novas marcas
é inevitavel, o que faz com que o tema necessite ainda mais de atencao e de discussao para
que seja saneada a inseguranca juridica que vem sendo causada, possibilitando aos empreen-
dedores do setor a adocao de uma estratégia de acao eficaz nesse aspecto. Estudos voltados
para a prospeccao tecnolégica do setor vém demonstrando a necessidade de implementacao de
politicas publicas especificas para o desenvolvimento do mercado, assim como o debate sobre
0s potenciais econdmicos e ambientais da cannabis.

Sendo assim, vislumbra-se que as decisoes proferidas pelos avaliadores, servidores publicos
vinculados a autarquia responsavel pelos registros, evoluam de acordo com o entendimento
da sociedade a qual prestam servicos. A adaptacao do entendimento das decisdes aos avancos
sociais e a crescente valorizacao da cannabis como uma fonte de beneficios tangiveis é crucial
para manter a relevancia e a eficacia do sistema de registro de marcas. Acredita-se no alinha-
mento entre as decisoes do INPI e a evolucao da percepcao publica em relacao a cannabis, o que
culmina numa abordagem mais aberta e progressista no tratamento desses pedidos de registro.

Nesse sentido, acredita-se que a compreensao dos potenciais do setor e a elucidacao dos
aspectos relacionados a ofensa da moral e dos bons costumes precisarao ser reavaliadas con-
forme a interpretagao social em relacdo ao atual papel da cannabis na sociedade.
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