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RESUMO

TEIXEIRA, Maria Luiza F. Marcas de alto renome: um estudo da especial protecéo
referida pela Lei de Propriedade Industrial do Brasil. 2017. 126f. Dissertagao
(Mestrado em Empresa e Atividades EconOmicas) — Faculdade de Direito,
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 2017.

Sem sombra de duvidas, dentre as propriedades industriais, a marca vem se
destacando enormemente. Estes signos que, no inicio da histéria, dedicavam-se
apenas a distinguir a origem e o produtor de certo bem, hoje representam, de forma
autbnoma, boa parte do patriménio de uma sociedade empreséaria. Sua importancia
se agigantou de tal forma que surgiram simbolos que se destacam de maneira
extraordinéria, sdo as chamadas marcas notoriamente conhecidas e marcas de alto
renome. Estas Ultimas exercem sua forca atrativa bem além de sua categorial
original, sendo lembradas até mesmo pelos consumidores que ndo adquirem 0s
produtos que designam. O legislador reconhece maior protecdo para esta categoria,
justamente pela sua relevancia, contudo, a protecao conferida no Brasil ndo foi muito
precisa. Resumida a um dispositivo do Codigo de Propriedade Industrial que afirma
apenas que as marcas renomadas gozardo de uma protecdo especial que
perpassara por todas as categorias. A exiguidade do legislador proporcionou muitas
davidas quanto ao significado e extensdo da protecao conferida, bem como em
relacdo a prépria aplicacdo pratica pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(INPI). Este trabalho tem, por objetivo, portanto, deslindar o significado das palavras
do legislador, promovendo o entendimento sobre o tema, especialmente a luz dos
interesses tutelados, quais sejam: o interesse do consumidor, do titular e a
manutencdo da concorréncia. Para tanto, utilizou-se como metodologia a pesquisa
documental, por meio da analise de legisla¢cfes, artigos cientificos e dissertacdes.
Deste estudo, foi possivel observar a forte divergéncia doutrindria e, ao mesmo
tempo, a influéncia significativa que o Superior Tribunal de Justica exerceu na
identificacdo do significado da protecdo especial. Em suma, hoje € possivel que se
solicite o reconhecimento do alto renome de forma autbnoma, cumprindo as
inimeras exigéncias impostas pelas resolucdes do INPI, mas a protecao especial
ainda ficou restrita a simples garantia de que marcas idénticas ou similares nao
serdo registradas em qualquer categoria. Ndo se considerou a hipotese de protecao
ativa, isto é, a garantia de exploracdo em categorias similares a originaria,
diminuindo o 6nus do titular com os inUmeros registros. Também néo se pratica a
protecdo de oficio, ou seja, aguarda-se uma oposicdo ou pedido de anulacdo do
titular da marca renomada para que se impecam as intencdes de exploracdo pro
terceiros. Por fim, ha que se observar o interesse do titular sem perder de vista a
defesa da concorréncia, que no caso da Propriedade Industrial, depende
previamente de um abuso de direito por parte do titular, desviando-se da finalidade
da norma.

Palavras-chaves: Marcas. Destacadas. Especial protecéo.



ABSTRACT

TEIXEIRA, Maria Luiza F. Highly Renowned Trademarks: a study of the special
protection referred to by the Industrial Property Law of Brazil. 2017. 126f.
Dissertacdo (Mestrado em Empresa e Atividades Econdmicas) — Faculdade de
Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 2017.

Without a doubt, among the industrial properties, the brand has been
highlighting enormously. These signs that, at the beginning of history, were dedicated
only to distinguish the origin and the producer of a certain good, now represent,
autonomously, much of the patrimony of a business society. Your importance has
grown so great that symbols have emerged that stand out in an extraordinary way,
are the so-called well-known marks and marks of high renown. The latter exert their
attractive force well beyond their original category, being remembered even by
consumers who do not acquire the products they designate. The legislator
recognizes greater protection for this category, precisely because of its relevance;
however, the protection granted in Brazil was not very precise. Summarized to a
device of the Industrial Property Code which only states that the renowned brands
will enjoy special protection that will permeate all categories. The legislature's lack of
clarity has given rise to many doubts as to the meaning and scope of the protection
conferred, as well as to the practical application itself by the Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI). The purpose of this work is to clarify the meaning of the
words of the legislator, promoting understanding on the subject, especially in the light
of the interests protected, namely: the interest of the consumer, the holder and the
maintenance of competition. For this purpose, documentary research was used as
methodology, through the analysis of legislations, scientific articles and dissertations.
From this study, it was possible to observe the strong doctrinal divergence and, at
the same time, the significant influence that the Superior Tribunal de Justica
exercised in identifying the meaning of special protection. In short, today it is possible
to request the recognition of the high reputation autonomously, fulfilling the
innumerable requirements imposed by INPI resolutions, but the special protection
was still limited to the simple guarantee that identical or similar marks will not be
registered in any category. The hypothesis of active protection was not considered,
that is, the guarantee of exploitation in similar categories to the original, reducing the
burden of the holder with the numerous records. The protection of the office is also
not practiced, that is, an opposition or request for cancellation of the proprietor of the
well-known mark is expected in order to prevent intentions of exploitation to third
parties. Finally, it is necessary to observe the interest of the owner without losing
sight of the defense of competition, which in the case of Industrial Property,
previously depends on an abuse of right by the holder, deviating from the purpose of
the standard.

Keywords: Brands. Highly-reputed. Special protection
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INTRODUCAO

Com a crescente importancia da economia do conhecimento e das relacfes
digitais, a disciplina juridica dos bens imateriais torna-se cada vez mais relevante e
complexa. Um dos segmentos mais destacado e também conturbado é a
Propriedade Industrial.

Interessa-nos especialmente a Propriedade Industrial, pela relevancia
econbmica que possui para o desenvolvimento de uma sociedade empresaria, bem
como para um pais. Nao € por outro motivo que a propria Constituicdo Federal
brasileira reconhece esses bens, outorga sobre eles a titularidade individual e Ihes
caracteriza como cumpridores se um dever social, econémico e tecnoldgico.

No contexto dos bens que esse ramo do Direito trata existe um instituto
milenar, que cada dia ganha maior relevancia econdmica e social. Trata-se da
marca. Este signo utilizado para distinguir produtos e servicos causa inameras
disputas juridicas e exige maiores estudos da doutrina em busca de congregar a
defesa do titular, a concorréncia e o consumidor.

A relevancia do tema é tamanha, que existem importantes tratados
internacionais que tentam uniformizar garantias e deveremos minimos em busca de
ampliar a seguranca juridica no comércio internacional. A Convencao da Unido de
Paris (CUP) e, posteriormente, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comércio (ADIPIC ou TRIPS) guardam relevante
espaco para as marcas. Dentre as disposicOes esta o artigo 6° bis, que ganhou um
complemento com a clausula 16.3 (TRIPS). O texto da norma faz referéncia a uma
evolucdo alcancavel pelo sinal marcario. As relacbes com os consumidores, nesse
contexto, podem se desenvolver de tal forma que o signo alcance uma fama
retumbante em seu ramo de atuacdo, tanto para grande parcela do publico
consumidor quanto para consumidores eventuais. O nome dado a esse signo é
marca notoriamente conhecida.

Na versao originaria deste instituto, procurou-se garantir que todos os paises
protegessem essa popularidade adquirida, mesmo que aquele elemento
diferenciador ndo estivesse no banco de dados da autoridade de registro dos paises

signatarios. Portanto, a sua protecdo estava acima da territorialidade, existindo
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direito para o titular, mesmo que sua propriedade n&o estivesse declarada naquele
pais.

Ao lado dessa excecdo, outra surgiu nos ordenamentos de alguns paises
como, por exemplo, Franca, Italia, Espanha e Brasil. Trata-se da marca de alto
renome. A fama desse signo ultrapassa a notoriedade e alcanca a reputacao. Isso
significa que o seu destaque ndo se da apenas em um ramo de atividade, mas em
todos. Os valores compreendidos sao capazes de serem transmitidos para
quaisquer produtos ou servicos que resolvam nominar. O consumidor acredita
piamente nas qualidades de determinada marca e pressupde que qualquer coisa
que adquira, nominado por ela, terd a mesma qualidade que j4 conhece e confia.

Entretanto, no Brasil, ao dispor sobre o tema, o legislador infraconstitucional
nao foi feliz. A Lei de Propriedade Industrial trata das marcas que se destacam de
maneira extraordindria apenas em dois dispositivos (artigos 125 e 126).
Especialmente, para as marcas renomadas, o legislador garantiu apenas uma
“protecao especial” em todas as classes, nada mais afirmando.

A excessiva brevidade da lei contribui para 0 aumento do nimero de conflitos
judiciais e administrativos entre marcas e entre o Instituto Nacional de Propriedade
Industrial e os titulares das marcas, bem como provoca diversas interpretacdes
doutrinarias sobre o assunto.

E valido lembrar que estes signos ostentam valores milionarios e, por vezes,
constituem o principal ativo da sociedade empresaria, portanto, cada transacdo que
0s envolve, exige um conhecimento das consequéncias juridicas possiveis, o que
nao vem sendo contemplado, justamente pela auséncia de texto legal claro.

Portanto, € de extremada importancia conhecer o que existe, o que ja foi
pensado sobre as marcas renomadas, bem como investigar o que significa a
protecdo especial atribuida tdo singelamente pela Lei de Propriedade Industrial, sem
perder de vista os demais preceitos que norteiam a protecdo de marcas. O objetivo
deste trabalho € justamente este.

E importante compreender o instituto das marcas de alto renome no contexto
da protecdo marcaria existente, investigando sua evolucéo, inclusive legislativa, bem
cCOmo seu requerimento, as consequéncias e, principalmente, compreender o que
significa hoje a protecdo especial conferida pela Lei, analisando-a a luz da defesa

dos interesses tutelados pelas marcas, especialmente tendo em vista o titular.
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E recorrente a ideia de que as marcas seriam, dentre as propriedades
industriais, um instituto que defende apenas o interesse das sociedades
empresarias, e que nao contribuiria efetivamente com o desenvolvimento social,
devendo, portanto, ser tomada com maiores restricbes, e apenas voltar-se para a
defesa do consumidor e da concorréncia, por exemplo. No entanto, como se vera
adiante, essa nao parece uma verdade e, de fato, as marcas ganharam o mesmo
reconhecimento constitucional porque estdo nas mesmas condicbfes das demais
propriedades industriais quando o assunto € o0 auxilio ao desenvolvimento
econdmico e tecnolégico.

Para alcangcarmos os objetivos tragados aqui, 0 caminho escolhido foi dividido
em trés capitulos. O primeiro empreende uma revisao tedérica do instituo marcario,
indicando sua origem, evolucdo conceitual e pratica, funcdes, justificativas para a
sua protecdo legal e o tratamento conferido pela legislacéo péatria.

O segundo analisa as marcas que se destacam de maneira extraordinaria, ou
seja, visa a entender, conceituar, distinguir e justificar a protecdo das marcas
notoriamente conhecidas e marcas de alto renome, apresentando, também, a sua
existéncia em ordenamentos juridicos de outros paises.

O terceiro capitulo trata da disciplina no Brasil, especialmente, das normativas
dadas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial ao tema, sua evolugao, a
relacdo com as decisbes do Superior Tribunal de Justica, pontos de discussao,
culminando na tentativa de avaliar se existe uma distorcdo no entendimento dado
atualmente para a protecdo especial determinada pela Lei 9.279 tendo em vista 0s
interesses tutelados, findando por propor um possivel entendimento mais ampliado
desta protecao.

Acompanha este trabalho um apéndice. Observe-se que seria possivel anexar
a lista das marcas de alto renome no Brasil, mas a mesma em pouco contribuiria
para as discussfes apresentadas. Portanto, o apéndice, além de trazer quais seriam
essas marcas, ainda trata do nimero de depdsitos que as mesmas possuem, as
principais categorias, a convivéncia com marcas idénticas de outros titulares e

categorias em que tais marcas, caso existam, estao registradas.



12

1 MARCAS: PRESSUPOSTOS METODOLOGICOS

Para iniciar o trabalho que se propde nado existe outro caminho sendo o
conhecimento basico. Para que o leitor, com muita ou pouca informacdo sobre o
tema, possa entender o que se propde devera reconhecer o instituto da marca como
sujeito a evolucdo da propria forma de comércio, bem como devera compreender
seu conceito basico para perceber as diferencas que surgem a medida que o signo
se destaca. Assim, entdo, pede-se licenca ao leitor para comecar do comeco.

As marcas séo uma das modalidades de propriedade industrial conceituadas
pela Lei 9.279/96 como “sinais distintivos visualmente perceptiveis, néao
compreendidos nas proibi¢cdes legais” (art. 122). A doutrina, por sua vez, detalhando

0 conceito assim o expressa:

[...] sinal pelo qual o produto ou servi¢co é conhecido e distinguido no
mercado consumidor ou entre os usuarios. Em sendo sinal a marca
podera ser gréfica, figurativa, plastica, fotografica ou de qualquer
outra forma, entendida tal palavra no sentido mais amplo possivel.
Como sinal correspondente a qualquer coisa palpavel, ndo admite
limitacdes, sendo por demais amplo (SOARES, 2010, p.3).

Dos conceitos expostos ficam evidentes duas caracteristicas basicas: a
necessidade da percepcado visual, portanto, estando excluidos sinais sonoros ou
olfativos, por exemplo, e a distintividade, isto é, sua capacidade de diferenciar
produtos e servicos de similares com origem diversa. A auséncia do carater distintivo
ou a compreensédo do sinal nos itens de proibicdo estabelecidos em lei faz com que
nao surja para o titular a possibilidade de protecao juridica do simbolo.

Como as demais hipoteses de propriedade industrial, a marca demanda o
reconhecimento pelo processo administrativo junto ao Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI), que constitui o direito de exploracédo exclusiva sobre
aguele determinado simbolo.

Portanto, neste capitulo, interessa-nos conhecer um pouco mais sobre as
marcas, sobre sua importancia econdémica e especialmente sobre as suas funcdes

no contexto econdmico-juridico.
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1.1 uma breve evolucéo conceitual e legislativa

Faz-se necessario compreender a evolucdo das marcas em um contexto
historico para entender o Direito vigente. A conformacdo que o Direito Marcario
apresenta hoje € uma expressao da sociedade ocidental, como também elementos
de formacgéo desta sociedade (GUERRERO; 2009).

A palavra “marca”, em seu significado comum, de sinal, existe muito antes do
seu entendimento como modalidade de propriedade industrial. E evidenciado pela
histoéria que os povos mais antigos deixavam sinais dos mais variados por onde
passavam.

Culturas como a Egipcia, por exemplo, eram repletas de simbologias com
significados religiosos e governamentais, entre outros. Naquele periodo, classificado
historicamente como antiguidade, nédo se identificava a “marca” com a fungao que
hoje ela ocupa.

Os autores do tema costumam indicar a idade média como aquela em que a
marca comecou a apresentar algumas caracteristicas do conceito juridico atual. Ao
mesmo tempo em que se desenvolveu o comércio, comecou a surgir o embrido do

significado juridico atual do termo:

Recién en los siglos Xl y Xll, se produce lo que se conoce como la
revolucion comercial . La economia, la vida social, politica y juridica
de los pueblos de Europa, se transforman notoriamente . Una
rapida expansion de la produccion agricola interactia con un
vertiginoso incremento del nimero y extension de las ciudades,
aumenta la poblaciéon en ellas, comienza a haber un trafico interlocal
entre las diversas ciudades, aparece una nueva clase de hombres,
los comerciantes profesionales cuyas transacciones mercantiles en
gran escala conciernen tanto a la ciudad como al campo, y que
ademas se agrupan en las Corporaciones de Oficios o Guildas . Los
siglos Xl y XlI construyen algunos de los cimentos que mas tarde
seran pilares de la sociedad moderna, se crea un Derecho Mercantil,
la Lex Mercatoria, y dentro de ella también nace la marca
(GUERRERO; 2009, p. 78-79).

Evidentemente ndo se estava ainda diante do conceito juridico e sim do
emprego dos sinais com a finalidade basica de identificacdo. Para GUERRERO
(2009), era possivel identificar trés tipos de marcas: aquelas referentes as

Corporacdes de Oficio, a marca do mestre que integrava a corporacdo e a marca
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dos grandes comerciantes. Nesse periodo, as marcas eram mais figurativas e cada
corporacdo detinha um simbolo. O objetivo, no entanto, ndo era tanto o de
diferenciar produtos e sim o de identificar os membros e, por conseguinte, aqueles
gue podiam atuar livremente no comércio e industria (GUERREO; 2009).

Em pouco tempo, os simbolos identificadores das corpora¢des agregaram a
identificacdo da qualidade e prestigio, uma vez associadas a procedéncia. Assim,
agueles que adquiriam os produtos ficavam mais seguros quando da compra.

Nesse periodo as marcas também serviam para personalizar obras artisticas,
bens de familia, locais religiosos, entre outros (ARNOLDI; ADOURIAN, 2003). Enfim,
0 carater comercial que se vé atualmente ndo estava atrelado a Idade Antiga ou
Média. O momento impar para as marcas foi a Revolucdo Industrial, pois nesse
periodo as relacbes econdmicas modificaram-se espantosamente, surgindo a
producdo em série e a real necessidade de se distinguir os produtos para se garantir
clientela. Para autores como GUERRERO (2009, p.86), esse € o momento em que

surge uma nova modalidade de Direito:

Con la transformacién de la Sociedad, la funcion de la marca cambia
a tal punto, que con toda razon podemos hablar del nacimiento de un
nuevo derecho. El derecho de marcas se configura como un derecho
natural subjetivo al modo del derecho de propiedad, y responde a las
exigencias de proteccion juridica de intereses surgidos en la nueva
Sociedad de Mercado, vinculados tanto a la captacion y
mantenimiento de una clientela, como a la dinamizacion de las
transaciones comerciales poniendo énfasis en la identificacion del
producto en si.

De fato, a necessidade de diferenciar os produtos similares de uma producéo
em massa acompanhada da necessidade de titularizar o simbolo diferenciador da
mercadoria fez com que se repensasse o Direito, pois suas bases da época nao
contemplavam a plena protecdo dos investimentos e necessidades do comércio.
Nesse contexto surgiu uma das primeiras legislacdes sobre o tema (marcas) foi a Lei
Francesa de 1857, que influenciou uma série de outras normas posteriores,
principalmente na América Latina (GUERRERO, 2009).

Entretanto, a existéncia de normas nacionais nao parecia satisfatoria.
Segundo ARNOLDI e ADOURIAN (2003, p. 239) “[...] a protecdo dos direitos de

propriedade industrial concebidos no ambito do direito interno, eram insuficientes,



15

pois havia muitas diferencas entre as formas de protecdo conferida pelas demais
legislagbes [...]°. Assim como nos dias atuais, naquele periodo alguns paises
protegiam a titularidade das criacfes intelectuais em intensidades diversas, inclusive
havia quem nao ofertasse qualquer protecdo. Também eram comuns as praticas
protecionistas. Entao, percebeu-se que a criagdo de normas de Direito Internacional
poderia ser a solugdo para uma protecéo mais efetiva.

Caracterizando a tendéncia da protecdo global, criou-se a Convencédo da
Unido de Paris para Protecdo da Propriedade Industrial que teve seu inicio sob a
forma de anteprojeto, redigido em uma conferéncia diplomatica realizada em Paris
no ano de 1880. Nova conferéncia foi convocada em marco de 1883, para
aprovacao definitiva do texto, que entrou em vigor um més depois do depdsito dos
instrumentos de ratificacdo, em 7 de julho de 1883.

Destinada a harmonizar as legislacdes dos varios paises sobre a propriedade
intelectual, a CUP é um tratado de grande sucesso, com muitas adesdes. Um dos
fatores de sua popularidade pode ser o seu objetivo de conceder direitos individuais,
valorizando as criagbes humanas. Também se menciona como razdo o “fato de que
a Convencdo néo tentava uniformizar as leis nacionais, nem condicionava o0
tratamento nacional a reciprocidade. Pelo contrario, previa ampla liberdade
legislativa para cada pais, exigindo apenas paridade de tratamento entre nacionais e
estrangeiros” (GOTIJO, 2005, p.5).

Do contexto da enorme relevancia da CUP importa ressalta que foi o tratado
responsavel por uniformizar a expressao “propriedade industrial” como espécie de
“propriedade intelectual” (ARNOLDI; ADOURIAN, 2003). Ja no que se refere as
marcas, o tratado manteve em evidéncia as normas internas de cada pais, vetando
a negativa de registro de marca com fundamento em falta de protecdo no pais de
origem do depositante, por conseguinte, anulagcdes e caducidades ocorridas em
algum dos locais de depdsito ndo influenciam no registro de uma mesma marca em
outros. Por fim, ficou estabelecido o “tratamento nacional”, ou seja, 0os ndo nacionais
gue depositassem sua marca em determinado pais garantiam para Si 0S mesmos
direitos dos nacionais daquele local para o seu registro; bem como a protecéo contra
exploracdes ilegais da marca, nos termos dos artigos 9, 10 e 10 bis.

Apos a CUP, com igual ou maior relevancia, sobreveio o Acordo sobre
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
(TRIPS). Com a intencdo de ser mais abrangente, o TRIPS prop6s parametros
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bésicos para a uniformizacdo do tratamento da Propriedade Intelectual (e néo
somente da Propriedade Industrial), tendo em vista a imensa evolugdo do comércio
e interacdo entre 0s paises. Seu ponto central ndo é a concessdo de direitos
individuais e sim a observancia destes por meio de instrumentos capazes de efetiva-
los.

A secdo 2 refere-se as marcas. Em sete artigos procura adicionar questdes
nao abordadas por completo no texto da CUP. De inicio, conceitua o que considera
como marca, deixando a cargo dos signatarios a exigéncia da percepc¢ao visual ou
ndo. O mesmo dispositivo valoriza o uso de boa fé, bem como garante a qualquer
interessado a oportunidade de impugnar um pedido de registro de marca. Quanto
aos direitos conferidos, trata da chamada “marca notoriamente conhecida” e
estabelece o ambito de reconhecimento a ser considerado para que um signo possa
receber essa denominacdo. No préximo capitulo deste trabalho o tema sera
novamente abordado de forma pormenorizada.

O tratado estabelece ainda um minimo de 07 anos de duracdo do registro
prorrogaveis infinitamente. D4, ainda, ao titular o direito de ceder a marca sem a
cessao do negdcio, ou seja, reconhece a autonomia dessa titularidade em relagcéo
ao empreendimento que pode ter lhe dado causa.

A CUP e o TRIPS influenciaram enormemente a legislacéo brasileira sobre o
tema. Entretanto, a primeira norma nacional sobre marcas data de 1875. Trata-se do

Decreto 2.682 que assim dispunha em seu artigo primeiro:

Art. 1° E' reconhecido a qualquer fabricante e negociante o direito de
marcar os productos de sua manufactura e de seu commercio com
signaes que os tornem distinctos dos de qualquer outra procedencia.
A marca podera consistir no nome do fabricante ou negociante, sob
uma férma distinctiva, no da firma ou razédo social, ou em quaesquer
outras denominacdes, emblemas, estampas, sellos, sinetes,
carimbos, relevos, involucros de toda a especie, que possam
distinguir os productos da fabrica, ou os objectos de commercio.

A autorizacdo legal era bastante abrangente, mas exigia o carater distintivo.
No entanto, o Decreto ndo perdurou por muito tempo. Em 1884 o Brasil incorporou
a CUP e em 1904 foi promulgado o Decreto n° 1.236 (Lei de Marcas).

ApoOs 41 anos foi editado o primeiro Cédigo de Propriedade Industrial, o

Decreto-lei n® 7.903. Em seu artigo segundo deixava evidente a fungao da norma:
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A protecdo da propriedade industrial, em sua fun¢gdo econdmica e
juridica, visa reconhecer e garantir os direitos daqueles que
contribuem para o melhor aproveitamento e distribuicdo de riqueza,
mantendo a lealdade de concorréncia no comércio e na industria e
estimulando a iniciativa individual, o poder de criacdo, de
organizacao e de invencao do individuo.

O texto da norma de 1945 merecia ser repetido nas legislacbes seguintes,
tendo em vista que reuniu os motivos da protecdo dos signos, deixando clara sua
relacdo com o desenvolvimento do pais, bem como com a prote¢cdo da concorréncia
e da proépria dignidade humana, representada pela liberdade individual.

Além de dispor sobre a protecdo das criacbes o Decreto ainda tratava dos
crimes contra a Propriedade Industrial e a concorréncia. Existia um capitulo tratando,
inclusive, acerca da acao penal. Tais dispositivos s6 foram revogados em 1996.

Quanto as marcas, as disposicbes ndo contemplavam qualquer definicdo
sobre o tema, nem mesmo suas func¢des. Por outro lado, determinavam o0s sujeitos
gue poderiam solicitar o registro (art. 90), sendo facultado ao Governo forca-los a
realizar o procedimento de depésito a depender do tipo de produto (art. 88). A Secéo
[Il do Decreto dispunha sobre as limitagées ao registro.

Interessante observar que o legislador incluia, além das marcas, o registro de
insignia’ (simbolos capazes de distinguir estabelecimentos comerciais) e expressées
ou sinais de propaganda® (destinados a recomendar um produto, um
estabelecimento ou um servi¢o). Tratava-se de modalidades diversas do registro de
marca, com procedimento préprio.

Em 1971 foi editado um novo Codigo de Propriedade Industrial, a Lei 5.772.
Na época, as protecbes se davam para as modalidades previstas no artigo 2°:

a) concessao de privilégios: - de invencao; - de modélo de utilidade; -
de modélo industrial; e - de desenho industrial.

! “Art. 114. Constituem titulo de estabelecimento e insignia, respectivamente, as denominacdes, os

emblemas ou quaisquer outros sinais que sirvam para distinguir o estabelecimento comercial,
industrial ou agricola, ou relativo a qualquer atividade licita”.

2 “Art. 121. Entende-se por expressao ou sinal de propaganda t6da legenda, anuncio, reclame, frase,
combinacdo de palavras, desenho, gravura, originais e caracteristicos, que, destinem a emprégo
como meio recomendar as atividades comerciais industriais ou agricolas, realcar as qualidades dos
produtos, e atrair a atencdo dos consumidores”.



18

b) concesséo de registros: - de marca de industria e de comércio ou
de servico; e - de expressdo ou sinal de propaganda.

c) repressao a falsas indicacdes de procedéncia,

d) repressao a concorréncia desleal.

As garantias, no entanto, eram similares as que existem hoje: propriedades e
exploracdo exclusiva. Insta destacar que ja existia a previsdo de uma ‘licencga
obrigatéria” e até de uma desapropriagdo do privilégio, que estava relacionada a
seguranca nacional.

No Cdédigo de 1971, as marcas continuaram convivendo com as “expressdes
ou sinais de propaganda” no Titulo Il, embora, conceitualmente, a diferenca entre as

categorias fosse minima. O artigo 59 assim definia a funcdo da marca:

“[...] para distinguir seus produtos, mercadorias ou servicos, de

outros idénticos ou semelhantes, na classe correspondente a sua
atividade”, ja no artigo 73 as expressodes: “Entende-se por expressao
ou sinal de propaganda t6da legenda, anuncio, reclame, palavra,
combinacdo de palavras, desenhos, gravuras, originais e
caracteristicos que se destinem a emprégo como meio de
recomendar quaisquer atividades licitas, realcar qualidades de
produtos, mercadorias ou servicos, ou a atrair a atencdo dos
consumidores ou usuarios”.

De toda forma, o legislador reconhecia a importancia da propaganda e das
suas varias expressfes para a divulgacao do negocio. Posteriormente, todo esse
contexto de prote¢cdo concentrou-se na marca.

Importa destacar ainda a inclusdo da marca notéria. Com previsdo nos
tratados internacionais, passou agora a constar na legislagdo patria exigindo como
condicdo para a protecdo, em todas as categorias, 0 seu registro nacional.
Incrivelmente, ja sob a vigéncia da CUP (ainda que nao interiorizada), o legislador
ignorou a indicagdo da desnecessidade de registro nacional e imp0s ao interessado
a busca pelo depésito.

Alguns fatores podem ser apontados como determinantes: a dificuldade de
realizacdo de uma busca de colidéncia internacional e os interesses econémicos na
exploracdo do produto ou servico em territorio nacional (ARITA; BRAGA, 1984).

Em 1988, a Constituicdo Federal transformou a propriedade industrial,
inclusive as marcas, em direito fundamental (Art. 5° XXIX) condicionado ao

interesse social e ao desenvolvimento tecnolégico e econémico do pais.
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Embora as marcas ja estivessem incluidas nos direitos e garantias individuais
nas Constituicbes de 1946 e 1967, a referéncia ao interesse social, desenvolvimento
tecnolégico e econdbmico foi a grande diferenca da nova Carta Magna. O legislador
originario atribuiu o direito, mas ja direcionou o legislador derivado quanto a
formacdo das normas infraconstitucionais sobre o tema. Em outras palavras, em
uma sociedade solidarista, conforme pretendido pela CF de 1988, os varios
interesses de protecdo (consumidor, livre concorréncia, livre iniciativa,
desenvolvimento cientifica e etc) devem ser considerados.

Neste contexto, finalmente, em 1996, foi editada a atual legislagdo sobre a
Propriedade Industrial. A Lei 9.279 teve seu texto original apresentado em 1990 cuja
elaboracdo tinha por objetivo primordial adequar a legislacdo patria aos acordos
internacionais que foram interiorizados posteriormente em 1994. O TRIPS, pelo
Decreto n° 1.355 e a CUP pelo Decreto n° 1.263.

A legislacédo atual apresentou sensivel melhoria organizacional em relacdo as

anteriores no tema das marcas. Primeiro por extinguir institutos similares, em
segundo por iniciar o titulo pertinente com a definicdo da marca, delineando-a para o
intérprete. Também deixa evidente os direitos do titular, bem como j& indica

hipoteses em que esses ndo poderdo ser opostos a terceiros (arts. 130 e 132).

A lei inova também ao dispor ndo somente sobre a marca notoriamente
conhecida, mas sobre a marca de alto renome. Tais textos normativos seréo
analisados detalhadamente no capitulo seguinte.

Em suma, o instituto da marca evolui junto com o grande interesse econdmico
que representa, exigindo, cada vez mais, um cuidado do intérprete para sua
adequada aplicacdo. Cabe agora, aprofundar no entendimento acerca desse valor

gue acompanha os sinais distintivos, bem como no estudo de suas funcoées.

1.2 A importancia econémica das marcas

Ao longo do desenvolvimento do mercado, das relacbes comerciais e também
da propriedade intelectual, a marca foi ganhando relevancia econdémica. Sua
tradicional funcdo de identificacdo aperfeicoou-se significativamente na medida em

gue permitiram agregar ainda mais valor aos negdécios do seu titular.
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Segundo Teresa RUAO (2003, p.4), a importancia econdmica da marca
comecou a ser percebida com maior intensidade no século XX, mais concretamente

em meados da década de 80:

Uma constatagdo desta natureza resultou da observacdo de
fendmenos emergentes no funcionamento dos mercados da época,
gue incluiam frequentes e repetidas compras e fusGes de grandes
grupos econdémicos internacionais, envolvendo marcas muito
conhecidas e um alto nivel de investimentos. A investigacdo dessas
tendéncias originou a descoberta de que as marcas podiam, na
verdade, desempenhar um papel mais importante do que a mera
identificacdo de origem. Concluiu-se, por exemplo, que influenciavam
o valor das acc¢des das empresas na Bolsa; e que podiam, até, ser
compradas e vendidas por quantias bem mais elevadas do que os
bens tangiveis da organizacdo. Nessa altura, nasce a preocupacao
das empresas em fixarem o valor patrimonial das marcas,
consideradas como um dos seus principais activos, ultrapassando a
materialidade dos produtos em negociagao e das instalacdes fisicas.

Segundo PINHO (1996), a avaliacdo das marcas, sob o ponto de vista
financeiro, contou com o pioneirismo do empresario Rupert Murdoch, que em 1984
dedicou-se a estimar os valores das marcas dos titulos de jornais e revistas de sua
sociedade empresaria.

Citando AAKEN, PINHO (1996, p.47) explica que o valor da marca, 0s
critérios para sua avaliacdo, baseiam-se em cinco categorias: “fidelidade a marca,
conhecimento do nome de marca e simbolo, qualidade percebida e associacfes
promovidas pela marca e ativos do proprietario”.

Um pouco diversos sdo os critérios aplicados por uma das pesquisas mais
conhecidas na atualidade: “Best Global Brands®. Essa tem como referéncia: “o
desempenho financeiro dos produtos e servicos da marca; o papel que a marca
desempenha na influéncia da escolha do cliente; a forca que a marca possui para
comandar um preco relativo ou os lucros seguros para a empresa” (EXAME, 2016).
Em sua 172 edicdo, em 2016, Apple e Google ficaram com as primeiras posi¢oes,
avaliadas, respectivamente, em US$ 178,1 e US$ 133,25 bilhdes. Ainda sobre o

relatorio:

® Realizada anualmente pela Interbrand Global, uma sociedade empresaria especializada no tema e
responsavel pelos principais relatérios de ranqueamento de marcas.
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As cinco marcas que mais cresceram no mundo sdo: Facebook
(48%), Amazon (33%), LEGO (25%), Nissan (22%) e Adobe (21%).
Com 29 posicdes no ranking, as marcas de tecnologia e de
automoveis dominam o relatério de 2016. O varejo € o setor com
maior crescimento, com um aumento de 19%, seguido pelos setores
esportivos e de luxo, cada um experimentando uma subida de 10%.
O Top 100 tém um valor total de US$ 1,79 trilhdo, um aumento de
4,8% em relacé@o a 2015 (EXAME; 2016).

Evidentemente, a metodologia apresentada pela Interbrand ndo € a Unica
existente para apurar o valor de uma marca, mas ja serve ao propésito de
demonstrar o impacto econémico que esse ativo € capaz de gerar. Os valores sdo
contabilizados em bilhGes e, muitas vezes, constituem cifras bem maiores que 0s
bens tangiveis das sociedades empresérias. De fato, as marcas mostram-se um
patrimonio a parte no contexto econémico.

O valor da marca pode ser expresso em dinheiro, mas o relevante ndo é o
seu valor em si, mas as perspectivas que traz ao negocio. Intrinseca a estrutura do
comércio e industria, atua correlacionando o0s produtos e servigos ao consumidor.
Adotando AZEVEDO e FARHANGMEHR (2012, p.40) é possivel afirmar que:

[...] o capital da marca - também designado por valor da marca -, é
definido como um conjunto de associa¢gbes e comportamentos, por
parte dos clientes da marca, dos componentes do circuito de
distribuicdo e da empresa-mée, que permitem a marca ganhar maior
volume de vendas ou maior margem de lucro, que ndo seriam
possiveis sem a marca.

Para as empresas, a marca permite o aumento do fluxo de caixa gerado
através do seu reconhecimento, decorrendo da lealdade dos consumidores, da
eficiéncia dos programas promocionais, do aumento do potencial de extensédo de
marca (numa tentativa de dificultar a entrada de concorrentes) e facilidade de
acesso aos canais de distribuicdo, etc (AMARAL, 2014).

Também no contexto da inovacdo a marca demonstra seu valor, seja para
financiar as criacdes, seja porque € utilizada para indicar ao consumidor que ele esta
diante de algo novo no mercado, auxiliando na apropriacdo dos beneficios das
inovacoes (FIGUEIREDO; 2016), facilitando a interpretacdo e processamento das

informacdes e até diminuindo custos de marketing®.

* Corrobora este entendimento Denis BORGES (2006; p.22-23):
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Insta ressaltar, no entanto, que esse valor é criado. A marca quando nasce
vale, aproximadamente, aquilo que se investiu na sua criacdo grafica e protecéo
juridica. Assim, seu titular, por meio de investimentos em marketing, no proprio
produto ou servico, vai elaborando relagdes com o consumidor e agregando valor
aquele simbolo ou nome que nado era conhecido pelo publico. Portanto, proteger a
marca significa proteger todo esse esforco empresarial inicial e todo o valor
agregado pela marca posteriormente, tdo essencial para a continuidade e
desenvolvimento dos negécios.

Finalmente, é importante destacar que o esforco empresarial na manutencéo
e destaque do simbolo escolhido serd cada vez mais exigido. Em primeiro lugar,
dado o aumento da concorréncia causada pela insercdo continua de novos produtos
no mercado que ganham notoriedade pela divulgacdo on-line. A massificacdo das
midias sociais (Facebook, Instagran, entre outros) abriu espaco para que marcas
menos conhecidas alcancem um publico maior e mais diversificado sem um
dispéndio tdo elevado como o gerado pelos meios mais tradicionais de divulgacao
(grande midia televisiva e impressa). Em segundo, porque a forma de interagir com
o consumidor no tocante ao estabelecimento de um vinculo emocional tal que a ideia
primordial ndo é somente oferecer um produto ou servico, mas uma verdadeira
experiéncia; uma sensacgao de pertencimento, entre outros atributos. Nesse sentido,
€ muito pertinente a colocacéo de Natalia FIGUEIREDO (2016, p.26):

As marcas comeg¢am a ultrapassar as limitadas fronteiras do
consumo para invadir o espaco social. Crescem ndo sé no universo
dos produtos, mas também no dos servigos, e passam a propor um

“Mas deve-se dedicar atencdo a tal sistema de protecdo, porque a marca: a) € um dos mais
importantes fatores de apropriagdo dos resultados do processo inovador; b) tem sido utilizada como
veiculo de transferéncia de técnicas entre empresas; c) constitui um paradigma de direito de
exclusiva do sistema de propriedade intelectual.

[...]

E no setor farmacéutico que esta fungéo da marca melhor se revela: mais de 40% das marcas est&o
na classe de medicamentos e similares. Nos EUA, para 700 medicamentos registrados, existiam, em
1986, mais de 20.000 marcas que desempenhavam importantissima fungcéo de diferenciacdo - muitas
vezes artificial - de um produto clinicamente homogéneo. Na promocao de tais marcas, a industria
mantém um nivel de investimento de 25% da receita bruta - uma das mais altas de todas as
inddstrias.

A capacidade de contribuir para a fidelidade da clientela que se atribui as marcas torna-se
particularmente importante nas hipoteses em que toda uma geracéo de patentes de farmacos espira
sem substituicdo. E também o momento em que surge a industria de produtos genéricos que, livre da
barreira patentéria, passa a poder oferecer produtos - designados pelo nome cientifico ou genérico - a
precos muito inferiores aos dos concorrentes tradicionais”.
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projeto de sentido (semiética), o qual busca estabelecer uma relacdo
de cumplicidade com o consumidor. Assim, nas palavras de Semprini
(2010; p. 32), “tornam-se fortes indicadores, formas de agregacéo
coletiva e de identidade”, e, por conseguinte, um instrumento
poderosissimo no contexto social.

Em terceiro lugar, o fator crise econbmica também pode ser arrolado. De
tempos em tempos, 0s paises veem-se abalados por crises econbmicas que
diminuem o poder de compra de seus cidaddos que, por vezes, acabam
abandonando certas marcas de preferéncia e optando por outras mais baratas.

Poucos sdo os estudos e dados concretos sobre esse efeito relacionado as
marcas, mas, de forma geral, algumas pesquisas de consumo indiciam esse
contexto no Brasil desde 2015. Segundo o servico de pesquisa Latam Confidential
(LC), ligado ao Financial Times, em pesquisa realizada entre fevereiro e margo de
2015 na América Latina, das quatro categorias de produtos pesquisas, mais

brasileiros optaram por produtos mais baratos, de marcas menos conhecidas:

Por exemplo, 698 dos 1.500 brasileiros entrevistados disseram que a
gualidade era o fator mais importante na compra de produtos de
cuidados pessoais em margo, ante 785 em dezembro. Em contraste,
0 numero de entrevistados que optaram pelo preco como fator
dominante subiu de 373 a 462.

]

A pesquisa de marcas da Latam Confidential no Brasil (baseada na
mesma amostra) também mostrou declinio na preferéncia por
marcas premium para 13 dos 14 produtos incluidos no levantamento
(LAPPER; 2015).

Em 2016 o fato se repetiu. Diversas pesquisas apontaram para uma
substituicdo de marcas ou mesmo o fim do consumo de certos produtos. Os dados
sdo variados, conforme o publico pesquisado, mas a tendéncia se confirma. Em
janeiro de 2016 a Dunnhumby, multinacional inglesa especializada em ciéncia do
consumidor, apontou que 13% dos seus entrevistados admitiu estar consumindo
marcas mais baratas, sendo que no segmento de limpeza o indice chegou a 40%
(VALOR, 2016). Em abril de 2016, outras duas pesquisas apontaram a mesma
queda. Segundo a Pulso Brasil, “72% estéo trocando o que compravam por marcas
mais baratas, 61% estdo comprando menos produtos e 41% estdo deixando de

comprar certos produtos que antes faziam parte da cesta familiar’ (LAGOA, 2016).
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Ja o levantamento realizado pelo Servico de Protecdo ao Crédito (SPC Brasil) e pela
Confederacdo Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) nas capitais, mostrou que 76,9%
dos entrevistados estédo optando por marcas mais baratas (G1, 2016).

O gque se quer dizer é que as crises econémicas impdem ainda mais esfor¢co ao
empresario para que as marcas se mantenham ativas e rentaveis no mercado, o que
reforca a necessidade de considerar economicamente 0s seus investimentos no ambito
da protecéo juridica.

Apontada a relevantissima importancia das marcas, faz-se necessario
conhecer e compreender as fungbes desempenhadas por elas no contexto atual.

No ambito juridico vigente, que evoluiu de uma andlise simplesmente
estrutural para uma consideracdo das funcdes dos institutos, identificar os motivos
de existéncia de um direito é essencial para o seu exercicio legitimo, auxiliando o

intérprete a delinear sua abrangéncia.

1.3 As funcgdes da marca

Conforme explicitado, o entendimento das funcdes de determinado instituto
fundamenta sua tutela e delimita sua protecéo, dai a essencialidade deste topico em
qualquer trabalho académico, especialmente, sobre o Direito Marcario.

O estudo das fun¢des das marcas, no entanto, padece, em parte, da mesma
dificuldade que as classificacdes no Direito, isto é, cada doutrinador costuma
apresentar a sua. Assim sendo, ndo se pretende enumerar um rol taxativo de
funcdes e sim apresentar aguelas mais vistas na doutrina e mais interessantes para
as correlacdes futuras.

Destacadamente, pelo proprio conceito de marca, as funcbes sempre
gravitam em torno de uma sO6: a funcdo distintiva. Felizmente, apesar das
divergéncias, a distintividade e a funcdo de indicacdo de origem constituem um

nacleo doutrinario comum, pelo qual se pretende iniciar o estudo das fungoes.


http://g1.globo.com/tudo-sobre/spc
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1.3.1 Funcao distintiva

Segundo AMARAL (2014), as primeiras doutrinas sobre o tema acreditavam
que a distintividade estava inequivocamente ligada ao titular da marca. A
diferenciacdo estava em garantir ao consumidor que certo produto (principalmente)
provinha de uma determinada origem e detinha as qualidades conhecidas do
trabalho daquele titular.

Efetivamente, no passado, a tese poderia subsistir, ja que a marca seguia a
sorte do estabelecimento empresarial. Entretanto, quando a alienacdo passou a
ocorrer isoladamente, o entendimento inicial perdeu o seu valor e foi
redimensionado. Entdo, a funcéo distintiva, do ponto de vista subjetivo, passou a
significar “que o produto marcado emane sempre da mesma empresa ou de uma
empresa que tenha elementos consideraveis de continuidade com a empresa de
origem ou ainda que com esta tenha ligagbes atuais de natureza contratual ou
econdémica” (AMARAL apud VANZETT, 2014, p. 51).

Ainda que revisto, o conceito apresentado ndo dava plena satisfacdo ao
contexto existente, pois deixava a distintividade a sombra da origem do produto. Por
entender que se tratavam de conceitos diferentes, surgiu uma divisdo doutrinaria
sobre o tema. Alguns adotavam entao o entendimento subjetivista ja exposto, outros
autores, contudo, preferiram o conceito objetivista segundo o qual o que interessa é
gue determinado simbolo ou nome escolhido consiga diferenciar um produto do
outro estando eles no mesmo segmento. Segundo SCHMIDT (2013, p.52), “a
classificacdo das marcas em fortes e fracas se da num contexto objetivo de
distintividade, que leva em conta as diferengas das marcas entre si e com 0s nomes
comuns dos objetos que designam, sem correlacdo com a identificacdo subjetiva de
sua origem”.

Evidentemente, com a complexidade das relacbes comerciais, terceirizacoes
e licenciamentos, a distinvidade deve ser avaliada em relacdo ao signo e nada mais.
A possibilidade de também caracterizar a origem deve ser entendida como outra
funcao.

Portanto, ndo atenderdo a funcdo da distintividade signos “de carater
geneérico, necessario, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver

relacdo com o produto ou servico a distinguir” (art. 124 VI da LPI) ou “ainda
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reproducdo ou imitagdo, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca
alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou servico idéntico, semelhante
ou afim” (art. 124 XIX da LPI).

1.3.2 Funcao de indicacao de origem

Autbnoma em relacéo a distintividade, a indicagdo de origem j& foi a principal
funcdo marcaria, principalmente quando ela estava atrelada ao estabelecimento.
Atualmente, a indicacdo de origem possui outro significado aos olhos do
consumidor, relacionado ao conjunto de produtos que possuem aquela marca.
Conforme resume BARBOSA (2007, p.8):

A “origem“ a que se refere o direito de marcas é simplesmente o
valor concorrencial resultante da coeséo e consisténcia dos produtos
e servicos vinculados a marca, que, na perspectiva do consumidor,
minoram seu custo de busca de alternativas, e, da perspectiva do
investidor, representam a expectativa razoavel de uma clientela. Esta
relacdo fatica e bilateral, que se realimenta, transcende as licencas,
prescinde da garantia de qualidade, ignora a geografia e as
peculiaridades de um estabelecimento fabril.

E claro que é possivel que uma marca indique efetivamente a origem dos
produtos; que exista uma relacdo intensa entre ela e o titular/produtor. Basta
pensarmos em um estilista, por exemplo, cujos modelitos sdo confeccionados pelo
préprio e vendidos sob encomenda com a marca que leva o seu sobrenome. Mas,
em geral, até no mundo da moda (em que a pessoalidade € traco marcante) a
origem esta desvinculada do conceito de “ser proveniente de” °.

E importante frisar que existem, no Direito Brasileiro, marcas naturalmente
correlacionadas a origem ou ao modo de producéo; sdo as marcas de certificacédo e

as marcas diretamente relacionadas as indicacdes geogréficas.

® Neste sentido, como prova da desvinculacéo, em fevereiro de 2016, o famoso estilista Alexandre
Herchcovicth deixou o controle de sua prépria marca (que leva o seu nome):

“Um dos principais estilistas do Brasil e fonte inesgotavel de licenciamentos, Alexandre
Herchcovicth anunciou na manhéa desta terca (23) a saida do controle de sua marca prépria, criada
nos anos 90. Em 2008, ele vendeu a grife para o grupo InBrands, de Nelson Alvarenga, também dono
da Ellus” (JUNIOR, Jodo Batista. Alexandre Herchcovitch deixa o comando de sua marca. Veja S&o
Paulo, fev. 2016. Disponivel em:< http://vejasp.abril.com.br/blog/terraco-paulistano/alexandre-
herchcovitch-deixa-o-comando-de-sua-marca/>. Acesso em: outubro de 2016).
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Nos termos do artigo 123 Il da LPI, marca de certificacdo “é aquela usada
para atestar a conformidade de um produto ou servico com determinadas normas ou
especificacdes técnicas, notadamente quanto a qualidade, natureza, material
utilizado e metodologia empregada”. Pelo proprio conceito, observa-se que a marca
de certificacdo tem em sua natureza a ligagdo com a origem, significando que o
produto detentor daquele sinal passou por um crivo de um ente com competéncia
técnica para uma avaliacdo de conformidade normativa ou fatica. Portanto, existe
uma relacéo de origem.

Da mesma forma, no caso de marcas de indicacdo geografica, os produtos
que a possuem séo fabricados seguindo um determinado modo de producédo® que foi
apresentado e reconhecido no processo de registro da indicacdo, ou ainda, é
proveniente de um determinado local, com caracteristicas peculiares’, igualmente
verificadas no processo de concessdo da indicacdo geografica. Nesses casos néo
h& duvidas: existe uma relacdo ente marca e origem.

Apesar do exposto anteriormente, € possivel verificar certa manutencdo
juridica da funcédo de indicacdo de origem, na modalidade originaria, na Lei de
Propriedade Industrial brasileira. O artigo 124, inciso X fala expressamente que nao
€ registravel “sinal que induza a falsa indicacdo quanto a origem, procedéncia”. Essa
manutencdo se da em homenagem ao consumidor, que pode ser levado a crer que
aguele produto pertence ao mesmo fabricante.

Assim, a protecdo juridica aos casos em que exista risco de associacao
indevida e a extensao da tutela marcaria aos produtos semelhantes estédo, também,

baseados na funcéo de indicag&o de origem (SCHMIDT, 2013).

1.3.3 Funcao de garantia de qualidade

Bastante controversa esta funcdo, tendo em vista que a propria nocdo de
qualidade é subjetiva. Do mesmo modo ha o fato de existir uma diferenca entre a

qualidade da marca e a qualidade do produto.

® LPI, Art. 177. Considera-se indicagdo de procedéncia o nome geografico de pais, cidade, regido ou
localidade de seu territério, que se tenha tornado conhecido como centro de extracdo, producéo ou
fabricac@o de determinado produto ou de prestacéo de determinado servico.

" LPI, Art. 178. Considera-se denominacao de origem o nome geogréfico de pais, cidade, regido ou
localidade de seu territdrio, que designe produto ou servico cujas qualidades ou caracteristicas se
devam exclusiva ou essencialmente ao meio geografico, incluidos fatores naturais e humanos.
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Boa parte da doutrina entende que a qualidade do produto ndo pode ser uma
garantia juridica da marca, do contrario, qualquer variacdo na qualidade esperada
repercutiria sobre a protecdo marcaria e isso nédo ocorre.

A funcdo da garantia da qualidade significa entdo o reconhecimento de que o
consumidor atribui uma qualidade, seja ela qual for, a determinada marca e espera
gue esse padrao se repita nos demais produtos com o0 mesmo signo.

Por isso, Lélio SCHMIDT (2013) defende que a garantia de qualidade da
marca € um direito do fabricante/titular, permitindo-lhe defender-se nos casos de
contrafacdo de seus produtos. Nessas situagcbes, a decepcao de um consumidor
ludibriado recairia sobre a marca pirateada e isso afetaria diretamente os interesses
econdmicos do titular/fabricante.

Observe-se que essa relacdo qualidade-marca € essencial para o empresario
que investe efetivamente para incutir essa ideia no consumidor, portanto, Ihe é dado
defender esse investimento essencial para o seu produto. E preciso lembrar sempre
a clara licdo de José de AMARAL (2014, p.46):

A marca funciona assim como um centro de imputacéo por parte dos
consumidores, das qualidades ou defeitos que conferem a um dado
produto ou servico, estes mecanismos de associacdes de ideias
permitem que uma empresa mediante o recurso as marcas, promova
a comercializagdo dos seus bens através de politicas de qualidade
ou campanhas publicitarias e que veja assim fixar-se uma clientela
em torno da marca do produto ou servico, ou mesmo, em torno do
proprio titular, gerando assim mais volume de vendas e
consubstancialmente maior valor econémico.

Tendo em conta os argumentos anteriores, ainda existe uma divida: se a
alteracdo da qualidade do produto nado influencia no reconhecimento juridico da
marca, qual a funcédo do disposto no artigo 124, X da LPI1? O que o legislador quis
dizer quando impediu o registro de marca que induza a falsa indicacdo de
qualidade? A resposta esta na diferenca entre qualidade do produto e qualidade da
marca. E vedado que a marca seja composta por simbolo qualificante do produto
gue nao corresponda as carateristicas reais dele. Se a marca possui como elemento
nominativo (ainda que ndo exclusivo) a expressao “diet” o produto deve atender as
caracteristicas desse mercado. Do contrario, o consumidor estaria sendo ludibriado

pela marca, o que ndo € permitido.



29

1.3.4 Funcao publicitaria

A marca, por si s6, carrega consigo uma mensagem publicitaria, um
sentimento, uma ideologia, uma ideia que o consumidor capta assim que a vé, ainda
gque nada mais seja dito. Gracas a essa funcdo, o consumo nao se da
exclusivamente pelas caracteristicas do produto ou servico, mas também pela
mensagem transmitida pela marca. Aqui se encontra um enorme valor econdémico,
autbnomo das marcas, principalmente aquelas que se destacam para além de seus

segmentos originarios:

Com a exploracdo desta apeténcia, a marca deixou de ser um mero
signo distintivo de produtos ou servi¢os, para se tornar um valor em
si mesmo, dotado de um selling power que extravasa notoriamente a
mera funcgdo distintiva e identificadora de produtos e servicos. Neste
contexto a marca ndao é mero sinal extrinseco identificador e
diferenciador dos produtos ou servicos marcados, tornando-se numa
verdadeira qualidade ou carateristica do bem em que é aposta, per
se, ndo raras vezes mais apetecivel que o produto ou servigo
(AMARAL, 2014, p.61).

Um exemplo pertinente da forca publicitaria pode ser observado nas marcas
de luxo. Suponha a necessidade de comprar uma alianca. Pense-se que o modelo
escolhido é bastante comum, arredondada, anatdmica, com 0s nomes e data
gravados. Existem varias lojas e marcas aptas a fornecer esse produto com a
mesma qualidade, mas determinado consumidor prefere adquirir o par de aliancas
na TIFFANY, marca, reconhecidamente, de alto luxo e, portanto, com precos
bastante elevados. No caso narrado o consumidor ndo esta comprando apenas as
aliangas, esta adquirindo e transmitindo uma mensagem de luxo, riqueza e
sofisticacao.

Embora a tutela juridica da funcdo publicitaria pareca evidente, seja pelo
investimento econdmico realizado, seja pelo reforco da distintividade que consegue
imprimir, existem vozes dissonantes.

Ocorre que a fungéo em questéo, por vezes, envolve a publicidade sugestiva,
capaz de provocar no consumidor a vontade de obter aquilo que ndo lhe é
necessario, ou que lhe € necessario, mas com um pre¢co maior que o encontrado em

produtos do mesmo segmento com qualidade similar. Além disso, tal situacao
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poderia servir como um desestimulo da concorréncia, pois aquelas sociedades
empresérias detentoras de capital suficiente para contratar boas agéncias de
propaganda e veicular sua mensagem em varias midias seriam quase imbativeis
frente aquelas sociedades mais humildes, no aspecto financeiro (AMARAL, 2014).

Em que pese a possibilidade de que isso tudo aconteca, também é possivel
que ndo haja a escala necessaria para trazer prejuizos sociais. Em primeiro, a
publicidade sugestiva ainda ndo é capaz de obrigar a realizacdo de uma
determinada compra. De fato, ela pode exercer um maior ou menor grau de
influéncia a depender do discernimento do individuo a que se direciona®, entretanto,
ainda assim, a autonomia da vontade continua existindo, e a realizacdo da compra
ocorre por uma decisdo. Nao é licito recriminar a vontade de um consumidor de
possuir e transmitir uma determinada mensagem subjacente a marca. Ademais,
varias ideias presentes em marcas sao queridas pela ordem social; por exemplo, a
sustentabilidade.

Sob a perspectiva da concorréncia, para que exista efetivo prejuizo, boa parte
dos consumidores deveria ser, necessariamente, levado ao consumo da marca que
tem melhores condi¢des de investir na sua divulgagéo, entretanto, isso nem sempre
ocorre. E claro que aquele que mais se divulga tem maiores chances de consumo,
mas a fidelidade do consumidor depende de outros fatores, tais como as condi¢gbes
econdmicas pessoais, convic¢des ideoldgicas ou afinidade com o produto.

Outro importante aspecto € que a revolucao digital permitiu a expansao dos
meios de divulgacdo menos custosos, permitindo que sociedades empresarias
menos abastadas conseguissem uma boa divulgacao de seus bens e servicgos.

Portanto, ndo existe motivo para negar a funcao publicitaria tutela juridica,
afinal ela representa o valor autbnomo da marca, que é alcancado mediante elevado
investimento do empresario que merece ser protegido em busca do retorno

econdmico.

® Por isso existem regras especificas para a propaganda direcionada para criancas no Brasil. Ver
Resolucdo 163/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Crianca e do Adolescente.
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1.3.5 Funcao informativa

Alexandre MACHADO (2013), baseado na obra de Claudio Barbosa,
acrescenta como funcéo das marcas a sua capacidade informativa.

De fato, como ja dito anteriormente, as marcas carregam um aglomerado de
informagdes do rol de produtos ou servicos que denomina, do agende produtor e
também das impressdes dos consumidores.

Em virtude disso, é vedada as marcas a vinculacdo de falsas informacdes
sobre o produto que diferenciam, conforme o disposto no artigo 124 da LPI. No
entanto, ndo parece existir prejuizo juridico para a marca sobre a qual incida
veiculacdo de ideias falsas. Exemplificando: certa marca (seu titular) pode praticar
greenwashing ao veicular constantemente na midia informag¢des que a associem a
um robusto programa de sustentabilidade, capaz de preservar bens ambientais
qguando na verdade pratica apenas atos isolados de compensacéo.

Neste caso, embora possa haver uma intensa repercussao econdémica para a
marca, quando “a realidade vier a tona”, ndo parece existir uma repercussao juridica,
pois se trata de caso diverso do previsto no artigo 124 da LPI, em que a marca pode
provocar o engano do consumidor sobre os préprios componentes do produto ou
servigo.

Existe ainda uma perspectiva de que a marca poderia trazer uma informacao

do titular passivel de protecéo diferenciada por meio dela:

A protecdo da informacdo (aqui, aplica-se 0 mesmo conceito as
marcas e sua distintividade) variara em funcdo de suas
caracteristicas intrinsecas, de caracteristicas relativas ao préprio
criador, e fundamentalmente, variara em funcdo de sua relagdo com
0 mercado, pois uma informacdo podera ser considerada “bem
intelectual” em funcdo dos potenciais efeitos econbmicos da
informacdo no mercado produtivo e na geracdo de novas
informagdes técnicas (MACHADO, 2013, p.77).

Mesmo tendo em vista a posi¢cdo do autor, embora se reconhegca que as
modalidades de propriedade intelectual possuam intensa quantidade de
informagdes, parece pouco provavel que a marca traga uma informagao “extra”,
capaz de exigir uma protecdo que ja ndo esteja abarcada pelas outras funcgodes,

como a publicitaria, por exemplo.
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Em um esforco de raciocinio, pense-se no caso da marca tridimensional.
Talvez a forma inovadora e Unica, protegida por meio da marca, seja possivel
apenas por meio de uma técnica igualmente inovadora, mas ndo patenteada,
mantida em segredo. Nesse caso, parece que a marca resguarda também essa
técnica (que ndo deixa de ser uma informacéo de ordem tecnoldgica).

Ainda sobre a funcdo informativa, Denis Borges BARBOSA (2013) faz
relevante consideracédo quanto ao uso da lingua. O autor destaca que as expressdes
empregadas como marcas sdo de uso comum da lingua e, portanto, de livre
emprego. Nao é possivel que se impeca a utilizacdo da expressdo, e com ela as
informagdes associadas, porque agora recai sobre ela a prote¢cdo marcaria.

De outro angulo, as préprias informacgdes criadas pelo titular, voluntariamente
ou ndo, que passaram a fazer parte daquela marca, ndo podem ter seu uso
impedido pelo titular.

Apenas para exemplificar o que foi dito, observe-se dois casos midiaticos. O
primeiro relativo a Petrobras; o segundo, envolvendo a marca Toddynho da
PepsiCo.

A Petroleo Brasil S.A. constituiu como sua principal marca a expressao
“Petrobras”, hoje reconhecida como marca de alto renome no Brasil. Como é de
conhecimento publico, a sociedade empreséria estd envolvida em uma série de
escandalos relativos a corrupcdo. Em virtude disso, € bastante comum que sua
marca seja utilizada, com variacdes artisticas, para representar esse fato histérico
(ver figura 1).

Ja no caso da PepsiCo, em 2011 no Rio Grande do Sul, ocorreu um incidente
em que caixas do seu achocolatado, designado pela marca “Toddynho”, foram
contaminados por produtos de limpeza e, posteriormente, consumidos®. Os
problemas de saude causados nos cidadaos gerou enorme repercussao, fazendo

surgir na midia uma versao satirizada do seu produto (ver figura 1).

® G1. Criancas tomam achocolatado misturado com detergente no RS. Publicado em 07/10/2011. Disponivel em:<
http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2011/10/criancas-tomam-achocolatado-misturado-com-
detergente-no-rs.html>. Acesso em: 25 dez. 2017.
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Figura 1 — Funcao informativa das marcas

PISTAS OF Ques

Fonte: elaborada pela autora com imagens disponiveis no meio digital.
Nos dois casos, qualquer tentativa de impedir a veiculacdo das imagens com

base na protecdo as marcas poderia configurar uma restricAo ao acesso a

informagao, neste caso, consubstanciada em uma imagem.

1.3.6 Funcao econdmica

A funcdo econdmica diz respeito ao reconhecimento do valor da marca em si,
como bem juridico de carater econémico préprio, liberto dos produtos e servicos que
nomeia, exigindo investimentos por parte do empreendedor. Sao oportunas as
palavras de Denis BARBOSA (2007,p.6):

Uma perspectiva mais compativel com o sistema brasileiro seria
considerar a marca primordialmente como uma seguranca legal de
retorno do investimento na criagdo da imagem do bem ou servico
perante o publico [...]

O titular da marca cria o bem ou servico e o introduz no mercado
essencialmente para haver o retorno de seu investimento; poucos
terdo em memoria a importancia social de dar emprego, ou 0 mérito
de atender as demandas e necessidades humanas. Assim, €
primordialmente para justificar tal interesse que se protegem as
marcas. Ai estard o interesse subjetivo puro; a importancia da marca
guanto a informacdo e escolha autbnoma do consumidor sera um
interesse acessorio, na perspectiva do Direito da Propriedade
Intelectual e, até que seja subjetivado num caso especifico, objeto
apenas de direitos difusos.
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O autor se refere a perspectiva nacional, uma vez que nos Estados Unidos a
funcdo econdmica visa proteger dois aspectos: a diminuicdo de esfor¢co na busca do
consumidor pelo que a marca significa e ainda o incentivo que concede ao
empreendedor na manutencdo da qualidade conhecida pelo consumidor
(BARBOSA, 2007).

Apesar dos mercados bastante diferenciados, a evolugao brasileira permite
gue esses valores sejam, também, incluidos nas funcdes reconhecidas pela ordem
juridica patria. Basta pensar no enorme crescimento das franquias'®, em que a
marca exerce justamente a diminuicAo na busca do consumidor, pela fama
anteriormente adquirida. Portanto, ela é fator relevante para a escolha deste modelo
de negocio pelo empreendedor e esta, certamente, embutido nos custos da
transacao.

Quanto ao incentivo a manutencdo da qualidade, parece extraivel da funcdo
de garantia de qualidade, como destacado no tdpico pertinente. Embora nédo seja
uma obrigacdo da marca, é uma relacdo salutar, que o empresario visa manter, sob
pena de desvalorizar enormemente todo o esforco investido na marca.

A funcdo econdmica € o reconhecimento da relagcéo entre titular e marca que
é diversa e tdo importante quanto a relacdo entre marca e consumidor. De fato, os
signos servem a distingdo entre produtos e servicos da mesma categoria, e,
portanto, protegem o consumidor. Contudo, a evolucdo do mercado demonstrou que
ndo € somente essa a importancia da marca. Ela tem um valor préprio e
relevantissimo para o negécio, sendo capaz de induzir até a inovacdo. Dai a
impossibilidade de tratar a fungdo econbmica, e consequentemente a relacdo entre
titular e marca, em patamar inferior a protecdo do consumidor no estabelecimento

das normas juridicas sobre o tema.

'% para maiores informacées veja: ABF. Setor de franquias cresceu 11,9% e faturou R$ 115 bilhdes
em 2013, segundo ABF. Disponivel em: <http://www.portaldofranchising.com.br/noticias/setor-de-
franquias-cresceu-119-e-faturou-r-115-bilhoes-em-2013-segundo-abf/>. Acesso em: out. de 2016.
FOLHA DE SAO PAULO. Na contram&o da economia, franquia cresce com fama de negdcio seguro.
Disponivel em:< http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/06/1780585-na-contramao-da-economia-
franquia-cresce-com-fama-de-negocio-seguro.shtml>. Acesso em: out. de 2016.
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1.4 Os interesses tutelados pela protecdo dada as marcas

Quando do estudo da origem dos signos e sua protecao juridica, foi possivel
perceber que tais signos contemplavam a necessidade de diferenciar os agentes do
comércio, em se tratando de artesdos ou corporacdes de oficio. Para informar o
comprador de uma forma objetiva acerca da origem do produto, a ado¢céo de um
simbolo foi uma importante solucgéo.

Com a introducdo das manufaturas e a producdo em larga escala, a
identificacdo ficou ainda mais relevante, uma vez que o numero de concorrentes
aumentou enormemente. Ocorre que, sem algum signo para diferenciar produtos,
nao seria possivel angariar clientela e garantir o retorno de todo o investimento
realizado.

A complexidade das relacbes econdbmicas e da producdo de bens e
fornecimento de servicos aumentou ao longo dos anos e junto com ela cresceu a
importdncia da marca, que ganha, atualmente, um carater autbnomo, de bem
juridico comerciavel independentemente de produtos ou servicos.

Assim, deste contexto, é possivel perceber que a protecdo dada as macas
contempla alguns centros de interesse, especialmente o titular, o consumidor e a

concorréncia.

1.4.1 Da protecdo ao consumidor

Nos termos do Cdédigo de Defesa do Consumidor, artigo 2°, o “consumidor é
toda pessoa fisica ou juridica que adquire ou utiliza produto ou servico como
destinatario final”. Embora existam controvérsias acerca desse conceito, para os fins
desta pesquisa, 0 mesmo deve ser interpretado da forma mais ampla possivel, ou
seja, sempre em caso de vulnerabilidade técnica, juridica ou econdémica, estar-se-ia
diante de um consumidor.

A protecdo do consumidor esta prevista na propria Constituicdo Federal, em
seu artigo 5°, inciso XXXII, que deu origem ao codigo proprio da area. Mas, a defesa
do consumidor também se faz por outras legislacdes, como a concorrencial, lei de

locagdes, inclusive a Lei de Propriedade Industrial.
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Especificamente, no caso das marcas, por serem sinais que induzem ao
consumo, elas também sdo protegidas para que o consumidor seja amparado, isto
€, com o auxilio das marcas o comprador tem maior facilidade na escolha dos
produtos, justamente por reconhecer nelas informacdes (ou significacbes) que
considera relevantes e em consonancia com suas necessidades. Se fosse permitido
a qualquer um o emprego da marca alheia ou de marca similar o consumidor sairia

diretamente prejudicado, pois adquiriria algo diverso do seu interesse.

Assim, as marcas como elementos significantes sdo capazes de
orientar o consumidor no momento da contratacdo, através de
gualidades subjetivas inerentes as marcas que identificam. Diante
deste quadro, no qual o consumidor passa a consumir marcas € nao
necessariamente produtos ou servigos, na medida em que € atraido
pela forca promocional e o valor agregado a marca, e também nos
casos de produtos ou servigos necessarios, no qual o consumidor 0os
adquire baseados na confianga pré-existente com a origem (marca)
dos produtos/servicos contratados, € que se deve proteger o
consumidor (CORREA, 2009, p. 151).

E também possivel fundamentar a protecio do consumidor como um
interesse legislativo subjacente a protecdo das marcas a partir do direito a
informacéo.

Também no ambito da ordem constitucional, € garantido a todos o acesso a
informacéo, resguardado o sigilo profissional (CF, artigo 5°, XIV). Desse dispositivo
ressalta uma série de discussdes envolvendo o publico e o privado, bem como a
natureza e o tipo de protecdo de informacfes. Sem adentrar no mérito, existe um
interesse publico na concessdo do acesso, dai a criacdo de normas proprias sobre o
tema no ambito federal e estadual.

Especialmente, no caso da iniciativa privada, a protecdo das informacoes
parece estar relacionada a dignidade da pessoa humana, direito a privacidade e
preservacao da boa fé. Toda vez que uma informacao ou a falta dela fere um desses
principios/direitos, o acesso pode ser negado ou concedido.

Nesse sentido, o conjunto de informagdes que a marca representa merece
protecdo em nome da prépria fidedignidade dos dados colocados no mercado, sob
0S quais recai a confianca dos adquirentes, dos comerciantes e fabricantes daqueles

produtos assinalados.
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Além da protecdo ao consumidor, temos a tutela dos interesses do titular, que
convive com os demais interesses tutelados, mas que merece um olhar cuidadoso

na interpretacdo e criacdo das normas sobre o tema.

1.4.2 Da protecdo ao titular

O registro de marca se da, especialmente, em protecdo ao individuo que
investiu seu tempo e recurso naquele signo, como forma de angariar notoriedade ao
seu produto ou servigo diante da multiddo de opcbes existentes no mercado. Nas
palavras de Denis BARBOSA (2011,p.48):

O interesse constitucional nas marcas é o de proteger o investimento
em imagem empresarial, mas sem abandonar, e antes prestigiar, 0
interesse reverso, que € o da protecdo do consumidor. Assim, aquele
gue se submete ao registro, e usa continuamente o signo registrado,
pode adquirir do seu publico o respeito ao investimento que fez, com
a responsabilidade de quem se assegura que tal investimento nao é
passageiro, irresponsavel ou descuidado.

[...]

Assim, 0 uso socialmente adequado da marca é prestigiado em
direito enquanto ele se exerce ativa e realmente na economia. Esse
uso adequado implica numa resposta do direito, protegendo o fundo
de comércio do titular, e com isso beneficiando o consumidor.

Do trecho acima ressaem algumas consideracdes relevantes quando o
assunto é a titularidade. A primeira € a aceitacdo de que a protecao ao titular e seus
direitos séo de interesse publico, pois a seguranca para a realizacdo de investimento
e 0s consequentes ganhos individuais e sociais, em geral, sdo importantes para uma
sociedade que vive o modo de producéo capitalista. Neste sentido, parafraseando
Soto, Luciano TIMM e Renato BRENDLER (2011, p. 90) asseveram:

[...] tem-se que a propriedade exerce outras fun¢des para além de,
tdo somente, proteger a posse, como a de conferir seguranca as
transacdes, 0 que gera um incentivo aos cidaddos no sentido de
“respeitarem titulos, honrarem contratos e obedecerem a lei”. Por
isso, a assinacdo objetiva da propriedade tende a fazer com que o
seu titular dé a melhor destinagcdo aquilo que titulariza, maximizando
a sua utilidade, vez que preferird mais gozar dos seus beneficios a
suportar 0os seus custos. E a internalizagédo € perfeita quando todos
0s custos e beneficios entram no processo de tomada de decisdo do
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titular da atividade que os gera. Definir claramente direitos de
propriedade tem por consequéncia promover essa internalizacéo.

A segunda, diz respeito ao “uso socialmente adequado da marca”, ou ainda,
nos termos constitucionais: “tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnolégico e econdmico do Pais” (CF, artigo 5° XXIX). Dessas frases € possivel
extrair certa condicionante da protecédo conferida pela lei que merece a atencéo do
intérprete.

Alguns autores, como Lélio Schmidt (2013), afirmam que isso nada mais é do
que a funcao social; a mesma a que a Constituicdo Federal se refere quando trata
do direito de propriedade. Considerando ou ndo dessa forma, o fato € que um
primeiro pensamento equivocado deve ser afastado de imediato: o interesse social
ou a funcao social ndo significam interesses estatais ou socializacdo do bem.

Quando se fala no uso socialmente adequado da marca, a intencao € indicar
gue ela deve ser utilizada e que o0 seu emprego deve estar em consonancia com a
finalidade de sua criagdo, bem como ndo deve ser utilizada contra outros interesses
tutelados pelo ordenamento.

Portanto, basta que o titular utilize o signo conforme as funcdes ja descritas
anteriormente e que a utilizacdo esteja em harmonia com os interesses tutelados
pelo proprio instituto, bem como outros que sejam protegidos pelo ordenamento
juridico. Assim, o emprego da marca estara atendendo a disposi¢édo constitucional e,
portanto, estariam garantidos os direitos do titular.

Mais que reconhecer o interesse publico pautado no direito a protecdo do
investimento realizado e também a livre iniciativa, ha que se reconhecer a existéncia
de um direito subjetivo fundamental.

O titular de uma propriedade industrial, em especial no caso de uma marca,
estd assegurado pelo disposto no artigo 5°, XXIX da Constituicdo Federal, bem
como pelo proprio inciso XXII.

Embora exista intensa celeuma acerca da aceitacdo de que o direito subjetivo
gue abarca as marcas seria a propriedade, ndo parece existir outro caminho.

Assim como ocorre na propriedade material, na versdo imaterial o titular
exerce sobre o bem o dominio, uma sujeicdo da propriedade ao seu poder de usar,

gozar, dispor e reivindicar.
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A versdo imaterial também n&o foge do conceito complexo de propriedade,
que inclui relagbes entre o titular do bem e a coletividade de pessoas. Para o
proprietario de um direito de marca existem obrigacbes com a sociedade, de
utilizacao, e de utilizacdo em consonancia com a finalidade do instituto, sem o seu
emprego para infringir prejuizos para o coletivo.

Finalizando, nas palavras importantes de TEPEDINO e SCHREIBER (2005,
p.110):

Este rol de protegcdes “classicas” a propriedade privada, ja
exaustivamente descrito pela doutrina, vem, no que aplicavel, tutelar
também aquelas novas situacdes juridicas subjetivas cuja formulacao
tem sido construida com base no modelo proprietario. Assim, as
marcas, patentes e todas as expressdes da assim chamada
“propriedade intelectual” vém artificialmente desenvolvidas sob os
moldes de um estatuto proprietario, justamente para atrair a eficacia
protetiva que se atribui a propriedade privada.

Por fim, cumpre tratar de outro interesse publico tutelado que vem ganhando

importancia na contemporaneidade brasileira, qual seja, a protecédo a concorréncia.

1.4.3 Da protecdo a concorréncia

A protecdo a concorréncia, tdo importante para o desenvolvimento de um
ambiente econbmico saudavel, € um dos interesses tutelados pela marca. Trata-se
de interesse publico que tem como pilares a livre iniciativa e a represséo ao abuso
de poder econdmico, ambos previstos na Constituicdo Federal, respectivamente,
nos artigos 170 IV e 173, 84°.

No passado, acreditava-se que a protecdo a concorréncia e a propriedade
intelectual eram incompativeis. O monopodlio temporario concedido ao titular
derrogava as normas de concorréncia em prol da promoc¢ao da inovacéao (RIBEIRO;
ROLIM, 2011). Entretanto, hoje o entendimento € que sdo ramos complementares e
até mesmo que a protecdo do conhecimento propulsiona a concorréncia.

Especialmente no caso das marcas, 0s autores destacam sua importancia no
processo competitivo por dar ao consumidor, por meio do simbolo, uma série de
informagdes que lhe permite escolher um ou outro produto/servico (SCHMIDT,

2013). Além disso, é possivel afirmar que a sua finalidade “esta em diretamente
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instrumentalizar o processo competitivo, garantindo a prote¢éo e continuidade dos
investimentos em produtos e servicos, e, assim, criar condicbes para o
desenvolvimento tecnoldgico e econémico do pais” (FIGUEIREDO, 2016, p. 30).

Em momentos posteriores serdo abordadas outras relacdes entre as marcas
e a concorréncia. Por hora, basta compreender que a marca tem como interesse

subjacente a protecéo da concorréncia.

Neste primeiro capitulo procurou-se trazer ao leitor conceitos e questdes
bésicas acerca das marcas. Em suma, espera-se que se perceba a transformacao
sofrida pelo conceito que, em sua origem, servia apenas para distinguir um
determinado fabricante ou artesdo, mas que, na pés-modernidade, € um verdadeiro
bem juridico autbnomo que transita comercialmente e que exige do titular
investimentos constantes.

Essa mesma evolugcdo pdde ser percebida pela andlise das funcbes
exercidas. Estas ddo o contorno ao Direito Marcério e permitem avaliar os casos
concretos, determinando se a atuacéo do titular se faz legitima ou nao.

Nao menos importante é conhecer os interesses tutelados pela marca. O
consumidor, o titular e a concorréncia sdo centros de interesse que, em varios
momentos, a legislacdo tenta promover com equilibrio. No entanto, a conjuncédo dos
interesses nem sempre é facil, exigindo a ponderacédo e a restricdo das normas que
dizem respeito a cada um desses centros.

Entretanto, interessa para este trabalho ndo as marcas “comuns”, isto €,
aguelas que se limitam a um determinado ramo de atividade. Importa aqui tratar das
marcas que adquirem uma singularidade; que se destacam acima das demais de
uma forma economicamente e juridicamente notavel e que, por isso, merecem uma
protecdo diferenciada. O proximo capitulo serd dedicado a explicitacdo dessas

marcas “especiais”.
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2 AS MARCAS QUE SE DESTACAM DE MANEIRA EXTRAORDINARIA

As marcas tém como funcdo principal a diferenciacdo em um mesmo
segmento. O desenvolvimento de um signo especifico visa a informar o consumidor
de que aquele produto ou servico é distinto daquilo que ja estd disponivel no
mercado no mesmo segmento e, em geral, esse poder de distin¢cdo é territorial. Em
outros termos, as marcas, em geral, estdo sujeitas aos principios da especialidade e
territorialidade. Nas palavras de Enzo BAIOCCHI (2005, p.125-126):

[...] o principio da especialidade pode ser definido como a regra
basilar que limita o direito de propriedade industrial do titular de uma
marca registrada, e seu uso exclusivo, a certo produto ou servi¢o, na
classe e no ramo de mercado correspondente a sua atividade em
todo o territorio nacional. Assim, um sinal, para ser registrado como
marca, deve ser especial, e a especialidade se verifica nos produtos
Ou servicos para 0s quais o registro foi concedido ou para produtos
ou servigos semelhantes.

Mas isso nao é verdadeiro para todas as marcas. Algumas delas destacam-se
de uma maneira incrivel e alcangam um poder de diferenciagdo que vai além da sua
classe ou de um territério determinado; € o caso das marcas nhotoriamente

conhecidas e das marcas de alto renome.

2.1 As marcas notoriamente conhecidas

As marcas notérias ou notoriamente conhecidas sdo aquelas que se
destacam num determinado ramo de atividade, inclusive o de servigos. A
notoriedade nédo tem qualquer relacdo com a qualidade daquilo que nomeia, e sim
com 0 guanto uma marca se destaca junto ao publico. Evidentemente, na pratica, a
qualidade do produto contribui para o seu destaque junto aos consumidores, mas
nao se trata de requisito Unico.

A previsao inicial sobre as marcas notorias consta no artigo 6° bis da CUP:

Os paises da Unido comprometem-se a recusar ou invalidar o
registro, quer administrativamente, se a lei do pais o permitir, quer a
pedido do interessado e a proibir 0 uso de marca de fabrica ou de
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comércio que constitua reproducdo, imitacdo ou traducdo,
suscetiveis de estabelecer confuséo, de uma marca que a autoridade
competente do pais do registro ou do uso considere que nele é
notoriamente conhecida como sendo jA& marca de uma pessoa
amparada pela presente Convencdo, e utilizada para produtos
idénticos ou similares. O mesmo sucedera quando a parte essencial
da marca notoriamente conhecida ou imitacdo suscetivel de
estabelecer confusdo com esta

A previsao determina aos paises signatarios que garantam em seu territorio a
protecdo aquelas marcas que sejam consideradas notorias pela autoridade
competente para registro no pais, incluindo nessa protecdo a vedacgdo a utilizagdo
de sinais similares. O INPI, no caso brasileiro, podera indeferir, de oficio, ou a
pedido, uma marca que pretenda o registro em situacdo de confronto com uma
marca notoria.

Historicamente, no entanto, nem sempre foi assim. A primeira previsdo das

marcas notdrias no Brasil ocorreu no Decreto-lei n® 254/67, em seu artigo 83:

Art. 83. Serd assegurada protecdo especial as marcas notorias no
pais, inclusive mediante oposicdes ou recursos manifestados
tempestivamente pelo seu titular, através dos quais se impeca o
registro de marca que as reproduza ou imite, no todo ou em parte,
mesmo que se destine a artigos ou servicos diferentes, desde que
haja possibilidade de confusdo quanto a origem de tais artigos ou
servigos, com prejuizo para a reputacdo da marca ou de seu titular,
ou ainda do seu carater distintivo ou poder atrativo junto a clientela.

8 1° Se a marca considerada notdria ndo estiver registrada no Brasil,
seu proprietario fica obrigado a requerer o seu registro perante o
Departamento Nacional da Propriedade Industrial, no prazo de
noventa dias seguintes a data da oposi¢cdo ou recursos manifestado
contra pedido de registro de marca idéntica ou semelhante por parte
de terceiros, sob pena de perda da protecdo de que trata éste artigo.

Como se observa do paragrafo primeiro, a protecdo da marca notéria
dependia de seu registro no Brasil, que deveria ser realizado em até 90 dias sob
pena de perda da protecdo. Além disso, estendia a protecdo a segmentos diversos
dos quais a marca notéria era proveniente. Destaca-se também a exigéncia do
prejuizo para a reputacéo da marca.

Mais tarde, o tema foi tratado nos mesmos termos pelo Decreto-lei 1.005/69
que, em 1971, foi revogado pela Lei 5.772. O novo Codigo de Propriedade Industrial

manteve a necessidade de registro, afirmando que a marca notoria gozava de
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protecdo em todas as classes e em situacées em que pudesse ocorrer reproducao,
confusdo ou qualquer lesdo & imagem da marca'’. Somente com o advento da Lei
9.279/96 a protecdo da marca notéria recebeu nova roupagem, em consonancia
com o 6° bis da CUP:

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade
nos termos do art. 6° bis (I), da Convencéo da Unido de Paris para
Protecdo da Propriedade Industrial, goza de protecdo especial,
independentemente de estar previamente depositada ou registrada
no Brasil.

§ 1° A protecao de que trata este artigo aplica-se também as marcas
de servigo.

§ 2° O INPI poderé indeferir de oficio pedido de registro de marca
gue reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente
conhecida.

Muito se elogiou o dispositivo, tento em vista que passou a reconhecer a
notoriedade como um fato “do qual se irradiam consequéncias juridicas no plano do
direito” (CORREA, 1997, p.33). Portanto, independentemente de requerimento e
registro, a notoriedade podera ser reconhecida para impedir registro de marca
similar ou idéntica. Dessa forma, a notoriedade serve como argumento de defesa,
nao concedendo ao titular mais nenhuma prerrogativa.

Importa ressaltar que a marca notoria derroga o principio da territorialidade,
ao menos em parte. Oriundo da prépria limitacdo territorial das leis (MORO apud
GUSMAO, 2003), as marcas somente serdo protegidas e poderdo exercer
licitamente suas funcbes no ambito territorial em que foram registradas. Portanto,
uma marca registrada no Brasil, sé possui protecdo como tal em territorio nacional.
Entretanto, no caso das marcas notorias, isso ndo se confirma, tendo em vista que,
mesmo sem registro no Brasil, aquele sinal que se destaca de maneira relevante em
sua categoria recebera a protecdo de oficio do INPI, sempre que um terceiro tentar
registrar sinal similar.

Ha, entretanto, um ébice inacreditavel, porém existente, em relacdo a defesa
das marcas notoriamente conhecidas no Brasil. O artigo 158 da LPI exige, para a

consideracao da oposicéo ou pedido de nulidade, que a marca seja registrada aqui.

1 Importante destacar que para boa parte dos doutrinadores e até mesmo para o Superior Tribunal
de Justica, esse dispositivo € o precedente da marca de alto renome do Cdédigo de Propriedade
Industrial, portanto, durante o antigo cddigo, a marca notéria teria deixado de existir no ambito
nacional. Sobre a posi¢céo do Tribunal ver os Recursos Especiais de n® 1353531/2014 e 716179/2009.


http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=((%27RESP%27.clas.+e+@num=%271353531%27)+ou+(%27RESP%27+adj+%271353531%27.suce.))&thesaurus=JURIDICO
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=((%27RESP%27.clas.+e+@num=%27716179%27)+ou+(%27RESP%27+adj+%27716179%27.suce.))&thesaurus=JURIDICO
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Esta disposicdo encontra-se em franco desacordo ao disposto na CUP, ja
devidamente interiorizada na legislacdo pétria. Simplesmente, significa tornar letra
morta o artigo 126 da LPI, tendo em vista que se a marca ja se encontra registrada,
a notoriedade nao fara significativa diferenca, pois qualquer marca registrada pode
se opor a um depdésito posterior que fira seu direito precedente.

N&o é suficiente para o atendimento dos termos da CUP a possibilidade que o
pedido de registro seja feito apds a apresentacdo da peticAo de oposi¢cdo ou
nulidade, tendo em vista que € um direito bem aquém do que deveria ser concedido.

Contudo, a identificacdo da notoriedade, embora de suma importancia para
evitar a usurpacdo do destaque alheio, ndo é tdo simples e levanta duvidas

consideraveis doutrinariamente. Convém entender melhor o seu contexto.

2.1.1 A guestdo da notoriedade

A notoriedade é um fato e como tal, de dificil conceituacdo e mensuracéo, por
isso, a doutrina se debate em busca de algum conceito mais especifico, porém, sem
muito sucesso. A dificuldade é tamanha que alguns autores chegam a dizer que a
definicdo € impossivel (MORO, 2003). Entretanto, alguns delineamentos existem e
sao relevantes para a correta interpretagcéo do instituto.

Primeiramente, é preciso perceber que a notoriedade vai além do comum. A
marca notOria se destaca de uma forma maior entre os consumidores, em
determinado ramo de atuacdo. Isso significa que a marca notéria respeita a
especialidade, portanto, seu destaque se d& no ambito de um determinado
segmento, dai o artigo 6° bis empregar a expressdo ‘“utilizada para produtos
idénticos ou similares”.

Também se sabe que a notoriedade ndo se confunde com a reputagdo. A
primeira esta na ceara da identificacdo, da associacdo de um signo com
determinado produto, ja a segunda, estd na associacdo de um conjunto de
caracteristicas e qualidades a quaisquer bens marcados com o0 signo.
Metaforicamente, afirmar que uma pessoa € notéria ndo € o mesmo que afirmar que
ela possui uma reputacdo negativa ou positiva. Uma pessoa que possui presenca
notéria ndo passa despercebida pelos demais por algum fator especifico. Por sua

by

vez, 0 julgamento quanto a reputacdo tem relacdo com o conhecimento de um
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conjunto de fatos sobre certa pessoa ou familia. Com clareza Maité MORO (2003,
p.85-86) alude:

A notoriedade diz respeito, como ja visto, ao conhecimento por um
determinado numero de consumidores. JA na reputacdo, além do
conhecimento dos consumidores, da notoriedade que Ihe €
pressuposta, ha transmissdo de valores. Valores, geralmente
advindos da qualidade do produto, que conferem a marca fama,
celebridade, renome, prestigio. A transmissdo dos mencionados
valores € tdo intensa no caso da reputagdo que ndo so indicam o
valor dos produtos e servigos fornecidos pelo titular, mas transportam
esses valores para qualquer outro produto ou servico que seja
assinalado por essa marca.

Igualmente € importante destacar que a notoriedade é objetiva (BARBOSA,
2010), isto é, ndo tem relagcdo com a fama do titular e sim com a propria marca em
si. Essa notoriedade é aferida com o publico em geral, o consumidor, afinal, é a
partir dele que as marcas existem. No entanto, BARBOSA (2010, p. 27) cita que a
Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual indicou um entendimento mais

amplo:

Os setores relevantes do publico devem incluir, mas ndo deve ser
necessariamente limitado a: (l) real e / ou potenciais consumidores
do tipo de bens e / ou servicos a que a marca se aplica; (ll) pessoas
envolvidas em canais de distribuicdo do tipo de bens e / ou servi¢os
a que a marca se aplica; (Ill) os circulos empresariais lidar com o tipo
de mercadorias e / ou servicos a que a marca se aplica. Se uma
marca for considerada notéria em pelo menos um setor pertinente do
publico num Estado-Membro, a marca deve ser considerada pelo
Estado-Membro como sendo uma marca notoria.

Evidentemente, a autoridade do pais indicard o critério aceitavel, mas pela
propria natureza das marcas, parece impossivel desconhecer a importancia do
consumidor, mesmo que entendendo esse conceito da forma mais ampla possivel,
conforme mencionado no item 1.4.1 deste trabalho.

Sobre o tempo e o0 espaco da avaliacdo da notoriedade, parece claro que, ao
menos quando da apresentacdo de oposicdo ao pedido de registro da marca
violadora ou quando do pedido de nulidade, o interessado deve possuir uma marca
notéria. Até porque, quando da apresentagcdo e sua pretenséo frente ao INPI ou ao

Judiciario, o interessado devera trazer provas da notoriedade atual. Ainda que o0s
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julgamentos se prologuem ao longo dos anos, a violagdo sera observada quando da
reagdo do interessado e 0 seu ingresso com a peticao pertinente.

Quanto ao espaco, a marca deve ser notoria no Brasil. Nao significa que deve
ser aqui registrada, mas que deve ser conhecida de forma notdria no territorio
nacional. A expressao “nele” empregada no artigo 6° bis da CUP significa: “a
autoridade competente do pais do registro ou do uso considere que nele é
notoriamente conhecida como sendo ja& marca de uma pessoa amparada pela
presente Convengao”.

Esse entendimento faz sentido pela propria razdo de ser do dispositivo. Sua
intencdo € prevenir o aproveitamento da fama elevada que aquele signo adquiriu em
um ramo especifico. Se essa fama ndo existe em territério nacional, nenhum sentido
faria a protecdo. Em virtude desse entendimento, existem autores, como Lélio
Denicoli Schmidt, que afirmam que o principio da territorialidade nédo estaria afastado

no caso das marcas notorias:

O vocabulo "nele" constante da redacdo deste dispositivo ndo deixa
davidas quanto a isso. Portanto, a marca notoriamente conhecida faz
jus a protecdo nao por ja ter sido registrada no exterior, mas sim por
ja ter se tornado notoriamente conhecida no Brasil. Sem esta
notoriedade, é irrelevante a precedéncia daquele registro. Ora, como
esta notoriedade h& de existir dentro das fronteiras do Pais onde se
pretende a protecdo, ndo h& propriamente ofensa ao principio da
territorialidade (SCHMIDT apud BARBOSA, 2011, p. 35).

Em verdade, existe uma excecdo ao principio da territorialidade porque a
marca notoria ndo precisa estar registrada no Brasil para ser protegida, pelo menos
nao para o reconhecimento de oficio da notoriedade. Reconhece-se, portanto, um
efeito extraterritorial que a lei, em regra, ndo concede: “Art. 129. A propriedade da
marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposicdes
desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o territério
nacional [...]".

Ainda que ndo registrada no INPI, uma marca (notoria) é reconhecida como
pertencente a um ente, mesmo sem o0 completo reconhecimento popular.
Precisamente nesse fato residiria o risco de confusao, assim, “protege-se em direito
o efeito dessa consciéncia notoria de que a determinacdo de origem presume uma

remessa para um sistema estranho ao nacional” (BARBOSA, 2011, p.6).
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Importa destacar que néo interessa a legislacdo a brevidade do registro da
marca ou se a sua notoriedade foi criada a custa de um investimento macigco em
propaganda. Importa, entretanto, que seja destacada em determinado ramo de
atividade.

Por fim, é vélido dizer que o INPI ndo possui normativa atual com critérios
para a afericdo da notoriedade. Sob a égide da Lei 5.772/71, no entanto, trés atos
normativos foram editados, quais sejam: n® 08/1974, 07/002 e 46 de 1980*2,

Tais atos ndo guardavam correlacdo com as observacdes aqui apresentadas,
pois se referiam a exigéncia de qualidade dos produtos ou servigcos e impediam que
marcas que alcancassem o destaque via propaganda pudessem ser consideradas
notorias. O Ato Normativo n°® 46, embora um pouco mais objetivo, previa que a
“intima convicgao” dos julgadores seria o parametro decisorio. Portanto, os
requisitos acabavam em segundo plano na analise da notoriedade.

Diante do quadro anterior, € possivel afirmar que a inexisténcia de requisitos,
na atualidade, em certa medida, é bastante salutar, pois evita certo “tarifamento” da
notoriedade. Isto €&, evita-se que se criem critérios muito excludentes, que nao
correspondam a situacéo de fato que a notoriedade significa. Portanto, esta a cargo
do interessado apresentar todas as provas que entenda cabiveis para demonstrar a
caracteristica especial de sua marca. Evidentemente, também cria certa inseguranga

pela falta completa de algum norteador dos critérios aplicados pelos julgadores.

2 para conhecimento e conclusdes do leitor transcrevem-se os critérios presentes nos Atos

Normativos apresentados por Maité MORO (2003, p.87):

“Segundo a portaria mencionada, a marca notéria seria aquela que: 1) permite ao consumidor,
independentemente de seu grau de instrucdo, distinguir, de imediato, um produto ou um servigco por
ela identificado; 2) seja conhecida em todas as regides do pais sem distincdo de nivel
socioecondmico dos seus habitantes; 3) pelo seu poder atrativo, exerca tal magnetismo que
independa de sua aplicagdo em um determinado produto ou servi¢o; 4) tenha atingido alto conceito
no mercado devido a excepcional qualidade dos produtos ou servi¢os que assinala.

No que tange ao Ato Normativo 07/002, para que se esteja diante de uma marca notéria, a marca: 1)
deve ter se tornado conhecida fora do segmento mercadoldgico em que seu titular atue, de forma que
0 Seu uso por terceiros, em produtos inteiramente diversos, possa gerar confusao ou prejuizo para a
marca em apreco; 2) ser conhecida ndo apenas de um publico dedicado, mas em geral pela
populacao, independentemente de classe social; 3) ser conhecida em todo o territério nacional e nao
apenas em localidades determinadas ou grandes centros produtores ou consumidores; 4) e ter
tradicdo, de forma que sua ‘notoriedade’ ndo seja artificialmente decorrente de propaganda macica e
momenténea e, portanto, inabil a se manter ao longo dos tempos.

O Ato Normativo 46 do INPI considera serem necessdrias as seguintes informacdes para que possa
reconhecer a notoriedade de uma marca: ‘Art. 3 (...) a) valor da marca o ativo da empresa; b) valor
dos gastos em propaganda diretamente relacionados com a marca; ¢) abrangéncia de mercados
interno e externo, com numero estimado de consumidores e esclarecimentos de sua participagdo
relativa no setor; d) enumeragdo das empresas nacionais e estrangeiras que utilizam a marca, e sua
relacdo com as alineas ‘b’ e ‘c’; ) enumeracéo de paises em que a marca de encontra registrada; f)

1]

data inicial do uso da marca no Brasil, acompanhada de documentagao comprobatdria possivel’™.
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De toda forma, o titular pode recorrer aos parametros sugeridos pelo Comité

sobre Marcas Notérias da OMPI, que fixou alguns fatores como relevantes:

(B) Em particular, a autoridade competente deve considerar as
informagdes apresentadas a ele com relacdo aos fatores dos quais
pode-se inferir que a marca €, ou ndo, notéria, incluindo, mas néo se
limitando a, informac@es sobre o seguinte:

1. o grau de conhecimento ou de reconhecimento da marca no setor
pertinente do publico;

2. a duracdo, extensao e area geografica de qualquer uso da marca,;
3. a duracéo, extensdo e area geografica de qualquer promocéo da
marca, incluindo anuncios ou publicidade e a apresentacdo, em
feiras ou exposicles, dos bens e / ou servicos a que a marca se
aplica;

4. da duragéo e da area geogréfica dos registros e / ou os pedidos de
registro, da marca, na medida em que refletem o0 uso ou o
reconhecimento da marca;

5. o registro da execucdo bem sucedida de direitos sobre a marca,
em particular, na medida em que a marca foi reconhecida como bem
conhecido pelas autoridades competentes;

6. o valor associado a marca. (BARBOSA, 2011, p.7)

Os parametros sugeridos pela OMPI, em suma, dizem respeito a afericao, no
tempo e no espaco, do destaqgue da marca junto aos cidaddos do pais,
especialmente junto ao publico do setor de atuacao do signo.

Embora os critérios de afericdo da notoriedade gerem muita controvérsia, nao
€ objeto deste estudo o aprofundamento do tema das marcas notoriamente
conhecidas, além do que ja se fez até aqui. Assim, deixa-se de prosseguir na
identificacdo e discussao dos critérios.

Apenas como forma de ilustrar tudo o que foi dito até aqui, veja-se alguns
exemplos de marcas notoriamente conhecidas, escolhidas pelo seu amplo destaque
junto aos consumidores e por terem logrado éxito na comprovacdo de sua

notoriedade junto ao Poder Judiciario:
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Quadro 01 — Exemplos de marcas notoriamente conhecidas

MARCA REGISTRO NO INPI CATEGORIA

NCL(8) 9 - Aparelhos e
instrumentos cientificos,

815621477 (nominativa) | nauticos, geodésicos,

. fotograficos,
816958858 (mista) cinematograficos, opticos,

de pesagem, de medicao,
de sinalizacdo, de controle

..].

31:10-20-30"  (Laticinios
o em geral. Margarina. Leite
006363504 (nominativa) | de soja).

812792360 (mista)

811181197 (nominativa) | NCL(®) 25 — vestuario,

havaiwaso 816856770 (mista) calcados e chapelaria.

828606676

Fonte: Elaborado pela autora, com informacdes de processos judiciais e do INPI.

No campo das marcas que se destacam de maneira extraordinaria existe uma
segunda categoria que, para autores como Maité MORO (2003), é integrante das
marcas notorias (género), assim como as marcas notoriamente conhecidas. Trata-se

das marcas de alto renome.

2.2 As marcas de alto renome

As controvérsias acerca das marcas de alto renome jA& comeg¢am na prépria
nomenclatura. Antes da atual Lei de Propriedade Industrial, a doutrina as
denominava de forma variada como marcas famosas, marcas notérias (nao
distinguindo da marca notoriamente conhecida), marcas prestigiadas, entre outros
(LEVIGARD:; SILVA, 2007).

De fato, essa dificuldade posta para identificar o instituto tem fundamento na

propria divergéncia quanto a sua origem e concepc¢édo. Maité MORO (2003) cita que,

13 Classificacdo nacional.

4 pedido de registro de marca tridimensional, indeferido inicialmente. Em julgamento de recurso
administrativo junto ao INPI.
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para autores franceses, é impossivel distinguir o conceito de marca notoria de marca
de alto renome. A prépria autora posiciona-se, como ja dito, no sentido de que a
notoriedade é um género que abrange as marcas notoriamente conhecidas e as
marcas de alto renome. No Brasil, a questdo piora sensivelmente pelo antecedente
legislativo, que promovia confusdes entre os conceitos, como se vera adiante™®.

Reconhece-se, no entanto, que as duas modalidades possuem um destaque
excepcional, podendo ser ditas notorias, no sentido de evidentes, conhecidas.
Porém, em termos juridicos, a marca notdria (ou notoriamente conhecida) e a marca
de alto renome possuem significativas distingdes, que implicam em regimes juridicos
diversos.

Em termos de origem histérica, MORO (2003), citando Guglielmetti, conta que
a primeira decisdo sobre o tema foi dada em 1898, na Gra-Bretanha. O caso
envolvia a marca KODAK e a proibicdo de empregéa-la para designar bicicletas. Na
época, o Tribunal destacou que, embora a KODAK ndo atuasse no ramo da
fabricacdo ou comercializacdo de bicicletas, sua fama era tamanha que poderia
causar duavidas aos consumidores se ndo estaria atuando em novo segmento. Ja
NOVOA (2014) informa que, na Europa, quem deu inicio a discussdo sobre as
marcas de alto renome e sua protecdo foram os tribunais aleméaes, em torno de
1923. O caso julgado envolvia a marca (renomada) “4711”, que designava artigos de
perfumaria, em face de uma fabricante de meia-calca, que gostaria de empregar a
mesma “expressao”. O Tribunal de 12 instancia entendeu que permitir a utilizacdo da
marca famosa por terceiros provocaria uma erosao da forca distintiva dela, bem
como do seu potencial publicitério.

Evidentemente, a protecdo das marcas de alto renome ndo se dava por
norma propria sobre o tema. A Alemanha, por exemplo, aplicava normas civis de
amparo a sociedade empreséaria contra ilicitos, contemplando o valor publicitario
inerente as ditas beriihmte marke - marcas de alto renome (NOVOA, 2014)

Todavia, somente na década de 50 é que o tema ganhou relevancia
doutrinaria, tendo em vista a retomada do comércio internacional ap6s a Segunda
Guerra Mundial e a intensificagéo da publicidade (MORO, 2003).

> A confuséo terminolégica ndo € uma exclusividade brasileira. No livro de Carlos Fernandez-No6voa,
Estudios sobre la Marca Renombrada, h4 um item dedicado a tratar da dificuldade quanto ao
estabelecimento de uma nomenclatura Unica da Unido Europeia.



51

No que se refere aos tratados internacionais, autores como PEREIRA e
JACOB (2013) apontam a conjuncdo do artigo 6° bis da CUP e artigo 16.3'® do
TRIPS como sendo fundamento da protecdo das marcas de alto renome. Entretanto,
esse pensamento ndo é unanime. Maité MORO (2003) aponta que o artigo 6° bis
prevé sobre as marcas notoriamente conhecidas e que o disposto no TRIPS apenas
amplia a protecdo para 0os casos em que, em categorias similares, possa existir
signo idéntico ou parecido, capaz de causar prejuizo ao titular de uma marca

reconhecida por sua notoriedade:

Apesar da incluséo do art. 6 bis da CUP o art. 16.3 do TRIPS, este
vem suprir uma lacuna que ha muito ja vinha sendo observada, qual
seja a falta de protecdo de uma marca notoriamente conhecida
utilizada para identificar produtos diferentes.

Na Convencao da Unido de Paris sé se tratava da protecdo da marca
notoriamente conhecida para produtos idénticos ou similares,
deixando sem protecdo 0s casos em gue Sao as marcas utilizadas
por terceiros em produtos diferentes daqueles por ela assinalados.
Terceiros estes que, muitas vezes, aproveitavam-se da fama da
marca notoriamente conhecida, buscando obter algum tipo de
associagcdo que eventualmente lhe trouxesse vantagens (MORO,
2003, p. 203-204).

Ainda que possa ou ndo existir uma previsdo internacional que tenha
possivelmente inspirado o legislador brasileiro, o fato € que existe a previsdo da
marca de alto renome, afinal, as normas previstas nha CUP e TRIPS constituem a
protecdo minima a ser fornecida, podendo o legislador de cada pais signatario optar
por legislacdes com maior grau de protecao.

A protecdo da marca de alto renome existe em varios paises do mundo,
especialmente, junto aos tribunais. No entanto, poucos sdo 0s que possuem
dispositivo expresso sobre o tema, como Francal’, Italia’®, Espanha’®, além do

Brasil.

18«0 disposto no Artigo 6 bis da Convencdo de Paris (1967) aplicar-se-&, mutatis mutandis, aos bens
e servicos que nao sejam similares aqueles para 0s quais uma marca esteja registrada, desde que o
uso dessa marca, em relacdo aqueles bens e servigos, possa indicar uma conexdo entre aqueles
bens e servicos e o titular da marca registrada e desde que seja provavel que esse uso prejudique os
interesses do titular da marca registrada”.

' FRANCA. Loi fédérale 232.11 sur la protection des marques et des indications de provenance, de
agosto de 1992, Disponivel em:<
https://lwww.ige.ch/fleadmin/user_upload/Swissness/f/swissness_verordnungen_f/LPM_version_cons
olidee.pdf>. Acesso em jan. 2017.
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A seguir, maiores detalhes sobre o instituto, inclusive o historico brasileiro

sobre o tema.

2.2.1 O conceito e seus desdobramentos

A definicdo de marca de alto renome provém, em geral, da doutrina, tendo em
vista a existéncia de pouca legislacdo especifica sobre o tema. NOVOA, citado por
MORO (2003, p. 109), assim a define:

Aquella marca em la que concurren dos requisitos; a saber: em
primer término, la marca ha de ser conocida por consumidores
pertenecientes a mercados diversos de aquel mercado al que
corresponden los produtos y servicios diferenciados por la marca; em
segundo término, la marca renombrada ha de poseer um goodwill
elevado: los produtos o servicios diferenciados por la marca
renombrada han de ser excelente calidad; por lo mismo, la marca ha
de tener um elevado prestigio.

Ja nos Comentérios a Lei da Propriedade Industrial, do escritério Danneman,
Siemensen Bigler & Ipanema Moreira (2005, p.273), esta descrito que “as marcas de
alto renome sdo sinais que exercem magnetismo proprio, sobrevoando todas as
categorias de produtos ou servicos e conservando o poder de distincdo ainda que
desvinculada de sua funcao originaria”.

Por fim, importante relacionar também a definicdo trazida por José Carlos
Tinoco SOARES (2010, p. 215):

[...] j& conceituamos que a “MARCA DE ALTO RENOME” tem o seu
conhecimento absoluto, granjeado em razdo de seu conceito,
gualidade do produto e/ou servigo, distinguibilidade que se adquire
pela aceitagdo publica e manifesta de qualquer um do povo, sem
distincdo de classe social ou de lugar onde a marca € empregada

'® ITALIA. Decreto Legislativo n® 30, de 10 de fevereiro de 2005. Codice della proprieta industriale.
Disponivel em:< http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=229339#LinkTarget_1057>. Acesso
em: dez. de 2016.

' ESPANHA. Lei 17, de 07 de dezembro de 2001. Marcas. Disponivel em:<
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobreMarcasYOtrosSignosDistinti
vos/INSMYOSD_Nacionales/LEY_172001_de 7 de_diciembre_de_ Marcas.htm>. Acesso em: dez. de
2016.


http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobreMarcasYOtrosSignosDistintivos/NSMYOSD_Nacionales/LEY_172001_de_7_de_diciembre_de_Marcas.htm
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobreMarcasYOtrosSignosDistintivos/NSMYOSD_Nacionales/LEY_172001_de_7_de_diciembre_de_Marcas.htm
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porque, na realidade, € marca absoluta que ninguém em sa
consciéncia podera desconhecer. Eis porque consideramos a “marca
de alto renome” como aquela “sui generis”, ou melhor, a que ao ser
previamente idealizada, concebida ou mesmo adotada, ndo existia
até entdo qualquer outra que se pudesse servir de base.

De todos os conceitos expostos, a caracteristica permanente é o prestigio que
as marcas de alto renome apresentam. Conforme dito anteriormente, ndo se trata de
simples notoriedade e sim de verdadeira reputacdo; um conjunto de valores que o
consumidor atribui a todos os produtos nomeados com aquele signo. Esses atributos
criam uma relacdo de confianca tal que o consumidor prefere ndo correr riscos,
optando sempre pela marca que ja lhe causou boa impresséo antes.

Existe divergéncia doutrinaria quanto ao critério qualitativo, isto é, se o
produto assinalado pela marca renomada deve ser de excepcional qualidade.
NOVOA é um dos defensores dessa tese, bem como Montiano Monteagudo,
Ameérico Carvalho, entre outros (MORGADO, 2013).

Para esses autores, 0 alto renome somente pode ser alcangcado por meio da
qualidade dos produtos ou servicos que nomeia. Eles seriam tdo superiores aos
demais disponiveis no mercado que o consumidor ficaria irresistivelmente atraido.
Todavia, embora realmente exista uma relacdo entre qualidade e preferéncia do
consumidor, existe muita relatividade neste ambito. O produto mais popular pode
congregar, além de uma qualidade razoavel, um bom preco e assim se destacar
mais que outros. Ademais, 0 que parece ser muito bom para um individuo pode ser
apenas bom para o outro, mas ambos utilizarem-no. Neste sentido, é interessante o
comentario de Ménica MORGADO (2013, p. 112-113):

Além disso, cabe indagar se a suposta andlise qualitativa dar-se-ia
em relacdo aos produtos ou servigos disponiveis no mercado em que
pleiteia a protecdo, ou em relacdo a todos os produtores ou
prestadores existentes, quicd no mundo. Se assim fosse, poderiamos
chegar ao absurdo de se presumir que s6 teriamos uma marca de
alto renome por espécie de produto ou servico e esta, ainda que
desconhecida em determinado territério, teria uma protecdo
ampliada. Em quem avaliaria essa qualidade? E se ndo houvesse um
produto ou servico melhor que o outro? Se a qualidade apresentada
por um ou por outro se equivalessem?
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Portanto, a qualidade dos produtos nomeados n&o tem qualquer relevancia
para a classificagdo de uma marca como de alto renome. O importante é avaliar se a
mesma goza de reputacdo suficientemente eficaz, apta a atrair os consumidores
para os mais diversos produtos ou servigcos que designe, mesmo que nao guardem
relacdo com a categoria em que ficou inicialmente conhecida.

Quanto ao critério quantitativo, sibias sédo as colocac¢des de SOARES (2010)
no sentido de que qualquer pessoa deve ser capaz de conhecer o signo. Ou seja, 0
seu destaque deve ser tamanho que mesmo 0s consumidores ndo habituais de seus
produtos ou servicos devem conhecer determinada marca. Evidentemente, ndo se
exige que a totalidade das pessoas a conheca, mas que um grande numero de
sujeitos, das mais variadas classes, graus de escolaridade, sexo, atividades
econbmicas, sejam capazes de identifica-la.

Ainda tratando das caracteristicas de uma marca renomada, a jurisprudéncia
alema coloca como critério para o reconhecimento do alto renome a originalidade do
sinal. Somente a marca constituida por um sinal com um significado “incapaz de ser
associado ao que quer que fosse” (MORGADO, 2013, p. 120) poderia atingir fama
suficiente para ser caracterizado como renomado?.

O fundamento dessa exigéncia esta na ideia de que somente um sinal
abstrato e com alto grau de fantasia poderia designar qualquer produto ou servico.
De outra forma, um sinal muito caracterizado, isto €, que utilize expressao muito
comum para o ramo de atividade que atua, ndo conseguiria alcancar o alto renome,
pois sempre acabaria vinculado ao seu ramo originario.

Efetivamente, na era da comunicacdo digital e dos altos investimentos em
propaganda, ndo parece ser possivel aderir a esse critério. Abstrato ou ndo, a
depender da qualidade dos produtos e do nivel de investimento em propaganda que
o titular esteja disposto a realizar, possivelmente conseguira projetar a marca para
outras categorias que ndo a que originariamente atuava. Nao querendo antecipar o
estudo nacional, que sera feito no terceiro capitulo deste trabalho, mas apenas com

o0 intuito de exemplificar, basta pensar no caso da marca “Ferrari”.

0 “A marca nao pode envolver uma palavra que se aproxime de uma designagdo descritiva. Para
Wichers-Hoet, a marca Lux ndo poderia ser considerada notéria, uma vez que se trata de ‘uma
palavra do latim comum, que ndo € raro ser encontrada em outras marcas com o significado de luz
(...).Da mesma forma, a marca Triumph teve seu enquadramento negado pela justica alema sob o
fundamento de que, além de ser usada por diferentes titulares para distintos produtos, tinha um
conteudo minimo de originalidade”. (ARITA, BRAGA, 1984, p. 48)
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Considerada como de alto renome no Brasil em 2016, a marca mista “Ferrari”
tem origem na lItalia, ligada a historia de um mecéanico e, posteriormente, piloto Enzo
Anselmo Ferrari, que em 1929 criou a Scuderia Ferrari. Anos depois, além de equipe
de corrida, a empresa passaria a fabricar carros (MUNDO DAS MARCAS, 2006).
Trata-se de uma marca altamente vinculada a um setor e pouco abstrata, pois se
refere ao préprio sobrenome do criador. N&o obstante, a marca conseguiu estender
sua fama a varios produtos completamente diversos como: perfumes, vestuario,
cadernos, computadores, entre outros.

Desta forma, ndo parece sustentar-se o critério da originalidade. Assim como
para qualquer outra marca, vigora a novidade relativa, ou seja, 0s signos estarao
dentro do contexto linguistico humano, a0 mesmo tempo em que devem ser
distintivos dentro da categoria que atuam.

A doutrina francesa também coloca um requisito, qual seja, o da unicidade. O
signo para o qual se deseja o alto renome devera ser significativamente diverso
daqueles que ja se encontram protegidos. Nesse caso, a andlise é feita no plano
daquilo que ja se encontra no banco de dados da autoridade de protecéo
(MORGADO, 2013).

O entendimento estabelecido para tal exigéncia € que a marca que ja convive
com outros signos similares e mesmo assim conseguiu se destacar n&o careceria de
protecdo extra, pois ja mostrou que consegue furtar-se do enfraquecimento ou perda
da distintividade.

E verdade que uma marca pode, na pratica, manter-se renomada apesar da
existéncia de similares, entretanto, essa exigéncia ignora fatores como o alto grau
de investimento necessario para tanto, bem como a possibilidade de aproveitamento
da fama alheia. Ausente a garantia juridica do alto renome, a marca que alcanca
destaque comeca a sofrer com o chamado “parasitismo”, isto €, empreendimentos
que utilizam o mesmo simbolo ou algo similar, de forma a aproveitar-se da fama
adquirida por outrem, tentando enganar o consumidor. Assim, restara ao titular de
marca renomada investir cada vez mais em propaganda, em formas de alertar o

consumidor, bem como apelar, quando possivel, para a concorréncia desleal.
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2.2.2 A elevada promocéo das funcdes marcarias

Carlos Fernandez-NOVOA (2014) destaca que algumas funcdes marcarias
sdo desempenhadas em grau maximo pelas marcas de alto renome, quais sejam: a
funcdo de comunicacgédo, a funcéo indicadora de qualidade, a fungcéo condensadora
de goodwill e a funcéo publicitaria.

A funcdo de comunicacdo pode ser entendida como a funcao informativa (ver
item 1.3.5). Como ja foi dito, as marcas trazem uma série de informacdes para 0s
consumidores que as apreendem com a simples presenca do signo.

Realmente, no caso das marcas de alto renome essa funcao se destaca, pois
0 signo renomado possui alto valor agregado que nada mais € do que um conjunto
de informacgdes confiaveis sobre qualidade, modos de producao, responsabilidade
social e ambiental, entre outras.

Quanto a funcdo indicadora de qualidade, como dito no item 1.3.3, ndo é
pacifico que seja atribuivel aos signos, pois eles ndo sofrem consequéncias juridicas
guando da falta de qualidade do produto ou servico. De todo modo, é possivel dizer
que essa funcéo esta reforcada nas marcas de alto renome pelo fato de que elas
possuem um nivel de qualidade apreciado por boa parte dos consumidores. A fama
adquirida vem justamente do consumo e suas boas impressdes. Portanto, embora
nao se possa falar em garantia de exceléncia, € possivel afirmar que as marcas
renomadas sdo um indicador de qualidade, no sentido de um indicador de que
muitos consumidores apreciam os resultados daquele produto ou servico.

A funcéo publicitaria é desempenhada em alto grau no caso das marcas de
alto renome. Existe uma mensagem maior que todos os produtos que o signo
nomeia ou pode vir a nomear. E justamente essa mensagem que ajuda a
impulsionar a marca para o dominio popular.

Por fim, uma funcdo ndo tratada diretamente até aqui, diz respeito a
condensacao do goodwill. Essa expressdo em inglés tem significado controverso na
literatura nacional. Alguns a traduzem como fundo de comércio, outros como ativo
intangivel que pode ser obtido pela diferenga entre o valor contabil da sociedade
empresaria e seu valor de mercado. No entanto, a melhor definicdo parece ser a
trazida por José Carlos MARION (2005, p. 5):
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Goodwill € uma espécie de 4gio, de um valor agregado que tem a
empresa em funcdo da lealdade dos clientes, da imagem, da
reputacdo, do nome da empresa, da marca dos seus produtos, do
ponto comercial, de patentes registrados, de direitos autorais, de
direitos exclusivos de comercializacdo, de treinamento e habilidade
de funcionarios, etc.

Entendendo o significado da expressdo fica facil perceber que as marcas
renomadas carregam consigo, de forma sintetizada, o goodwill de uma sociedade
empresaria. A depender da construcdo feita para o signo € justamente todo esse
contexto empresarial que sustenta o significado implicito da marca. Mais uma vez,
sem a intencdo de antecipar as questfes nacionais, um bom exemplo é a marca
“‘Natura”. Declarada de alto renome em 2016, o signo condensa uma série de
valores e atuacdes da propria sociedade empresaria, como seu modo de venda, sua
intensa relacdo com a exploracdo adequada da biodiversidade brasileira, suas
pesquisas na area de cosméticos, seu apoio a programas sociais, entre outros.

Na verdade, além das funcBes destacadas pelo autor espanhol, as demais
funcdes também ficariam mais acentuadas quando a marca € de alto renome. Alias,
o destaque destes signos se d& justamente pela capacidade de exacerbar as
funcbes que lhe sdo atribuidas.

Perceber que as marcas renomadas exercem intensamente as funcgdes
marcarias reforca a importancia de sua protecao juridica, legitimando ainda mais o
instituto, bem como auxilia na interpretacdo dos casos que as envolvam, e das
regras existentes.

Diante da enorme especialidade e destaque destas marcas, qual seria a

protecdo conferida pelo ordenamento?

2.2.3 A protecdo conferida

O reconhecimento do alto renome, ou a declaracdo, a depender do pais,
implica no impedimento de que terceiros, em qualquer classe, registrem signo

idéntico ou similar ao renomado. Nesse sentido é a legislacao italiana:

Codice della proprieta industriale (decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30)
Art. 12. Novita
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1. Non sono nuovi, ai sensi dell'articolo 7, i segni che alla data del
deposito della domanda:

[...]

f) siano identici o simili ad un marchio gia da altri registrato nello
Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in
data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto
di priorita o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o
servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella
Comunita, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso
di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente
vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno
anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi

Art. 20. Diritti conferiti dalla registrazione

1. | diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono
nella facolta di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di
vietare ai terzi, salvo proprio consenso, diusare nellattivita
economica:

C) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o
servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di
rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di
trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla
rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

A legislacao italiana ndo conhece como possuindo novidade, o signo que, na
Itdlia ou na Comunidade Europeia, possua nome que possa usurpar o renome de
terceiro. Além disso, integra os direitos do titular da marca de alto renome insurgir-se
contra qualquer utilizagdo econdmica de sinal idéntico ou similar ao seu. Nao existe
qualquer restricao (classe ou o tipo de produto/servigo) para o exercicio do direito
potestativo do titular da marca lesada.

Igualmente a legislacdo espanhola trata do assunto:

LEY 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

Articulo 8.Marcas y nombres comerciales notorios vy
renombrados registrados.

1. No podra registrarse como marca un signo que sea idéntico o
semejante a una marca o nhombre comercial anteriores aunque se
solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a
los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos
notorios o renombrados en Espafa, el uso de esa marca pueda
indicar una conexion entre los productos o servicios amparados por
la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese
uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento
indebido o un menoscabo del caracter distintivo o de la notoriedad o
renombre de dichos signos anteriores.

2. A los efectos de esta Ley, se entender4 por marca o nombre
comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duracion,
intensidad o alcance geografico de su uso, valoracion o prestigio
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alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean
generalmente conocidos por el sector pertinente del publico al que se
destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha
marca o nombre comercial. La proteccion otorgada en el apartado 1,
cuando concurran los requisitos previstos en el mismo, alcanzara a
productos, servicios o0 actividades de naturaleza tanto mas diferente
cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre
comercial notorios en el sector pertinente del publico o en otros
sectores relacionados.

3. Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el
publico en general, se considerara que los mismos son renombrados
y el alcance de la proteccion se extenderd a cualquier género de
productos, servicios o actividades.

A legislagdo espanhola € ainda mais explicita. Deixa claro que ndo é
permitido registrar marcas idénticas ou similares as renomadas, mesmo que 0S
produtos sejam absolutamente diversos, porque geraria confusdo para o0s
adquirentes. O item 3 repete que a protecdo se estendera para qualquer género de
produto, servigo ou atividade.

Em outros termos, o reconhecimento do alto renome implica em uma excecao
ao principio da especialidade. Segundo esse principio, as marcas estao sujeitas a
analise somente dentro da sua classe, portanto, devem apresentar distintividade em
relacdo as marcas ja registradas naquele segmento.

Diferentemente, as marcas renomadas impedem que signos similares ou
idénticos sejam registrados em qualquer categoria, ainda que ndo possuam registro
em todas elas. Por isso fala-se que as marcas de alto renome possuem forca
ultramerceoldgica.

Ainda sobre essa forca de defesa resta uma ultima questdo: o alto renome
possui limitacdo territorial? No estudo da marca notoriamente conhecida, foi possivel
observar que, na auséncia de registro, mas na presenca de uso e notoriedade em
territério nacional, é possivel a realizacdo da protecdo. No caso das marcas
renomadas vigora a mesma ideia. O signo que pretende o status de que se trata
agui deve ser renomado e altamente conhecido no territério em que pleiteia a
protecdo especial. Geralmente isso significa também a necessidade de que a marca
seja registrada naquele territério. Existem divergéncias, contudo. Os defensores da
condicdo de situacdo de fato do alto renome acreditam que o essencial € a
comprovacéo do destaque junto aos consumidores (ndo necessariamente territorial,

para alguns deles). Existindo essa fama, o titular deve ter o poder de se opor ao
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terceiro que lhe copia. Esse posicionamento releva tanto a especialidade quanto a

territorialidade para as marcas renomadas.

2.3 As marcas que se destacam de maneira extraordinaria, 0s interesses
tutelados e as razdes da protecao ampliada

Cumpre tratar agora de questdes especiais que justificam a tutela dessas
marcas de destaque extraordinario. Pelo enorme impacto que esses signos
possuem, eles acabam comumente sujeitos a fendbmenos altamente prejudiciais para
o0s trés interesses tutelados pelas marcas, especialmente, o interesse do titular.

A doutrina aponta dois fenbmenos que atingem com maior intensidade essas
marcas de destaque, trazendo enormes prejuizos para o titular e também para o
consumidor, que acaba sendo induzido a adquirir um produto que, na verdade, nao
corresponde aquele que lhe causou boa impressdo anteriormente. Também existe
forte prejuizo para a concorréncia que acaba burlada por métodos ilegais que
buscam aumentar o consumo sem o0 esforco e investimento correspondentes,
aproveitando-se dos créditos alheios.

Portanto, neste item, serdo apresentados os institutos da diluicdo e da

confusao.

2.3.1 A diluicdo

O risco de diluichdo é um fenbmeno inicialmente reconhecido pela
jurisprudéncia francesa e alem&, mas foi efetivamente aplicado primeiramente nos
Estados Unidos (MORGADO, 2013). E causado pela utilizacdo indiscriminada de
sinais similares ao da marca renomada ou notéria, sem o risco de confusdo efetiva.
Ocorre que a utilizagcdo constante de signos similares acaba por degradar a
distintividade originaria da marca destacada, pois o consumidor deixa de associar
imediatamente as caracteristicas atrativas anteriores ao produto da marca famosa.
Parafraseando autores norte-americanos, Monica MORGADO (2013, p. 134)

esclarece:
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O uso da marca de alto renome por terceiros, para distinguir produto
ou servico inconfundivel, pode degradar o valor econdmico da marca.
Isso porque uma marca de alto renome € capaz de provocar uma
associacdo de ideias na mente do publico, de formar um vinculo
direto com o produto ou servico ao qual é aposta. Ao passar a ser
utilizada em diversos produtos ou servicos sua forca atrativa declina,
ja que a sua menc¢do deixa de provocar, no publico, a associacdo
evocativa daquilo que originalmente distinguia.

O processo de diluicdo é lento, e 0 prejuizo que causa vem ao longo dos
anos, com a convivéncia entre a marca altamente destacada e os demais signos
similares. Aléem da diminuicdo da capacidade de distin¢do, existe ainda o dano a
reputacdo da marca principal, pois 0s bens com simbolos similares podem néo ter o
mesmo nivel de qualidade e acabar gerando para o consumidor uma ideia de que 0s
produtos pioraram.

Nesses casos, existe um terceiro fator que da causa a diluicdo e prejudica o
interesse do titular, sendo, portanto, ato passivel de indenizacédo e cessac¢ao do uso.
Embora, a depender do tempo de espera por parte do interessado e a quantidade de
similares existentes, ficard bastante dificil o estabelecimento do nexo causal.

Ao lado da diluicdo (para alguns autores integrando-a), existe uma hipotese
em que ndo ha um terceiro fator responséavel pela perda da distintividade: o cenario
da generalizacdo ou generificacdo. Nesse caso o destaque da marca € tamanho que
0 signo, principalmente nominativo, passa a ser empregado para todos os bens
daquela categoria, ou seja, a marca passa a ser o nome do proprio produto. Os
exemplos mais comuns sdo: Gillette?*, Maizena®®, Pyrex®, Chiclets®* entre outros.

Em caso de generalizagdo, Maité MORO (2013) citando o trabalho da
francesa Marie-Angéle Morel, distingue duas perspectivas a serem consideradas
para as consequéncias da diluicdo: uma objetiva e outra subjetiva.

Segundo as autoras, sob o aspecto objetivo, a degeneracdo é um fato

sociolégico que independe da vontade do titular e que encerra o poder distintivo da

! Registro junto ao INPI: de marca nominativa n° 002630630 (02/6/1961), de marca mista n°
003025187 (21/09/1939).

%2 Registro junto ao INPI: de marca nominativa n°® 002504650 (31/01/1960), de marca mista n°
002804638 (18/05/1938).

23 Registro junto ao INPI de marca nominativa n® 003230368 (29/05/1959).

24 Registro junto ao INPIl: de marca nominativa n°® 817767096 (25/03/1994), de marca mista n°
827306458 (01/04/2005).
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marca, mesmo contra a sua vontade, portanto, ndo interessa as agoes do titular para
combater o fendmeno. J4 sob o angulo subjetivo o agir do titular para evitar a
vulgarizacdo é mais relevante para considerar ou ndo extinta a capacidade de
diferenciar seus produtos dos demais®.

A constatacdo da diluicdo, como ja dito, é bastante complexa, dentre os
critérios utilizaveis para a analise concreta dos casos MORO (2012, p.11) cita: “a) a
forma de utilizacdo da marca; b) a dicionarizacdo da expressao; c) a publicidade
massiva; e, d) o fato de ser um produto novo no mercado e/ou ser um produto
patenteado®®”.

No Brasil ndo existe uma norma clara sobre o tema, portanto, a busca da
defesa contra a diluicdo sera, muitas vezes, exercida com base na concorréncia
desleal ou pelo combate a violacdo das fungdes basicas das marcas. Também néo
esta evidente, mas parece que o Brasil tem tomado em conta a teoria subjetiva para
apreciagdo da extingdo de marcas que sofreram o fendmeno da degeneracao
(MORO, 2012).

Finalizando, um exemplo interessante sobre diluicAo marcaria no Brasil foi
julgado em 2011 pelo Tribunal Regional Federal da 22 Regido. Trata-se da apelacao
n° 0806947-53.2009.4.02.5101%" em que se analisou a declaracéo de alto renome

da marca “Dell”, bem como a nulidade da marca “Dell do Brasil”.

* De forma exemplificativa, pense-se na marca “neosaldina”. De tdo conhecida, comegou a ser
utilizada como sinénimo de remédio para dor de cabec¢a. Ou seja, ainda que 0 sujeito desejasse
qualquer dipirona sodica, o0 home utilizado era neosaldina. Do ponto de vista da teoria objetiva, pouco
importa se o titular agiu para impedir essa utiliza¢do, simplesmente poderia ocorrer a perda do objeto
de protecéo por generificagdo. J& do ponto de vista subjetivo, as propagandas do titular no sentido de
fazer o seu produto ficar conhecido como “neosa” e evitar a degeneracgéo seriam consideradas.

2 a) Seria um mau emprego ha marca como, por exemplo, o titular que promove campanhas no
sentido de que o consumidor conhega o produto somente pela marca e ndo pelo seu nome comum,
na lingua portuguesa.

b) Se os dicionarios aderem a marca como sinénimo do produto, certamente existe um forte sinal de
diluico.

c) Trata-se do meio de provocar a ma utilizagao prevista no item a.

d) Em certas situagcbes o novo produto ou servico € tdo inovador, que o0s consumidores n&o
encontram muitas formas de designa-los sendo pela sua marca. Se assim ocorrer, pode ser que a
diluicdo aconteca em consequéncia.

?’ PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELACAO. COLIDENCIA DE MARCAS. *DELL— E *DELL DO
BRASIL-. TEORIA DA DISTANCIA. TEORIA DA DILUICAO.

1. No exame de eventual colidéncia, doutrina e jurisprudéncia tém tradicionalmente se utilizado da
teoria da distancia, que, fundamentando-se nos principios da equidade e da igualdade, sustenta a
coexisténcia de marcas quando a situacdo fatica atual possibilite o convivio harmdnico de signos
semelhantes ou afins. 2. Embora muito eficaz na maioria dos casos, tal critério ndo é capaz de
abarcar hipéteses especialissimas, onde a infringéncia de direitos pode ganhar matizes diversos, que
exigem uma andlise mais profunda e sob outro enfoque, o da teoria da diluicdo. 3. A idéia principal da
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Conforme narrado no processo, em 1999 a marca “Dell do Brasil” foi
registrada junto ao INPI pela Dell do Brasil Comunicagdo LTDA. Contra essa
concessao se insurgiu a Dell Inc., titular da marca de computadores “Dell”. Nao
obtendo resultado favoravel administrativamente, a Dell norte-americana ingressou
em juizo, obtendo decisdo favoravel quanto ao impedimento de que a expressado
“Dell do Brasil” fosse utilizada, e desfavoravel quanto a declaracéo de alto renome.
Quando da analise da apelacao, a decisdao de primeira instancia foi mantida, tendo
em vista o risco de diluicdo. A desembargadora, afastando o reconhecimento judicial
da expressdo “Dell” como de alto renome?®, mas considerando-a famosa, afirmou
gue a similaridade entre as expressoes, ainda que em categoria diversa, prejudicaria
a distintividade angariada pela marca de computadores.

Mais adiante, esse caso sera retomado para salientar que existem autores
que defendem a nao aplicabilidade da diluicdo para situacbes que ndo envolvam

marcas notorias ou de alto renome.

2.3.2 A confusao

Muito mais comum que a diluicdo é o fenbmeno da confusdo. Toda e qualquer
marca esta sujeita a confusédo, porém, pela enorme popularidade que possuem as
marcas notérias e de alto renome estdo ainda mais sujeitas a essa situacao. Por
isso, a protecdo que recebem nao esta restrita a confusdo propriamente e sim ao

risco de confusao.

teoria da diluicdo é a de proteger o titular contra o enfraquecimento progressivo do poder distintivo de
sua marca, mormente em casos de marcas que ostentam alto grau de reconhecimento ou que sejam
muito criativas, sendo o paradigma para a decisdo entre aplicar a teoria da distancia ou a teoria da
diluicdo a fama e a criatividade do sinal. 4. O signo *DELL DO BRASIL- traduz uma idéia equivocada
de que a titularidade deste pertence a uma empresa subsidiaria da norte-americana, ainda que
atuante em segmento diverso. Ora, a empresa-autora foi fundada em 1984, recebendo desde entdo
grandes investimentos em marketing, o que reverteu numa imagem de forte fixagdo no imaginéario do
publico-consumidor, algcando-a, a toda evidéncia, a um alto grau de reconhecimento. N&o seria
irrazo4vel imaginar qgue uma empresa internacional do porte da autora resolvesse diversificar os seus
negécios, lancando-se também em outro segmento, qual seja, o de servigos relacionados a area de
comunicacao, publicidade e propaganda, dai se podendo extrair a real possibilidade de confuséo no
publico consumidor quanto a origem destes. Acrescente-se a tal conjuntura um dado primordial, qual
seja, o elemento caracteristico *DELL— tem sua origem no patronimico do sdcio-fundador Michael
Dell. 5. Apelacdo desprovida.

(TRF2. Apelagdo n° 200951018069473. Relatora Des. Lilliane Roriz. Segunda Turma. Data do
julgamento: 29 de marco de 2011).

8 A marca “Dell” ja foi considerada notdria em outras ocasides por decisdes judiciais. Na atualidade
encontra-se com pedido de reconhecimento de alto renome.
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O risco de confusdo ou a confusao propriamente dita envolvem a utilizagéo de
marcas iguais ou semelhantes em produtos ou servicos, da mesma categoria ou
aproximadas, por titulares diversos. E essencial que o consumidor possa ser
confundido, tomando um produto pelo outro (confusao direta) ou que possa entender
que os produtos possuem a mesma origem (confusdo por associagéo)®.
Especialmente a confusdo quanto a procedéncia destaca-se no ambito das marcas
de alto renome, pois pelo fato de serem extremamente populares e, por vezes,
designarem varios produtos, o consumidor pode acreditar que se trata de uma
ampliacdo dos negocios (MORGADO, 2013), ou seja, ocorre uma associagao
indevida™.

Interessante observar que o Superior Tribunal de Justica ndo exige, nem
mesmo para as marcas “‘comuns”, que seja feita prova efetiva da confuséo,

bastando a constatacéo da possibilidade a partir da comparacao das marcas.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACAO DE
ABSTENCAO DE USO INDEVIDO DE MARCA CUMULADA COM
PERDAS E DANOS. REPRODUCAO OU IMITACAO DE MARCA
ALHEIA. CONFUSAO OU ASSOCIAGCAO. POSSIBILIDADE.

[...]

4. Para a tutela da marca basta a possibilidade de confusdo, ndo se
exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou
consumidores especificos.

5. Na espécie, é de se reconhecer a aproximagao entre os ramos de
atuacdo das partes, pois comercializam e oferecem servigcos
semelhantes, igualmente voltados ao publico apreciador de
motocicletas.

? CABRAL e MAZZZOLA (2015), inspirados por autores estrangeiros, bem como por uma visdo mais
ampla da confuséo, sugerem ainda mais trés formas: confus&o por interesse inicial, confusdo reversa
e confusdo pos-venda.

“Ha confusao por interesse inicial entre marcas quando uma empresa usa a marca ou outros
elementos da comunicacdo visual de terceiros para atrair a atencdo do consumidor, ainda que a
origem real dos seus produtos ou servigcos esteja devidamente identificada no momento da compra”.
[...]

“A confusao reversa constitui o uso de uma marca idéntica ou semelhante a de um terceiro, em ramo
de atividade afim, por parte de uma empresa com maior poder econémico. O utente novato, por ser
mais famosos e usar sua marca em maior escala, mesmo sem tal intencdo, acaba levando os
consumidores a pensarem que o utente anterior copiou sua marca”.

[...] Desafiadores séo os casos de confuséo pds-venda, isto €, quando um terceiro confunde a origem
de m produto em razdo da semelhanca de sua aparéncia com a configuracdo ou marca de um
produto famoso. Nesse caso, a confusdo ndo se opera perante o comprador (que adquiriu a imitacao
de forma consciente), mas sim perante um terceiro”.

(CABRAL e MAZZZOLA, 2015, p. 134-135)

%0 Alguns autores separam essa hip6tese e a denominam risco de associagdo. Entretanto, no fundo, o
gue ocorre é uma confusdo por parte do consumidor, dai ndo ser necessaria essa distingdo.
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6. Diante da reprodugcédo, em parte, da marca Harley-Davidson,
resguarda-se a recorrente o direito de fazer cessar o uso indevido da
marca contrafeita pelo recorrido.

7. A reproducgdo ou imitagéo, n&o autorizada, no todo ou em parte, de
marca alheia atribui ao titular o direito de receber uma remuneracéo
referente ao periodo em que a marca contrafeita foi utilizada,
proporcionalmente ao grau de semelhanca entre as marcas.

8. Recurso especial parcialmente provido.

(BRASIL. STJ. Recurso Especial n°® 1450143. Relatora Ministra
Nancy Andrighi. Terceira Turma. Data do julgamento: 19/08/2014).

Quanto aos critérios para a avaliacdo da similaridade entre os signos, MORO
(2013) citando NOVOA, sugere que se considere a aparéncia dos simbolos, a
prondncia, a existéncia de competicdo ou ndo entre as categorias que nomeiam e o
grau de atencdo do consumidor que adquire aquela espécie de produto ou servigo®..

O Superior Tribunal de Justica, por sua vez, aponta como parametros
minimos>? para avaliacdo objetiva o seguinte procedimento: ‘(i) as marcas devem
ser apreciadas sucessivamente, de modo a se verificar se a lembranca deixada por
uma influencia na lembranca deixada pela outra; (ii) as marcas devem ser avaliadas
com base nas suas semelhangas e ndo nas suas diferengas; e (iii) as marcas devem
ser comparadas pela sua impressdo de conjunto e ndo por detalhes” (BRASIL,
02/2014, p.11).

%% Embora n&do tenha relagdo direta com marcas de alto renome, € importante lembrar-se do

julgamento pelo STJ, em 2011, do Recurso Especial n® 1.105.422. A disputa se dava entre 0s
laboratérios Aché e Pharmascience, o primeiro titular da marca “Sorine” e o segundo da marca
“Sorinan”, sendo que aquela era mais antiga que esta. Entre os argumentos da Ministra Relatora,
Nancy Andrighe, esteve, como fator decisivo, o nivel de atencdo do consumidor no mercado de
medicamentos: “Com razao o acérddo recorrido ao consignar que ndo se deve tratar com tanto
rigor a questdo da colidéncia em se tratando de medicamentos. Isso porque, além da situagéo
acima descrita ser extremamente habitual, os consumidores de farmacos criam vinculos com
outros elementos além da marca nominativa, principalmente com o laboratério produtor e o preco,
mormente quando se considera o cenario do mercado consumidor brasileiro nesse ramo surgido
com a entrada em vigéncia da Lei 9.787/99 (Lei dos Genéricos), que autorizou a comercializacao,
por qualquer laboratoério, de medicamentos com patentes caducadas.

Pode-se afirmar que, enquanto parcela do mercado consumidor de medicamentos adquire o
produto levando em conta o laboratério que o produziu, priorizando a aquisicdo de medicamentos
provenientes dos mais antigos e tradicionais laboratérios, outra parcela significativa tem no preco
o fator preponderante na hora de escolher o medicamento”.

(BRASIL. STJ. Recurso Especial n° 1.105.422. Relatora Ministra Nancy Andrighe. Terceira Turma.
Data do julgamento: 10/05/2011).

%2 Evidentemente, existem varios critérios de avaliagdo que o préprio STJ ja aplicou, por exemplo, o
chamado “teste 360° que envolve 0s seguintes critérios nesta ordem: a) grau de distintividade
intrinseca das marcas; b) grau de semelhanca das marcas; c) legitimidade e fama do suposto infrator;
d) tempo de convivéncia das marcas no mercado”’; e) espécie dos produtos em cotejo; f)
especializagao do publico alvo; g) diluicdo* (CABRAL e MAZZZOLA, 2015, p. 138-139).
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A tutela das marcas em geral, mas principalmente das excepcionalmente
destacas, contra o risco de confuséo atende aos interesses do titular, do consumidor
e da concorréncia. Em primeiro lugar, protege o publico de informacfes enganosas
no mercado. Em segundo, evita o enriqguecimento injusto do infrator, que se
utilizando do que nédo é seu (a imagem constituida pelo titular da marca copiada),
seria capaz de obter reputacdo sem qualquer esfor¢co préprio. Finalmente, isola o
proprietario da marca destacada da possibilidade de o infrator passar produtos
inferiores como sendo do titular legitimo, prejudicando a sua imagem entre o publico
consumidor.

Encerrando este topico, resta a abordagem do chamado “aproveitamento
parasitario”. Essa expressao relaciona-se totalmente com o risco de confusao, pois,
de fato, a intencdo do “parasita” &€ se aproveitar das condigbes favoraveis do
“parasitado” e isso se da pela confusdo causada junto ao consumidor.

Essa forma de aproveitamento levanta uma série de divergéncias
doutrinarias, entre elas esta a necessidade ou ndo de intencédo de causar prejuizo, a
aplicacdo ou ndo nos casos de marcas de alto renome e a aplicacdo ou ndo do
critério da transferéncia de valor.

Sem qualquer pretenséo de esgotar o tema, é necessario aborda-lo no que se
refere as marcas destacadas. Neste sentido, a primeira duvida diz respeito a
aplicacdo do aproveitamento parasitario ao caso das marcas de alto renome. Essa
duvida estd amparada no fato de que é requisito necessario para o aproveitamento
parasitario a ndo existéncia de concorréncia entre “parasitado” e “parasita”. De fato,
para as marcas de alto renome essa teoria parece desnecessaria, pois, o efeito
basico apontado € justamente evitar que marcas similares ou idénticas sejam
registradas e utilizadas em qualquer segmento. Dai Maité MORO (2013) destacar
que 0 aproveitamento parasitario aplica-se somente aos casos em que as marcas
sao famosas, mas ndo chegam a ser marcas de alto renome.

Para evitar o enriguecimento sem causa de terceiros que aproveitem da fama
de uma marca, seria possivel invocar o aproveitamento parasitario como uma forma
de abuso de direito, questionando o registro e utilizacdo, ainda que estejam em
categorias diversas.

Entretanto, existe discordancia quanto a aplicabilidade da teoria. A posi¢ao
contraria parte da ideia de que necessariamente a apropriacdo de um simbolo sé

poderia ser negada diante do uso indevido.
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O registro de uma marca que imite ou reproduza marca de alto
renome de terceiro ndo, necessariamente, afeta esta Ultima. Ha que
restar demonstrada, no minimo, a possibilidade de, apesar da
auséncia de relacdo concorrencial, ou o intuito de se aproveitar do
renome alheio ser indevido. O carater indevido € o divisor de 4guas
entre a conduta conforme o principio da liberdade e a conduta
contraria ao direito. Serd considerada indevida se for suscetivel de
conferir uma vantagem desleal e um prejuizo ao caréater distintivo ou
ao prestigio da marca reproduzida ou imitada (MORGADO, 2013, p.
127).

A autora justifica seu pensamento em situacdes que, embora a marca seja de
alto renome, poderia ndo ser capaz de transmitir seus valores e a imagem que
possui junto aos consumidores para outros produtos.

Sem esgotar o0 tema, até porque o mesmo sera avaliado a luz do Direito
brasileiro, a premissa parece equivocada. Se existem concessfes de alto renome
para marcas que ndo sdo capazes de transmitir seus valores e repercussao junto ao
consumidor para outros produtos e servigos diversos do seu originario ramo, o
problema parece estar no reconhecimento do renome. Um erro na concessao nao
justifica outro erro, agora na protecao.

Todavia, se considerarmos a doutrina do aproveitamento parasitario como
uma forma de proteger marcas famosas que ndo chegam a alcancar o renome,
parece muito sensato que se avalie efetivamente a possibilidade de dano para a

aplicacao.

Neste capitulo foram apresentados os institutos da marca notoriamente
conhecida, bem como da marca de alto renome, detalhando seus aspectos
conceituais, e o fundamento da protecdo. Estes conhecimentos se fizeram
necessarios para que agora seja possivel tratar da marca de alto renome no Brasil,
sua disciplina, sua aplicacdo e as consequéncias desse reconhecimento. Inicia-se,
portanto, o capitulo final deste trabalho investigando o significado da especial

protecdo que o legislador patrio deu a essa marca superdestacada no mercado.
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3 O RECONHECIMENTO DO ALTO RENOME NO BRASIL E SUAS
CONSEQUENCIAS: A PROTECAO ESPECIAL CONFERIDA PELA
LEGISLACAO

A origem da protegcdo as marcas de alto renome no Brasil € um pouco
controversa. Nem todos os autores concordam que a primeira aparicdo seria na
atual Lei de Propriedade Industrial. A razdo disso esta no proprio texto legislativo

anterior. O antigo Cédigo, previsto na lei 5.772/71 assim dispunha:

SECAO IV - Da Marca Notdria

Art. 67. A marca considerada notéria no Brasil, registrada nos térmos
e para os efeitos déste Cddigo, tera assegurada protecdo especial,
em tddas as classes, mantido registro préprio para impedir o de outra
gue a reproduza ou imite, no todo ou em parte, desde que haja
possibilidade de confusdo quanto a origem dos produtos,
mercadorias ou servigos, ou ainda prejuizo para a reputagdo da
marca.

Paragrafo Unico. O uso indevido de marca que reproduza ou imite
marca hotéria registrada no Brasil, constituira agravante de crime
previsto na lei propria.

Quando da criacdo desse dispositivo ja existia a CUP e o artigo 6° bis, que
dispunham sobre a marca notoria. Porém, comparando-se o disposto no tratado com
a norma nacional, sdo percebidas relevantes distincbes como, por exemplo: a
exigéncia de registro nacional e a protecdo em todas as classes. Portanto, ndo
estaria o legislador atendendo a CUP e sim teria criado uma modalidade diferente
que, no futuro, seria denominada marca de alto renome.

Segundo SOARES (2010), o Brasil foi precursor dessa protecdo dada as
marcas destacadas antes mesmo da lei de 1971. Ja em 1967, a edi¢do do Decreto-
Lei n° 254 estaria dando origem a um reconhecimento diverso dos existentes até
entdo, quando fez referéncia a protecdo especial as marcas notdrias no pais
repelindo o registro de sinais que as “reproduza ou imite, no todo ou parte, mesmo
que se destine a artigos ou servigos diferentes”. Para o autor, essa é a origem
nacional do instituto em comento.

Em parecer juridico, a Procuradoria Federal junto ao INPI, em 2002, entendeu
que o legislador de 1971 havia criado uma nova modalidade, diversa da marca

notoriamente conhecida, mas que nao seria a marca de alto renome. Comentando o
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artigo 125 da atual Lei de Propriedade Industrial, assim afirmou (BRASIL, 2002, p. 6-
7).

E a marca de alto renome, ao menos a primeira vista, também néo
parece confundir-se com o da “marca notéria’, cuja nogéo foi
pioneiramente inscrita na ordem juridica patria pelo art. 83 da Lei de
Propriedade Industrial de 1967 (Decreto-Lei n°® 254, de 28 de
fevereiro de 1967) e repetida no art. 79 do Decreto-Lei n°® 1.005, de
21 de outubro de 1969 [...]

Da mesma forma, a no¢do de marca de alto renome, encerrada na
LPl, nado parece convergir a acepcdo de “marca notéria”
recepcionada na versdo do art. 67 da Lei 7.772/71, que Ihe
antecedeu na regulacao da propriedade industrial no Brasil [...].

De toda sorte, em 1996, com a edicdo da lei 9.279, o legislador definiu da

seguinte forma a situacao:

Secéo Il - Marca de Alto Renome
Art. 125. A marca registrada no Brasil considerada de alto renome
sera assegurada protecdo especial, em todos os ramos de atividade.

Secéo IV - Marca Notoriamente Conhecida

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade
nos termos do art. 6° bis (I), da Convencéo da Unido de Paris para
Protecdo da Propriedade Industrial, goza de protecdo especial,
independentemente de estar previamente depositada ou registrada
no Brasil.

§ 1° A protecao de que trata este artigo aplica-se também as marcas
de servico.

8§ 2° O INPI podera indeferir de oficio pedido de registro de marca
gue reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente
conhecida.

Da descricao em lei ficou claro que se tratam de situacGes diferentes. A
marca de alto renome, que ndo ganhou qualquer definicdo lamentavelmente, deve
ser registrada no Brasil e merece “protegdo especial” em qualquer ramo de
atividade. J4 a marca notoriamente conhecida ndo precisa de registro no Brasil
(exceto se o titular tiver a intencdo de se opor ou apresentar nulidade — conforme ja
comentado, o estranho artigo 158 da LPI exige o depdsito nacional), € definida como
aquela que se destaca em seu ramo de atuacao e, por isso, merece uma “especial
protecao”, incluindo ai a defesa de sua notoriedade pelo préprio INPI, de oficio,

negando o registro aqueles signos que a imitem, no todo ou em parte.
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3.1 As disposic¢des do INPI sobre o tema

Além do legislador ordinario, o INPI também editou uma série de normativas
sobre o tema. Sob a égide da Lei 5.772/71, ou seja, acerca do controverso artigo 67,
foram trés: Portaria n°® 08/1974, Resolucdo n° 07/002 e 46 de 1980. Ja com base na
LPI de 1996 foram: Resolucdo INPI n° 110, de 27 de janeiro de 2004, n° 121 de 06
de setembro de 2005, n° 23 de 18 de marco de 2013, n° 107 de 19 de agosto de
2013 e n° 172 de 07 de outubro de 2016.

N&o se fara a andlise das normativas editadas na época do antigo Codigo de
Propriedade Industrial, justamente pela duvida que causa, além da auséncia de
vigéncia. No entanto, os requisitos basicos previstos em cada um deles podem ser
encontrados na nota de rodapé n° 09 deste trabalho. Cumpre, porém, uma
importante ressalva. Ja em 1971 relevantes operadores do Direito da Propriedade
Intelectual ja& demonstravam enorme descontentamento com a legislagdo federal,
dada a sua “ampliacdo” pelos normativos criados pelo INPIl. Representando-os, €
possivel citar José Carlos Tinoco SOARES (2010, p. 207):

Nestas condi¢fes a “marca de alto renome” ndo depende de registro
na jurisdicdo em que é reivindicada, o que vale dizer, para noés, que
nao necessita de registro especial (tal como ocorria com a marca
notodria) para aquisicao dessa regalia, visto que o conceito, boa fama,
distinguibilidade e alto renome se adquire pela utilizacdo efetiva e
manifesta da marca.

Essa discordancia levou a judicializacéo diversos casos em que se pretendia
gue os magistrados avaliassem o renome da marca e assim a declarasse. Em
muitos dos processos isso aconteceu; servem de exemplo as marcas “vigor”,
“tostines” e “motoradio”, entre muitas outras (SOARES, 2010).

Contudo, mais recentemente, jA com a legislacdo de 1996 em vigor, o
Superior Tribunal de Justica afirmou que cabe ao INPI o julgamento quanto a
existéncia ou ndo da notoriedade e do alto renome. A autarquia estabelece os
critérios de reconhecimento e ndo ao Judiciario. Alguns dos julgados afirmaram que

entendimento em sentido diverso seria uma macula a propria separacao de poderes.
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RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA DE
ALTO RENOME. NAO RECONHECIMENTO. ATRIBUICOE TIPICAS
DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL -
INPI.  CONTROLE DO PODER JUDICIARIO. MERITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCIPIO D
SEPARACAO DOS PODERES.

1. Cinge-se a controvérsia a analisar se a marca da recorrente
engquadra-se na categoria normativa denominada de marca de alto
renome, conforme amparada pelo artigo 125 da Lei n°® 9.279/1996.

2. Na hipétese, os seguintes fatos sdo incontroversos: € notorio o
prestigio da marca Omega na fabricacdo mundial de rel6gios e a
empresa recorrida situa-se no ramo local de méveis, ndo havendo
risco de causar confuséo ou associagdo com marca recorrente.

3. A instancia ordinéria concluiu: a) que a recorrente nado faz jus a
protecdo marcéaria em todos os ramos de atividade; b) que o signo
Omega ndo pode ser considerado uma excecao ao principio da
especialidade a ponto de impedir que terceiros fagam uso dele e c)
gue o signo em andlise é uma marca fraca, insuscetivel da
deferéncia legal insculpida no artigo 125 da Lei n°® 9.279/1996.

4. O Poder Judiciario ndo pode substituir o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial - INPI na sua fungdo administrativa tipica de
avaliar o atendimento aos critérios normativos essenciais a
caracterizacdo do alto renome de uma marca, haja vista o principio
da separacao dos poderes. Precedentes do STJ.

5. No caso concreto, o INPI indeferiu a qualificacéo juridica de alto
renome (artigo 125 da Lei n® 9.279/1996) a marca Omega.

6. Recurso especial ndo provido.

(BRASIL. STJ. Recurso Especial n°® 1124613. Relator Ministro
Ricardo Villas Bbas Cueva. Terceira Turma. Data de julgamento:
01/09/2015)*.

Portanto, ainda que o renome seja uma questdo fatica, isto €, dependa de
uma série de ocorréncias junto ao mercado, o reconhecimento da protecéo especial
conferida pela lei dependera do atendimento dos requisitos estabelecidos pelo INPI.

Apesar da decisdo do STJ algumas consideragdes sobre as contribuicdes do
INPI sdo necessarias. Antes da LPI, ainda no tempo da vigéncia da lei de 1971,
muitos juristas, atuantes na area de propriedade intelectual, levantavam a
impossibilidade legal de que o INPI dispusesse sobre requisitos para a comprovacao
do alto renome (ou, na época, notoriedade). Em parte, esse questionamento faz
sentido. O primeiro fato a ser considerado diz respeito as atribui¢cdes legais dadas ao
INPI. Segundo a Lei 5.648/70: “Art. 2° O INPI tem por finalidade principal executar,

no ambito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista

* No mesmo sentido os julgados: Agravo Regimental no Recurso Especial n°® 1165653/RJ, Rel.
Ministro Sidnei Beneti, Julgado em 17/09/2013;

Recurso Especial n® 1162281/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Julgado em 19/02/2013;

Recurso Especial n° 951583/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Julgado em 27/10/2009;

Recurso Especial n° 658702/RJ, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Julgado em 29/06/2006.
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a sua funcao social, econdmica, juridica e técnica, bem como pronunciar-se quanto
a conveniéncia de assinatura, ratificacdo e denuncia de convencgdes, tratados,
convénios e acordos sobre propriedade industrial”. Ou seja, tratar-se de uma
autarquia que executa as normas de propriedade intelectual em consonancia com as
finalidades atribuidas constitucionalmente para todas as modalidades de protecdo
do conhecimento que estdo incluidas no titulo propriedade intelectual.

Ao investigar a LPI, encontram-se mais algumas atribuicdes legislativas do
INPI, especialmente referem-se a sua propria organizagdo administrativa
(contratacdo de pessoal, regimentos internos e outros), fixacdo de valores de
retribuicAo e estabelecimento de procedimentos de depdsito para algumas
categorias (o que significa indicar formularios, instrucdo dos pedidos, etc.). Dessas
disposicbes € possivel concluir que o trabalho da autarquia €é bastante
procedimental, conferindo, pela via processual, o cumprimento dos requisitos legais.
Mas, ndo esta ao seu alcance o estabelecimento dos requisitos, justamente porque
estes sao definidos pelo Poder Legislativo.

Entretanto, devido a diminuta disposicdo legal acerca da marca de alto
renome, a regulamentacédo criada pelo INPI, que deveria ser apenas procedimental,
acaba adentrando no direito material e, efetivamente, estabelecendo limites e
condic¢des que o legislador ndo trouxe, como se vera adiante.

Efetivamente, ndo se trata de culpa exclusiva do 6rgao, afinal, o legislador
nao colaborou na criacao do texto da LPI. Ademais, é preciso reconhecer que existe
uma nobre tentativa de efetivacdo de direitos nas resolu¢cdes que foram editadas até
hoje, mas ndo € possivel ignorar o fato de que também existe um desvio de
finalidade nestes instrumentos normativos, que causam inseguranca juridica para os
interessados no reconhecimento do alto renome.

Explorada, brevemente, o reconhecimento do INPI para dispor sobre os
requisitos de reconhecimento do alto renome, a primeira vez que a autarquia
estabeleceu critérios para o reconhecimento desta condi¢do, em consonancia com a
LPI, foi em 2004, ap6s o parecer juridico n°® 054 em 2002 da Advocacia Geral da
Unido que procurou nortear a aplicacao do instituto.

A Resolugdo n° 110 de 27 de janeiro de 2004 do INPI ndo conceituava a
marca de alto renome, restringindo-se ao processo de reconhecimento que, por
sinal, somente ocorreria em sede incidental, quando da propositura de oposi¢céo do

interessado em face de marca de terceiro:
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Art. 1° A protecao especial conferida pelo art. 125 da LPI, devera ser
requerida ao INPI, pela via incidental, como matéria de defesa,
guando da oposicéo a pedido de registro de marca de terceiro ou do
processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro,
em tramitacdo no INPI, nos termos e prazos previstos nos art. 158,
caput, e 168 da LPI, respectivamente.

No artigo 5° da referida normativa estavam os requisitos probatérios a serem

apresentados com a peticdo de oposicao:

1) data do inicio do uso da marca no Brasil;

2) publico usuario ou potencial usuéario dos produtos ou servigos a
gue a marca se aplica;

3) fracdo do publico usuario ou potencial usuério dos produtos ou
servicos a que a marca se aplica, essencialmente pela sua tradicao e
gualificacdo no mercado, mediante pesquisa de opinido ou de
mercado ou por qualquer outro meio habil;

4) fracdo do publico usuério de outros segmentos de mercado que,
imediata e espontaneamente, identifica a marca com os produtos ou
Servicos a que ela se

aplica, mediante pesquisa de opinido ou de mercado ou por qualquer
outro meio habil;

5) fracdo do publico usuario de outros segmentos de mercado que,
imediata e espontaneamente, identifica a marca essencialmente pela
sua tradicdo e qualificagdo no mercado, mediante pesquisa de
opinido ou de mercado ou por qualquer outro meio habil;

6) meios de comercializacdo da marca no Brasil;

7) amplitude geografica da comercializacdo efetiva da marca no
Brasil e, eventualmente, no exterior;

8) extensdo temporal do uso efetivo da marca no mercado nacional
e, eventualmente, no mercado internacional;

9) meios de divulgacdo da marca no Brasil e, eventualmente, no
exterior;

10) extensdo temporal da divulgacéo efetiva da marca no Brasil e,
eventualmente, no exterior;

11) valor investido pelo titular em publicidade/propaganda da marca
na midia brasileira nos ultimos 3 (trés) anos;

12) volume de vendas do produto ou a receita do servigo nos ultimos
3 (trés) anos;

13) valor econdmico da marca no ativo patrimonial da empresa.

Essa peticdo, instruida com os elementos acima, era julgada por uma
comissdo especial, formada por “3 (trés) membros efetivos e 2 (dois) suplentes,

todos servidores do INPI de elevada qualificagdo técnico-profissional no campo do
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Direito da Propriedade Industrial, a ser designada, em ato préprio, pelo Presidente
do INPI” (art. 11).

Em logrando éxito na demonstracdo do alto renome, o titular veria esta
condicdo anotada no referido registro da marca (antes “comum”) pelo prazo de 05
anos, estando dispensado de novas comprovagdes quanto ao renome durante este
periodo, a menos que o INPI julgasse serem necessarias. A solicitacdo desse
reconhecimento, ainda que em oposic¢ao, estaria sujeita ao pagamento de retribuicéo
especifica a autarquia.

N&o muito diferente da Resolucdo n° 110 foi a Resolugdo n® 121 de seis de
setembro de 2005. O INPI, com uma nova gestao no comando, entendeu por bem
incluir alguns outros detalhes sobre o tema. O primeiro deles foi 0 estabelecimento

de uma definicdo de marca de alto renome:

Art. 2° Para os efeitos desta Resolucdo, considera-se de alto renome
a marca que goza de uma autoridade incontestavel, de um
conhecimento e prestigio diferidos, resultantes da sua tradicdo e
qualificacdo no mercado e da qualidade e confianga que inspira,
vinculadas, essencialmente, a boa imagem dos produtos ou servi¢os
a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma
extraordinaria forca atrativa sobre o publico em geral,
indistintamente, elevando-se sobre os diferentes mercados e
transcendendo a fungcdo a que se prestava primitivamente,
projetando-se apta a atrair clientela pela sua simples presenca.

O segundo foi a exclusdo do numero de integrantes da comissao responsavel
por analisar a oposicdo, bem como a imposicdo de que a integralidade dos
participantes fosse da Diretoria de Marcas, retirando, portanto, os participantes
externos.

Atuou acertadamente o INPI ao trazer uma definicho de marca de alto
renome. Embora a doutrina j& dispusesse sobre o tema, a lei ndo o fez, cabendo,
portanto, a autarquia fazé-lo, conforme veio a ser confirmado pelo STJ. O conceito
apresentado evidencia sobremaneira 0 quao destacada deve ser a marca candidata
ao renome. “Autoridade incontestavel”, “prestigio diferido”, “acentuado magnetismo”,
“‘extraordinaria forga atrativa” sdo os qualificadores utilizados para significar o
ultrarreconhecimento de uma marca. Ao mesmo tempo, a descricdo evidencia a
importancia de requisitos como a antiguidade e qualidade do produto que, em geral

estdo presentes, mas ndo sao obrigatorios.
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A parte final do conceito ndo € téo feliz. Primeiramente, por afirmar que ela
transcenderia a sua funcdo. Na verdade, o que a marca de alto renome transcende €
a sua categoria originaria, isto €, ela deixa de ser conhecida somente naquele
ambito de consumidores especificos de determinado produto ou servico e passa a
ter significado para uma enorme parte da populacdo, ainda que seus integrantes
jamais tenham comprado aquele bem. Como foi visto, as funcbes das marcas
expressam-se com bastante relevancia quando elas se tornam renomadas. E na
atuacdo destas que se pode ver com muita clareza toda a potencialidade dessa
modalidade de propriedade industrial.

Também n&o apresenta clareza a expressao “apta a atrair clientela pela sua
simples presenca’, uma vez que essa € a ideia das marcas atrair o consumidor
pelas conceitos subjacentes ao signo. O que a marca renomada realiza € um
convencimento antecipado do consumidor, levando-o a preferir certo produto da
marca, antes mesmo de conhecé-lo, pelo fato de estar ciente da reputacao dela em
outras situacoes. Assim, a marca de alto renome é capaz de convencer o adquirente
a nao experimentar um produto idéntico de outra marca (ndo renomada) somente
pela sua fama anterior.

Outro relevante ponto dos normativos expostos é o carater incidental do
reconhecimento do alto renome. Em ambos, o interessado somente pode obter a
declaracdo de alto renome como forma de defesa, ou seja, devera apresentar
oposicado ou pedido de nulidade e, no bojo desta, afirmar tratar-se de violacdo de
terceiro a marca renomada, instruindo sua peca com 0s documentos necessarios a
prova dessa alegacéo.

A adocdo dessa forma de protecdo parece ter surgido da orientacdo dada
pela Procuradoria Federal no parecer citado anteriormente. Naquele, a Procuradora,
aludindo a processualistica administrativa, afirma que o reconhecimento do alto
renome aproxima-se muito da acdo declaratéria incidental, vista no Processo Civil,
“eis que, teoricamente, se destina a obter uma providéncia preliminar de aparente
carater declaratério sobre a existéncia de um bem juridicamente autbnomo tutelado
pela norma legal, visando aa assegurar-lhe os efeitos legais da protecao juridica
declarada” (BRASIL, 2002, p.27).

Ademais, inclui-se ai a ideia, inspirada no artigo 67 da Lei 5.772/71, segundo
a qual a protecdo s6 seria possivel no caso de evidente prejuizo para a marca

renomada. A adogcdo de um sistema de reconhecimento incidental permite a



76

avaliacdo caso a caso quanto a existéncia ou ndo de uma situacdo de lesdo ao
interesse do insurgente.

O modelo incidental também €é adotado na legislacdo espanhola. Segundo o
Real Decreto 687 de 2002%, qualquer interessado poderd interpor oposicéo
indicando a situacdo de sua marca como renomada e apresentando provas desse
fato. O detalhe € que ndo se exige o registro anterior da marca que se diz de alto
renome para que possa alegar essa condicao especial em face de terceiro.

Para comprovar o renome na €poca, o titular da marca deveria apresentar as
provas que julgasse necessarias e mais as informacgdes dispostas no ja citado art. 5°
da Resolucdo de 2004 e art. 4° da norma de 2005. Os requisitos pretendiam a
comprovacédo de gque o signo era conhecido por toda a extensao territorial brasileira
e a comprovacdo de sua fama junto aos consumidores ou ndo dos seus produtos
e/ou servigos.

Alguns requisitos estdo relacionados ao gasto com propaganda e valor da
marca. De fato, as marcas renomadas tradicionalmente sdo muito valorizadas. Basta
ver o estudo apresentado em 2016 pela britanica Brand Finace, que avalia milhares

de marcas no mundo em busca de estabelecer um ranking das 500 mais valiosas:

% “_ El escrito de oposicidn debera presentarse por duplicado y en él deberan figurar los siguientes
datos:

(...)

h) Si la oposicion se basa en una marca anterior notoria o renombrada en el sentido del articulo 8 de
la Ley 17/2001, una indicacion en tal sentido.

(...)

k) Los productos y servicios para los que la marca anterior ha sido registrada o solicitada, o para los
que la marca anterior sea notoriamente conocida en el sentido del articulo 6.2.d) de la Ley 17/2001, o
goce de notoriedad o renombre conforme a lo establecido en el articulo 8 de la citada Ley. El
oponente debera incluir solamente los productos o servicios protegidos por la marca anterior en los
que se base la oposicion.

()

Articulo 18. Presentacién de pruebas y documentos.

1. El escrito de oposicién podra ser acompafiado de los documentos y pruebas que se consideren
pertinentes.

2. Si la oposicién se basa en una marca comunitaria, el escrito de oposicion irA acompafiado
preferentemente de pruebas del registro o de la solicitud de dicha marca comunitaria, tales como un
certificado de registro o depdsito de la solicitud. Cuando la oposicién se base en una marca no
registrada notoriamente conocida, conforme a lo previsto en el articulo 6.2.d) de la Ley 17/2001, o en
una marca registrada notoria o renombrada, conforme a lo previsto en el articulo 8 de dicha Ley, el
escrito de oposicion ird acompafiado preferentemente de las pruebas que acrediten el caracter
notorio o renombrado de dichas marcas anteriores. Si la oposicion se basa en alguno de los derechos
anteriores contemplados en los articulos 9 y 10 de la citada Ley, el escrito de oposicion ira
acompafiado de las pruebas adecuadas que acrediten la titularidad y el &mbito de proteccién de tales
derechos anteriores”.
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Tabela 01 — Exemplos de Marcas de Alto Renome no Brasil e 0 seu valor

MARCA DE ALTO VALOR
RENOME NO BRASIL

McDonald’s 42,937 bilhdes de dolares
Honda 19,332 bilhdes de dolares
Toyota 43,064 bilhdes de doblares
Coca-cola 34,180 bilhdes de délares
Shell 31,665 bilhdes de doélares

Fonte: Elaborado pela autora com dados do relatério anual da
Brand Finance no ano de 2016.

O valor, portanto, pode ser um indicio de alto renome. No entanto, o
investimento em propaganda nédo parece ser um dado efetivamente essencial. Em
varios autores e também no parecer juridico n°® 54 de 2002, percebe-se um enorme
temor de que a marca tenha adquirido renome por meio de propaganda intensa e
que, portanto, poderia ndo ter as caracteristicas necessarias para a protecao
especial conferida pela lei. No entanto, isso parece uma preocupacdo excessiva.
Ainda que o titular tenha investido enormemente em propaganda, isso nao significa
gue o seu produto ndo possa se sustentar. Por vezes, a entrada no mercado exige
um grande dispéndio com os meios de divulgacdo para que seja possivel vencer a
barreira existente pela presenca de outras marcas®. Portanto, importa verificar o
grau de conhecimento dos consumidores sobre aquela marca; se realmente ela é
capaz de transmitir aquela sua “popularidade” para outros ramos de atividade.

Ademais, o “alto renome” poderia ser questionado por outros interessados no
signo no curso do processo de registro ou mesmo posteriormente, quando da
propositura de processo de nulidade. Assim, se 0 signo possuisse um renome
“artificial” seria provavel que nao subsistisse aos ataques dos concorrentes.

E preciso destacar ainda que, nas duas resolucbes em comento, ficou
estabelecido que o reconhecimento do alto renome perduraria pelo prazo de 05 anos
e essa condicdo seria anotada no registro da marca reconhecida como renomada.
Nesse periodo, o titular ficava livre de demonstrar em todas as peticbes de oposicao
sua condicdo especial. Entretanto, nada dispdem sobre qualquer acao de oficio por

parte do INPI no sentido de evitar registros conflitantes com a marca renomada.

** Em outro momento, comentou-se neste trabalho que as marcas séo vistas como barreiras de
entrada nos mercados. Por vezes, muito arduas de serem superadas.


http://exame.abril.com.br/topicos/mcdonald-s
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Estabelecer o prazo de reconhecimento do renome é realmente uma tarefa de
grande dificuldade, pois 0 nimero de concorrentes, o investimento em propaganda e
o numero de midias para a divulgacdo sdo cada vez maiores, pulverizando a
popularidade dos produtos e servicos para diversas marcas. Ademais, ha que se
estabelecer um equilibrio entre os gastos do requerente para comprovar 0 Seu
renome, o direito dos concorrentes ou ndo concorrentes de se apropriarem do signo
e a protecdo do consumidor. Na época, o INPI optou pelo prazo de cinco anos.

A constatacdo do renome gera uma anotacao em relacdo a marca adquirente
desse status. Quando a LPI trata do assunto néo faz referéncia a essa possibilidade.
As anotacfes sdo atos administrativos relativos as alteragbes ou modificacdes
ocorridas nos dados bibliograficos do titular (nome, razdo social ou endereco),
classificacdo de Nice e Viena, além da cessdo da marca, com a devida qualificacédo
do cessionario. Sao anotadas, ainda, no cadastro do 6rgdo, as alteracdes
relacionadas aos gravames; limitacdes de direitos ou 6nus que recairem sobre o
pedido ou registro, neste ultimo caso, seguindo o exemplo dos cartorios de imoveis,
gue também fazem anotar restricdes judiciais. Portanto, o INPI poderia ter adotado
outra formalidade, como por exemplo, a criacdo de um registro proprio.

Interessante notar um efeito previsto nas resolugdes relacionado ao registro
de nomes de dominios no Brasil®**. Automaticamente, os signos renomados
deixavam de estar disponiveis para compor o nome dos sitios, exceto quando

solicitado pelo préprio titular®’. No entanto, esta disposicéo restou revogada em

% Essa mesma proibic&o existe também na Itlia, no Cédigo de Propriedade Industrial

“Art. 22 Unitarieta dei segni distintivi

1. E vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un
sito usato nell’attivita economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se,
a causa dell'identita o dell'affinita tra l'attivita di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi
per i quali il marchio & adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che puo
consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

2. 1l divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale,
insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attivitd economica o altro segno distintivo di un segno
uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di
rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal
carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”.

%" Resolucéo n° 001/98, do Comité Gestor da Internet no Brasil

“Art. 2° O nome escolhido para registro deve ter:

Il - o nome escolhido pelo requerente para registro, sob determinado DPN, deve estar disponivel
para registro neste DPN, o que subentende que:

b) ndo pode tipificar nome nao registravel. Entende-se por nome nado registravel, entre outros,
palavras de baixo caldo, os que pertencam a nomes reservados mantidos pelo CGl.br e pela
FAPESP com essa condicdo, por representarem conceitos predefinidos na rede Internet, como é o
caso do nome "internet" em si, 0s que possam induzir terceiros a erro, como no caso de nomes que
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2008, e passou-se a estabelecer uma série de critérios para a ado¢do de marcas
como nome de dominio, sem restringir o uso dos signos renomados®.

A resolucdo de 2005 perdurou até 18 de marco de 2013, quando o INPI
renomeou suas normativas. Porém, ndo modificou o texto, mantendo, inclusive os
erros, como a referéncia a Resolucao n° 001/98, do Comité Gestor da Internet no
Brasil, que foi revogada em 2008 e a revogacéo da Resolugéao INPI n°® 110, de 27 de
janeiro de 2004, sendo que esta ja ndo tinha valor juridico desde 2005.

Entretanto, ainda em 2013, o STJ deu uma relevante decisdo que modificou
os rumos do entendimento acerca das marcas de alto renome. O Recurso Especial
n® 1.162.281, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, julgou caso envolvendo o INPI e
V & S VIN E SPRINT AKTIEBOLAG NY, titular da marca “absolut’. A autarquia
propds, em 2007, acdo resciséria em face da sentenca proferida pela 352 Vara
Federal desta Secédo Judicidria do Rio de Janeiro, que admitiu como marca de alto
renome o signo “absolut”. A rescisoria foi recebida e provida pelo Tribunal Regional

Federal da 22 Regido que, em sintese afirmou:

representam marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas, quando n&o requeridos pelo
respectivo titular, siglas de Estados, de Ministérios, etc”.

% Resolucdo do Comité Gestor de Internet no Brasil RES/2008/008/P:

“Art. 10° - Os dominios cancelados nos termos dos incisos |, Il, IV e V poderdo ser disponibilizados
para novo registro através de processo de liberacdo, que possibilita a candidatura de interessados ao
respectivo dominio, conforme os seguintes termos:

a) a entidade inscrita no processo de liberacéo detém o certificado de registro da marca, concedido
pelo INPI, idéntico ao nome de dominio solicitado, ou;

Art. 12°- O registro de um nome de dominio, para o qual ndo tenha sido declarado diferencial, nos
termos do art. 10°, inciso IV, desta Resolucdo, nos processos de liberacdo anteriores, resultando,
assim, reservado, podera ser concedido a primeira entidade que o solicitar e comprovar que detém o
certificado de registro da marca, concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial-INPI e
idéntico ao nome de dominio solicitado.

Art. 13° - O registro de um nome de dominio, para o qual tenha sido declarado diferencial, nos termos
do art. 10°, inciso 1V, da citada Resolucdo, nos processos de liberacdo anteriores, mas que tenha
resultado reservado por ndo ter havido forma de discriminagdo entre os diferenciais declarados,
podera ser concedido seguindo-se o procedimento abaixo:

I. Quando houver a solicitacdo de registro por entidade que detenha o certificado de registro da
marca, concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, idéntico ao nome de
dominio solicitado, todas as entidades que declararam o diferencial nos processos de liberacéo
anteriores a reserva serdo notificadas, por e-mail enviado ao contato da entidade, para comprovarem
o diferencial que houverem anteriormente declarado. Esse procedimento poderd ter os seguintes
resultados:

a) Se houver somente uma entidade que detenha o certificado de registro da marca, expedido pelo
Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, idéntico ao nome de dominio solicitado, o registro
do dominio sera concedido a ela;

b) Se houver mais de uma entidade que detenha o certificado de registro da marca, expedido pelo
INPI, idéntico ao nome de dominio solicitado, o registro do dominio sé sera concedido ao solicitante,
caso seja ele o detentor da marca mais antiga validamente expedida. Caso contrario o dominio
permanecera reservado”.
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A fama de uma marca depende do conjunto de esfor¢cos de cunho
qualitativo e quantitativo empreendidos pelo titular. Inclui-se nisso os
gastos de propaganda e publicidade que a fama exige. A marca €
famosa por virtude prépria e ndo por muletas que o Poder Judiciario
lhe venha a atribuir. A marca ndo é famosa somente porque o juiz
assim disse e a declarou. N&do deve o juiz tornar perene in abstracto
uma situacdo de fato que depende da voluntas et opinio do
consumidor, simplesmente porgue a racionalidade do magistrado nédo
€ substitutiva da impresséo dos consumidores. O juiz apenas podera
ser chamado para documentar a existéncia do fato de uma
notoriedade desde que seja destinada a utilizagéo futura.

(TRF2. Acédo resciséria. Relator Desembargador André Fontes.
Primeira Se¢éo Especializada. Data de julgamento: 26/06/2008. p.8).

Do resultado recorreu a V & S VIN E SPRINT AKTIEBOLAG NY. Analisando o
caso, a Ministra relatora afirmou que outrora defendera o mesmo posicionamento do
Tribunal a quo, ou seja, de que nao cabia ao Poder Judiciario opinar sobre a
condicéo de alto renome, entretanto, estava repensando seu posicionamento.

Segundo a Ministra, a falta de uma previsdo que permitisse aos interessados
uma declaracdo, pelo 6rgao pertinente, de forma abstrata, do alto renome estava
provocando uma grande judicializacdo desses casos. Além disso, afirmou que € um
direito do titular proteger seu patriménio intangivel de forma preventiva e que seria
despropositado pensar que isso sO |he interessaria quando ocorresse uma violagao.
Também considerou excessivo o 6nus de, constantemente, ter que efetuar o
acompanhamento dos registros de marca em busca de alguma que possa estar
violando o direito do titular em quaisquer das categorias. Por fim, esclarece:

Ademais, ndo se pode perder de vista que muitas vezes sequer ha a
tentativa de deposito da marca ilegal junto ao INPI, até porque, em
geral, o terceiro sabe da inviabilidade de registro, em especial
guando a colidéncia se d4 com marca de alto renome. Nesses casos,
a controvérsia nao chega ao INPI, impedindo que o titular da marca
adote qualquer medida administrativa incidental visando a declaracdo
do alto renome.

(BRASIL. STJ. Recurso Especial n° 1.162.281. Relatora Ministra
Nancy Andrighi. Data do julgamento: 19/02/2013. p.6)

Por todo o exposto, concluiu que existia uma omisséao legislativa por parte do
INPI. Destacou ainda que, eventualmente, por se tratar de um caso de
discricionariedade técnica, a mesma estaria sujeita a apreciacdo do Judiciario, mas

no caso em tela, pelo fato de que a autarquia nédo havia se pronunciado sobre o alto
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renome da marca, nem mesmo de forma incidental, ndo cabia qualquer
manifestagao judicial para o caso.

Embora a Ministra tenha razéo sobre a omissao, de fato, esta parece ter sido
cometida pelo Legislativo, pois ndo indicou qualquer ruma para o reconhecimento do
alto renome.

Coincidentemente, no mesmo ano da nova manifestacdo do STJ,
precisamente em 19 de agosto, o INPI editou a Resolugéo n° 107/2013, modificando

totalmente o reconhecimento do alto renome das marcas. Passa-se a analise.

3.1.1 A Resolucdo n° 107/2013: o regime atual de reconhecimento do alto renome

A partir da edicdo dessa nova normativa, o titular de uma marca renomada
passou a poder requerer o reconhecimento dessa condicdo sem que haja qualquer
violacdo de sua marca. Simplesmente, entendendo contar com provas suficientes
para demonstrar que sua marca extrapolou seu ramo originario podera ingressar
com uma solicitagdo de reconhecimento. Todavia, ndo foi somente iSso que a
Resolucdo mudou.

A primeira alteracdo relevante trazida pelo INPI diz respeito ao proprio

conceito de marca de alto renome. O texto ficou mais claro e técnico:

[...] considera-se de alto renome a marca registrada cujo
desempenho em distinguir os produtos ou servicos por ela
designados e cuja eficacia simbodlica levam-na a extrapolar seu
escopo primitivo, exorbitando, assim, o chamado principio da
especialidade, em funcdo de sua distintividade, de seu
reconhecimento por ampla parcela do puablico, da qualidade,
reputacdo e prestigio a ela associados e de sua flagrante capacidade
de atrair os consumidores em razdo de sua simples presenca.

A definicdo procura apontar de plano os efeitos do alto renome, bem como as
excepcionalidades em relagcdo ao sistema comum das marcas, no entanto, manteve
a expressao ja anteriormente criticada de “atrair os consumidores em razéo de sua
simples presenca”.

Logo no paragrafo primeiro do dispositivo a autarquia destaca a justificativa

para o reconhecimento ao carater renomado de uma marca. Essas razbes estéao
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todas atreladas a defesa do interesse do titular, evitando que terceiros lhe causem
danos e que sua marca perca a distintividade.

Importa destacar que o paragrafo fala em “tentativa de terceiros de registrar
sinal”’, ou seja, nao foi criado pelo INPI qualquer exigéncia quanto a demonstracao
de efetivo prejuizo, embora provas dessa ocorréncia auxiliem na analise da
necessidade de declarac&o do alto renome (art. 4°, 84°, inciso XI).

A auséncia dessa exigéncia ndo é apreciada por toda a doutrina, Denis
BARBOSA, por exemplo, afirma que legislacbes mais responsaveis adotam esse
critério (2013). Ousando discordar, ndo deve ser exigida qualquer comprovacado de
dano, por diluicdo, por confusdo ou por exploragdo parasitaria, simplesmente porque
é fato notorio que as marcas de alto renome estdo mais sujeitas a esses
acontecimentos que as marcas comuns. O risco de dano (associado a presenca das
demais caracteristicas) deve bastar para o reconhecimento da condicdo de
renomada.

Quanto ao requerimento do reconhecimento de alto renome, sera feito de
forma autbnoma e acompanhado de provas. Sua analise dependera do pagamento
de taxa especifica. Causa estranheza, contudo, o disposto no paragrafo 5° “A mera
arguicao da protecéo conferida pelo art. 125 da LPI, quando empregada em peticao
diversa da que ora se trata, ndo obrigara o INPI a se pronunciar quanto a alegada
condicdo de alto renome de uma determinada marca”.

Ao que parece, foi extinto o reconhecimento incidental do alto renome™.
Portanto, a alegacdo como matéria de defesa antes do reconhecimento em abstrato
podera ndo ser analisado pela autarquia. Esta disposicdo ndo coaduna com o direito
dado ao titular da marca de defender o seu patrimoénio. De forma exemplificativa, o
reconhecimento do direito de propriedade de um usucapiente pode se dar pela acéao
autbnoma de usucapido ou em sede de direito de defesa contra uma acgao

reivindicatoria. Da mesma forma, o alto renome poderia ser reconhecido por

% Segundo o0 manual de marcas do INPI:

“5.12.3 Oposigcao com base no art. 125 da LPI

Com a entrada em vigor da Resolucdo n° 107/2013, a partir de 10/03/2014, o reconhecimento do alto
renome de uma marca passou a ser requerido por meio de peticdo especifica, constituindo uma etapa
autdbnoma, e ndo mais como matéria de defesa, através de uma impugnacao. Dessa forma, passam a
inexistir os servigos ‘Oposi¢cdo com base em alto renome’ e ‘Nulidade administrativa de registro de
marca com fundamento em alto renome’.

Assim sendo, para que um titular alegue o art. 125 da LPlI em uma oposicdo ou nulidade
administrativa, € necessario que ele ja tenha o alto renome de sua marca reconhecido e vigente no
INPI ou que ja tenha sido peticionado o requerimento de reconhecimento desse status”. (INPI, 2016).
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requerimento autbnomo ou incidentalmente. As peticdes seriam instruidas da
mesma forma, assim como o julgamento se daria pela mesma comissao. A via
incidental tem sua importancia, especialmente se o interessado no alto renome
ainda ndo ingressou com o pedido autdnomo.

As exigéncias probatérias para a comprovacdo do renome melhoraram
significativamente. Em primeiro, estabeleceu-se a liberdade probatoria, sendo valida
a apresentacdo de todo o meio de prova capaz de demonstrar as qualidades
diferenciadas da marca que foram enumeradas, a saber: “l) Reconhecimento da
marca por ampla parcela do publico brasileiro em geral; 1) Qualidade, reputacéo e
prestigio que o publico brasileiro em geral associa a marca e aos produtos ou
servicos por ela assinalados; e lll. Grau de distintividade e exclusividade do sinal
marcério em questdo*® (art. 3°).

Os dois primeiros incisos contemplam exatamente as caracteristicas de uma
marca de alto renome. Procuram ressaltar a importancia da relacdo estabelecida
com o consumidor. O terceiro inciso, no entanto, causa duvidas. Remete a uma
adocdo das caracteristicas exigidas no Direito Alemdo e Francés que foram
comentados no item 2.2.1 deste trabalho, quais sejam: originalidade e unicidade.

Relembrando-as, na Alemanha exige-se que a marca seja original, no sentido
de abstracdo do simbolo, de forma a ampliar sua distintividade em padrdes pouco
associaveis a qualquer produto ou servico em especifico®’. J& a unicidade, significa
gue o simbolo deve ser original em relacdo aos que estdo registrados e sendo
utilizados.

Neste ponto, reiteram-se as criticas feitas anteriormente. O poder de
distintividade da marca de alto renome esta atrelado aos valores e informacdes que
a mesma é capaz de transmitir aos produtos ou servicos que nomeia. Além disso, a
distintividade é um requisito para a concessao de qualquer marca, portanto, quando
do registro, que € obrigatério para que seja possivel solicitar o reconhecimento do
renome, essa aptiddo ja foi avaliada. E o que bem aponta MORGADO (2013, p.
121):

OA insergao da expressao “publico brasileiro” no inciso | e |l foi realizada pela Resolugdo do INPI n®
172 de outubro de 2016. Assim, ndo restam dudvidas quanto a necessidade de que a marca se
destaque em territorio nacional, ndo importando sua posicao fora do Brasil.

“L A marca “zoomp” seria mais original que a marca “rendeira”, por exemplo. A segunda pode ser
associada a costura, por exemplo, ou comércio na area de vestuario ou servi¢o de costura.
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Pode ser certo que um sinal de fraco conteldo fantasioso de per se
com mais dificuldade podera experimentar este fendbmeno [renome],
mas ndo menos certo € que isso ndo é de todo impossivel. Além do
mais, diversos outros fatores como a implantagdo do produto ou
servico no mercado, o tempo, a extensao territorial do fornecimento
ou da prestacdo e, acima de tudo o volume de publicidade podem
suprir a caréncia de originalidade do sinal a ponto de se cristalizar na
mente do publico como sendo o que identifica tal atividade e
transmite determinados valores positivos.

Quanto a exclusividade do simbolo, também n&o parece condi¢cédo relevante,
pois, exclusivo ou ndo, hd que se considerar a capacidade de atingir um grau de
destaque que outros signos, similares ou até idénticos, ndo conseguiram. A ideia da
protecdo conferida as marcas de alto renome esta justamente em impedir a
proliferacdo daquele simbolo que pode acabar diluindo-o.

Em outros termos, a andlise do grau da distintividade e exclusividade do
simbolo é dispensavel para a caracterizacdo do alto renome. Em verdade, essas
exigéncias devem ser feitas quando do registro da marca (e ndo para o
reconhecimento do renome). Ainda assim, da analise das marcas atualmente
reconhecidas como renomadas, percebe-se um elevado grau de distintividade, isto
€, tratam-se de signos bastante abstratos, embora cada qual com sua historia de
surgimento, convivendo com pouco ou nenhum simbolo idéntico (ver apéndice).

Curiosamente, apesar destas exigéncias, no quadro das atuais marcas de alto
renome brasileiras existem duas concessdes de alto renome para marcas
nominativas absolutamente fora do contexto da originalidade e ampla distintividade,
quais sejam: Natura e Tigre. Ambas sdo compostas por signos normalmente nao
apropriaveis com exclusividade e, por isso, convivem com outras marcas similares
ou idénticas em outros segmentos, embora bem diversos dos seus. Em verdade,
considerando o atual conceito de marcas notoriamente conhecidas, a especificidade
dos produtos que estes signos designam, deixa davidas se realmente seriam marcas
de alto renome.

Ainda sobre os requisitos de reconhecimento, os elementos informativos
presentes na Resolucdo de 2005 (art. 4°) continuaram na Resolucdo 107/13 como
sugestdo complementar as provas que o titular queira apresentar. Poucos itens se

modificaram:
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Artigo 4°, §4°

[...]

X. Perfil e nUmero de pessoas no Brasil atingidas pelas midias em
gue o titular anuncia a sua marca;

XI. Informacdes que oferecam indicios de que esta havendo diluicdo
da capacidade distintiva da marca alegada como de alto renome ou
de que a mesma esteja sofrendo aproveitamento parasitario por
terceiros;

Xll. InformagBes que evidenciem a identificagdo do publico com os
valores da marca;

XIll. Informacbes que demonstrem o grau de confianca do
consumidor em relacéo a marca.

Interessante observar que a lesdo, que antes dava causa ao requerimento
incidental, passou a ser uma possivel prova de que a protecdo especial se faz
necessaria. Relativizando ainda mais, a prova pode ser indiciaria.

O exame do conjunto probatério apresentado sera realizado pela Comissao
Especial composta pelos servidores da Diretoria de Marcas, que poderdo formular
guestionamentos a serem respondidos pelo interessado nos mesmos moldes das
previsdes anteriores. Igualmente, sendo provido o requerimento, sera feita anotacao
no registro da marca para a qual se requereu o alto renome. Entretanto, o prazo se
modificou, foi estendido para 10 anos. A partir do Gltimo ano do prazo o titular pode
ingressar junto ao INPI com outro processo, instruido nas mesmas condi¢cdes da
resolucao para renovar o status. Os dados apresentados devem ser atuais, mas nao
existe uma especificacdo da sua validade maxima.

O aumento do prazo, embora salutar, continua ndo agradando a todos.
Principalmente para os juristas que defendem a condigéo de fato do alto renome e,
portanto, a prescindibilidade do reconhecimento pelo INPI. Na visdo deles néao seria
necessario qualquer prazo, pois em deixando de existir a condi¢ao de fato, a prépria
autarquia ou qualquer interessado, poderia requerer o afastamento da protecdo em
todas as categorias.

Embora muito benéfica para o titular, essa tese ndo merece prosperar.
Inicialmente é bom lembrar que a analise do INPI é feita com base nos dados
trazidos pelo requerente do alto renome. Essa condicdo ndo é sem razdo de ser. A
autarquia nao possui condicdes efetivas, por si s, de identificar no mercado aquelas
marcas que ostentam ou ndo o renome. Portanto, acreditar que o caminho da

identificacdo do fim desta condicdo se daria de oficio € um ledo engano. Além da
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falta de condi¢cdes ténico-financeiras por parte do 0Orgdo, observar o preciso
momento em que uma marca ganha ou perde o renome € uma tarefa hercuria, quica
impossivel. Quanto ao terceiro, possivel impugnante, também teria que ostentar
condicbes econdmicas bastante favoraveis para trazer ao processo documentos
robustos da mudanca de condi¢céo da marca que foi reconhecida como renomada.

De outro lado, o prazo mostra-se bastante relevante para a concorréncia.
Tendo em vista que de tempos em tempos o alto renome pode ser negado e 0s
interessados poderao requere o reconhecimento de suas marcas como registraveis.

De toda sorte, a existéncia de um prazo ndo impede que antes do seu fim
seja questionada a condicdo de marca de alto renome, seja pelo INPI, seja por
terceiro interessado, portanto, parece se tratar de imposi¢cdo capaz de equilibrar os
diversos interesses®.

Nos mesmos moldes de antes, é possivel impugnar o reconhecimento do alto
renome via recurso ao presidente da autarquia, apdés o pagamento de retribuicdo
especifica. Embora nada diga a resolucédo, o recorrente devera comprovar o nao
preenchimento pela marca (objeto do caso) dos requisitos previstos na resolucéo.

Finalizando a norma, as disposi¢des transitdrias trazem o procedimento a ser
adotado pelo titular que, sob a égide da Resolucdo 23/2013, apresentou o
requerimento de alto renome incidentalmente.

Questdo que escapou a previsao das regulamentacdes do INPI foi a definicdo
da data de producdo dos efeitos do reconhecimento do alto renome. Em outros
termos, a deciséo proferida em sede administrativa retroage a data de concesséao da
marca, agora renomada, ou ndo? Essa relevante discussao foi resolvida pelo STJ
em 2012 e reiterada em 2016. Segundo entendeu a Corte, os efeitos devem ser

considerados nao retroativos.

MESMO RAMO COMERCIAL. MARCAS REGISTRADAS. USO
COMUM. EXCLUSIVIDADE. NAO OCORRENCIA. ALTO RENOME.
EFEITO PROSPECTIVO.

1. Visa a presente acdo ordinaria a declaracdo de nulidade do
registro de propriedade industrial da marca SANYBRIL, que atua no
mesmo ramo comercial da autora de marca BOM BRIL.

(...

4. O Superior Tribunal de Justica decidiu que, a partir do momento
gue o INPI reconhece uma marca como sendo de alto renome, a sua

42 Importante relembrar a critica anterior de que o INPI estaria avangando em campo que nao lhe
pertence, ja que mantém uma limitagdo que o legislador nao trouxe.
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protecdo se dard com efeitos prospectivos (ex nunc). Assim, a marca
igual ou parecida gque ja estava registrada de boa-fé anteriormente
nao sera atingida pelo registro daquela de alto renome, como no
caso em apreco.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, hao
provido.

(BRASIL. STJ. Recurso Especial n® 1.582.179. Relator Ministro
Ricardo Villas Bdéas Cueva. Data do julgamento: 09/08/2016).

Sem sombra de duvidas a razdo estda com o STJ. Retroagir os efeitos do
reconhecimento do alto renome seria uma atitude inutil e criadora de caos. Sem
sentido porque, como sera dito adiante, os direitos de terceiros, anteriores a
aquisicao do status de alto renome devem ser respeitados. Ademais, a marca nao
nasce famosa, ainda que se invista muito em propaganda e divulgacao, existira um
tempo de absorcdo desta ideia pela populacdo e outro tempo para que essa
condicdo seja reverberada. Retroagir a data do registro inicial criaria apenas
inseguranca juridica para o terceiro com direitos anteriores e acdes judiciais de
indenizacao.

Embora seja possivel afirmar que as normativas sobre o tema evoluiram,
principalmente sob a influéncia do Poder Judiciario, ainda existem pontos de
controvérsias, duvidas e verdadeiras omissfes. Mesmo sendo reconhecido pelo
Superior Tribunal de Justica como legitimo para legislar sobre o tema, o INPI ainda
nao encontrou a medida entre procedimento e direito material e, por vezes, complica
a situacao do titular que pretende defender seu direito.

Apenas a titulo de informacdo, conforme dados obtidos junto ao INPI, em
janeiro de 2017, existem em tramite 195 pedidos de reconhecimento de alto renome.
Séo: 102 requerimentos aguardando publicacdo de deciséo de primeira instancia, 73
requerimentos pendentes de publicacdo de decisdo de segunda instancia e 20
requerimentos em prazo de recurso contra decisdo de primeira instancia.*.

Visto como se da o reconhecimento da marca de alto renome no Brasil,
passa-se agora ao estudo dos efeitos desse reconhecimento para os interesses que

a norma deve tutelar.

43 Informacao obtida por meio do acesso a informacgao de n°® 52750000026201725.
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3.2 O reconhecimento do alto renome e as consequéncias para 0s interesses

tutelados: o significado da especial protecado conferida pela lei brasileira

3.2.1 O interesse do titular da marca renomada

Conforme anotado anteriormente, o legislador ordinario foi extremamente
sucinto na disciplina das marcas de alto renome, limitando-se a conferir uma
“protecao especial” em todos os ramos de atividade e a afirmar que ela deve estar
registrada no Brasil. Ndo especificou, como o fez para as notoriamente conhecidas,
uma referéncia legislativa extra ou uma determinacédo de que o INPI deveria agir de
oficio na defesa delas.

Apesar da divergéncia doutrinéria legitima, coube ao INPI disciplinar o tema
via Resolucdo. A mais atual, de numero 107, adotou como protecdo especial os

seguintes dizeres do artigo 1°, paragrafo 1°:

O disposto no art. 125 da LPI destina-se a possibilitar a protecdo da
marca considerada de alto renome contra a tentativa de terceiros de
registrar sinal que a imite ou reproduza, ainda que ausente a
afinidade entre os produtos ou servicos aos quais as marcas se
destinam, a fim de coibir as hipéteses de diluicdo de sua capacidade
distintiva ou de seu aproveitamento parasitario.

Em outros termos, limitou a protecdo especial, conferida pela lei, ao
impedimento de que terceiros registrem signos idénticos ou similares, mesmo
guando seus produtos ou servicos ndo tenham afinidade com os produtos e servi¢cos
da marca renomada.

A escolha dessa interpretacdo ndo encontra uma justificativa explicita.
Recorrendo ao Parecer Juridico n°® 054 de 2002 da AGU, a Procuradoria associa a
escolha ao disposto no artigo 67 do Codigo de Propriedade Industrial anterior.
Segundo a explanacdo apresentada, o dispositivo da lei anterior ndo atribuia a
marca notoria propriedade em todos os ramos de atividade, nem mesmo |lhe permitia
a oposicao para todos eles. O levante do titular somente poderia ocorrer em casos
em que o simbolo idéntico ou similar pudesse causar confusdo, mesmo que

estivesse sendo pleiteado em categoria diversa da marca notéria.
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Y

Esse efeito, latu sensu, é passivel de se aplicar a marca de alto
renome, Porém, ndo aparenta ser esse, estritamente, o efeito
pretendido pelo legislador ao fixar a protecdo especial abrigada no
art. 125 da LPI, por forca das nuancas que lhe particularizam in
concreto.

Pelo panorama hoje posto, se, por um lado, resta manifesto que
também nao ha suporte juridico para se acolher a tese de que a
marca de alto renome estaria outorgada a propriedade em todos os
ramos de atividade econémica, por outro, ha ao menos em tese,
respaldo para assimilar-se a teoria de que ela estaria assegurada
uma ampla oponibilidade a terceiros a uma exclusividade absoluta
em relacdo a todo e qualquer produto ou servico, notadamente diante
da imprevisdo legal de qualquer ressalva semelhante a contida no
art. 67, in fine, do CPI anterior. (BRASIL, 2002, p. 16)

O posicionamento adotado ndo parece muito coerente, em primeiro lugar,
porque no mesmo parecer a Procuradora afirma que o art. 67 ndo € a origem da
marca de alto renome. Em segundo porque se o legislador quisesse manter a ideia
de uma protecédo diante da efetiva leséo, em qualquer das classes, bastaria repetir o
texto original.

Também seria possivel pensar a questdo a vista de que o legislador aplica a
expressao “protecdo especial” para a marca de alto renome e também para a
notoriamente conhecida. No ultimo caso, por forga da CUP, a “protecédo especial’
tem maior definicéo.

Em consonéancia com o artigo 6 bis da CUP a protecdo especial conferida
pela lei diz respeito ao empecilho a que marcas idénticas ou similares as
notoriamente conhecidas venham a ser registradas, ainda que néo se tenha
procurado a protecdo nos termos da Lei 9.279. Portanto, o carater especial € a nao
exigéncia do registro. Embora tenha sido destacada a incompreensiva restricao
trazida pelo artigo 158 da LPI, que exige o registro para que a oposi¢cao ou nulidade
sejam consideradas.

E certo que com o advento da clausula 16.3 do TRIPS a protecéo ficou um
pouco mais especial, pois passou a incluir casos em que, fora do @mbito de atuagéo
da marca, em caso de confusdo, seria possivel questionar uma solicitacdo de
registro. Todavia, o Brasil, na atual Lei de Propriedade Industrial, ndo incluiu essa

expansao.
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Nesse contexto, a “protegcédo especial’ referida no artigo 125 ndo pode ser
igual aquela referida no artigo 126, pois neste Ultimo a especialidade é a auséncia
de registro, enquanto que no primeiro o legislador claramente o exige.

Ademais, a marca de alto renome € ainda mais destacada que a notoriamente
conhecida. Relembre-se que ela é dotada de reputacdo, que é capaz de transmitir
para quaisquer produtos, em todos 0s ramos, portanto.

Nesse aspecto, ndo parece ser contemplado suficientemente o direito do
titular que, ndo obstante ter sua marca declarada de alto renome, somente possa se
opor contra registros similares ou idénticos em todas as classes. Até porque, por
forca da prépria resolucdo atual do INPI, o reconhecimento do alto renome ganhou
autonomia, nao figurando apenas como um direito de defesa.

Nesse sentido, parece ser possivel discutir uma autorizacdo, ainda que
implicita, para que o titular empregue sua marca para qualquer que seja o ramo de
atividade ou pelo menos para um conjunto de ramos afins, sem a necessidade de
realizar um registro para cada investimento. A primeira razao para sustentar essa
ideia est& ligada ao brocardo juridico “in e o quod plus est semper inest et minus’,
isto é, quem pode o0 mais, pode o menos. Se é dado ao titular de uma marca
renomada inviabilizar o registro de um signo similar ou idéntico de um terceiro, ou
seja, se Ihe é dado o poder potestativo de impedir o exercicio de um direito, por que
razdo nao poderia exercé-lo (em todo o seu contexto e plenitude, incluindo
licenciamentos, cessdes, entres outros) em todas as categorias, ou pelo menos
naquelas correlatas a sua atividade, sem a necessidade de registra-lo em todas
elas?

Em segundo, na esteira do pensamento da Ministra Nancy Andrighi, no
julgado em que considerou existir uma lacuna pela auséncia de um procedimento
para o reconhecimento do alto renome em abstrato, parece ser um 6nus injustificado
que o titular, apds constituir um signo de relevada fama, conhecido por quantitativo
imponente de cidaddos do Brasil, tenha que continuar investindo no registro da
mesma marca para varias categorias diferentes, ainda que proximas da sua
atividade principal, lembrando que, cada processo novo tem um custo. Vejam-se 0s

valores:
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Tabela 02 — Taxas relacionadas ao registro de marcas e reconhecimento de alto
renome
TAXA | VALOR

RECONHECIMENTO DE ALTO RENOME
Pedido de reconhecimento de alto renome - | R$ 37.575,00
Por meio eletrénico

Recurso por meio eletrénico R$ 2.345,00
Manifestacao por meio eletrdnico R$ 710,00
Cumprimento de exigéncia por meio | R$ 70,00
eletronico

REGISTRO DE MARCA

Pedido de registro de marca por meio | R$ 355,00
eletrénico com especificacao pré-aprovada

Apresentacdo de documentos por meio | R$ 70,00

eletrénico
Manifestacéo por meio eletrénico R$ 140,00
Cumprimento de exigéncia por meio | R$ 70,00
eletrénico

Primeiro decénio de vigéncia de registro de | R$ 745,00
marca e expedicédo de certificado de registro
no prazo ordinario

Prorrogacdo de registro de marca e | R$1.065,00
expedicdo de certificado de registro no prazo
ordinério
Fonte: Elaborado pela autora com dados da tabela de Retribuicbes pelos
Servigos Prestados pelo INPI - 2016

Acrescenta-se ainda que o requerimento da marca renomada deve referir-se
a apenas um signo (art. 2°, 83° da Resolugédo 107/2013), isto é, a um Unico registro
de marca anterior. Assim sendo, caso 0 elemento para o qual se pretende esse
status seja reconhecido pelo nome, isto €, uma versdo nominativa e também por um
simbolo, uma verséo figurativa ou mista, devera requerer separadamente a analise
do INPI sobre cada uma deles, instruindo cada um dos processos nos termos da
Resolugdo n° 107/2013. Em casos em que o0 nome e a imagem possuem um igual
destaque, a obrigatoriedade de processos separados nao faz qualquer sentido. Seria
perfeitamente possivel uma andlise conjunta. Pense-se no caso da Nike, Apple,
Volkswagen, entre outras.

Reafirme-se que, como bem especificado nos tratados internacionais o Brasil
€ signatario nesse tema, ali estdo contidas as disposi¢coes minimas, o essencial de

direitos a serem garantidos, portanto, a soberania nacional autoriza que se criem ou
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ampliem garantias, de forma a contemplar o que sejam valores importantes para o
pais, portanto, ndo haveria 6bice internacional para repensar o instituto.

N&o se pode esquecer que a marca, caracterizada ou nao pelo alto renome, é
um direito subjetivo fundamental. Isso significa que sua restricdo depende da colisdo
com outros direitos de mesma grandeza* e, assim mesmo, a restricdo se limita a
convivéncia destes direitos sem avanc¢os prejudiciais sobre o nucleo de cada um
deles®. Portanto, ndo é possivel limitar de forma aprioristica o alcance de um
relevante direito fundamental sem a comprovacdo de uma colisdo prejudicial para
outro direito relevante para o ordenamento®.

A imposicdo de uma utilizacdo muito limitada, acaba por restringir o préprio
nacleo essencial ou, ao menos, neste caso analisado, torna o exercicio bem mais
dificil, onerando o titular injustamente.

Outras duavidas prejudiciais ao interesse do titular permanecem. Cite-se a
inexisténcia de qualquer previsdo no sentido de que o INPI deve, de oficio, atuar
rejeitando a marca que, ainda que em categoria completamente diversa, imite no
todo ou em parte a marca renomada. Estranhamente, o legislador previu essa
determinacdo para os casos das marcas notoriamente conhecidas, mas néo o fez

em relacdo as de alto renome. N&o é incomum que o siléncio da lei seja interpretado

* Para a andlise dos limites dos direitos fundamentais existem dois caminhos: teoria da limitacdo
externa e teoria da limitacéo interna.

“A teoria interna defende que as restricbes dos direitos fundamentais integram o préprio nucleo
protetivo do direito. Ha, desde o inicio, o direito com seu conteudo determinado, ou seja, “hay solo un
objeto normativo: un derecho con sus limites concretos” (BOROWSKI, 2003, p. 68). Todas as
possiveis intervengdes no direito fundamental estao justificadas na prépria estrutura conformadora do
mesmo, cuja delimitacdo é um processo interno, sem qualquer interferéncia externa.

[...]

Diversamente da teoria interna — que, lembre-se, considera haver uma Unica estrutura, a do direito
com suas restricbes —, a teoria externa supde que existem “dos términos juridicos diferentes. El
primer término es el derecho prima facie o derecho no limitado, el segundo la restriccion de ese
derecho” (BOROWSKI, 2000, p. 31). Entre estes dois elementos se estabelece uma relagcéo especial,
gual seja, a da restricdo. Como resultado dela, obtém-se o direito definitivo. Esses limites e restricdes
sédo colocados de fora, sdo externos, dai a designagéo de teoria externa (NOVAIS, 2006). A relagéo
entre direitos prima facie e restricbes nao € indispensavel a existéncia dos direitos fundamentais, mas
decorre de uma necessidade externa ao direito: compatibilizar direitos individuais e bens coletivos
(MENDES, 2000)” (SCHAFER, CORDEIRO, 2013, p. 11619 e 11622).

%> Existem outras técnicas de limitacdo de direitos fundamentais, como a reserva do possivel, a
conformacéo do direito, mas para a analise deste trabalho estas modalidades ndo séo relevantes e
necessarias.

“ Existem posicBes em sentido diverso, acreditando que certas situacfes estariam completamente
fora do contexto constitucional. Porém, € preciso destacar que se tem em conta aqui o direito de
propriedade complexo, legitimado pelo uso em consonéncia com a sua fungéo, levando em conta o
dever de ndo violar os interesses sociais igualmente relevantes. Nesse sentido, o limite interno ja foi
estabelecido.
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como um indicativo de que o titular tenha que atuar, opondo seu direito ao terceiro
no curso do processo administrativo ou via nulidade.

N&o parece verdadeiro, no entanto, que a autarquia esteja impedida de atuar
de oficio. Quando da vigéncia das resolucdes anteriores, em que o reconhecimento
do renome era incidental e dependia de uma atuacdo do interessado, ainda assim,
apos a constatagcdo em um dos processos de que o opoente era titular de uma
marca de alto renome, durante o periodo de “validade” das provas apresentadas,
poderia o INPI indeferir, de oficio, quaisquer outros requerimentos de marcas
similares. Entretanto, ao que parece, essa nao era a pratica. Mesmo dentro do prazo
de vigéncia do alto renome, ainda assim, o INPI aguardava a oposicdo do
interessado.

Na atual circunstancia, uma atitude pré-ativa da autarquia parece exigivel,
tendo em vista que o reconhecimento em abstrato cria mais uma condigéo a ser
considerada quando da analise dos requerimentos de registro. Da mesma forma que
se pesquisa a anterioridade na classe em gque o requerente solicita um registro de
marca, o analista da autarquia deve verificar se ndo ha colidéncia com alguma
marca de alto renome. A ideia de um reconhecimento em abstrato € justamente
evitar a agdo cotidiana do titular em busca da defesa de seu direito que foi
validamente reconhecido pelo érgao pertinente. Cabe ao INPI, portanto, na defesa
da LPI, da aplicacdo do artigo 125, acusar esse conflito e negar seguimento a
solicitacao de registro da nova marca.

Infelizmente, o legislador patrio ndo adotou a postura do legislador italiano,
que incluiu a imitagcdo de signos notérios ou de alto renome como auséncia de
novidade®’, ou como o legislador espanhol, que incluiu como uma proibicéo relativa
(que carece de avaliacdo)*®. De toda forma, a negativa nacional poderia se basear
no préprio inciso X do artigo 124 da LPI, segundo o qual ndo é registravel como
marca “sinal que induza a falsa indicacdo quanto a origem, procedéncia, natureza,
qualidade ou utilidade do produto ou servi¢o a que a marca se destina”.

Ainda acerca das consequéncias do reconhecimento do alto renome para o
titular, ha que se indagar acerca das possiveis modificagcdes quanto a analise de um

novo registro para a marca reconhecida como renomada. Ainda que se tenha

" Codice della proprieta industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), Art. 12 ,1, f.

“8 LEY 17/2001, de 7 de diciembre, Articulo 8.
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defendido aqui a possibilidade de reconhecimento de um direito de exploragéo,
ainda que sem registro, em todas as classes ou ao menos naquelas com correlagéo
a atividade principal, o titular pode querer registrar a marca nas classes de seu
interesse. Nesse sentido, haveria alguma consequéncia para a analise destes novos
requerimentos?

Antes de mais nada, cabe relembrar os requisitos que devem ser cumpridos
para o registro de um signo. O primeiro deles é a distintividade. Seria o carater
inventivo do signo, sua capacidade de sair do genérico, 6bvio ou necessario para
aquela atividade ou produto®®. O segundo é a novidade, isto é, a marca n&o pode ser
idéntica ou muito similar a uma ja existente no mercado naquela categoria em que
se pretende registra-la. O terceiro item diz respeito a possibilidade de ser
visualmente percebida; vedadas entdo marcas sonoras e olfativas, por exemplo. Por
fim, o desimpedimento legal ou licitude. Significa que o sinal ndo pode estar incluido
na lista de proibicdes absolutas do art. 124 da LPI.

No caso de uma marca declarada de alto renome que pretenda o registro em
novas categorias a questao da percepcéao visual e do desimpedimento parece estar
superada, pois quando do registro originario essa avaliacéo foi realizada e ela ndo
mantém variacdo em virtude da classe escolhida. Em relagdo a distinvidade, os
signos renomados carregam alta capacidade de diferenciar os produtos ou servigcos
qgue identificam pelo enorme valor e significado adquiridos. Portanto, ainda que
exista alguma obviedade ou generalidade para a nova categoria, ela ndo sera capaz
de justificar uma negativa com base na distintividade, assim, parece ser uma
exigéncia presumivel.

Por fim, em relacdo a novidade, ha que se pontuar a relatividade, em dois
sentidos, o primeiro em relacdo aos simbolos e nomes que, em geral, sdo comuns
na lingua portuguesa nédo se assemelhando, portanto, & novidade de uma patente. O
segundo é a restricdo da andlise a categoria em que se pleiteia o registro.
Evidentemente que podem existir signos similares ou até mesmo iguais, anteriores a
esse nNovo reguerimento, muitas das vezes, até aproveitando-se da fama desta que

agora ostenta o renome. Porém, esse motivo ndo parece suficiente para impedir o

49 “A proibigao do registro de sinais ndo distintivos € motivada, em primeiro lugar, pela prépria

incapacidade de que tais elementos sejam percebidos como marca pelo publico consumidor. Além
disso, a apropriagdo exclusiva de signo de uso comum, genérico, necessario, vulgar ou descritivo
geraria monopolio injusto, uma vez que impediria que os demais concorrentes fizessem uso de
termos ou elementos graficos necessérios para sua atuagado no mercado”. (INPI, 2016)
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registro, ja que, as marcas podem conviver, como em Varias oportunidades ja
assentou a jurisprudéncia, levando em conta critérios de diversidade de publico
consumidor, localizacdo geogréafica e até o produto (vale lembrar que a mesma
classe alberga, por vezes, enorme variedade de produtos que podem ndo se
rivalizar).

Nesse sentido, corroborando o que foi dito linhas acima. Com mais razao nao
faz qualquer sentido ndo contemplar o titular de uma marca de alto renome com a
exploracdo em todas as classes, ou a0 menos, naquelas correlatas ao seu campo
de atuacao, pois a busca pelo registro em cada uma delas simplesmente implicaria
em um gasto e engrossaria a fila de marcas a serem avaliadas pelo INPI.

E evidente que até aqui se propds uma analise da protecdo especial, seu
significado e consequéncias, a luz dos interesses do titular. Contudo, outros
interesses sao tutelados pela protecdo dada as marcas, inclusive aquelas
renomadas. Embora a protecdo neste caso volte-se com maior veeméncia para o
titular, para que néo se perca todos os longos anos de investimento e se restrinja
injustamente um direito subjetivo fundamental, é necessario ponderar se existiria
algum prejuizo para o consumidor e a concorréncia, sob pena de deslegitimar a

protecdo conferida.

3.2.2 O interesse do consumidor

O reconhecimento do carater renomado de uma marca e a sua protecao, em
geral, é benéfico para o consumidor na medida em que ajuda a afastar o risco de
confusdo. Comumente, quanto mais famosa uma marca, maior € a chance de seus
produtos serem copiados e nomeados com marca similar ou idéntica, ou ainda,
sofrerem com a atribuicdo de outros produtos a ela com a intencao de “pular” a fase
de conhecimento e adesdo do consumidor aquilo que esta sendo oferecido. De outro
angulo, caso nao existisse a protecdo, o consumidor sofreria com o repasse dos
gastos do titular da marca atacada em busca de se destacar dos aproveitadores. Ou
seja, os produtos e servigos ficariam bem mais caros.

Para serem maléficas para o consumidor de alguma forma, as mudancas
observadas para ampliar a “protecao especial”’ ao titular deverao causar algum tipo

de desequilibrio concorrencial, pois, via de regra, nesses casos, acaba-se gerando
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situacbes de aproveitamento do préprio titular que, seguro de sua posicdo no
contexto competitivo do mercado, pode passar a ditar os precos de forma abusiva ou

inviabilizar a entradas de novos concorrentes.

3.2.3 A protecdo da concorréncia

O conflito entre os interesses tutelados pela marca renomada encontra
possibilidade no campo da concorréncia. Como foi dito em outro momento, nao
existe uma tensdo aprioristica entre Propriedade Intelectual e o Direito da
Concorréncia, ao contrario, hoje sdo vistos como ramos complementares. Inclusive,
no que se refere as marcas, sdo elas grandes instrumentos de promocdo da
competicdo no mercado, na medida em que permitem aos empreendedores
transmitirem suas mensagens para o consumidor e ddo a esse um elemento

diferenciador no momento da compra.

No contexto marcério, a concorréncia desleal constitui fundamento
para a anulacdo de registro das marcas, dos nomes e das insignias
(OLAVO, 2005) e representa a base para que titulares de marcas,
registradas ou nao registradas, impecam que terceiros realizem atos
ilicitos ou fraudulentos que possam desviar-lhes a clientela, Ademais,
na disciplina do crime de concorréncia desleal, aqueles ilicitos
cometidos contra marca de alto renome, notoriamente conhecida e
de certificacdo ou coletiva tém a penalidade agravada por forca do
art. 196 da LPI. (FIGUEIREDO, 2016, p. 72).

Por outro lado, as marcas também s&o elementos relevantes para a
determinacdo de potenciais efeitos anticompetitivos decorrentes de atos de
concentracdo, tendo em vista seu papel destacado na constituicdo de barreira a
entrada de novos produtos no mercado. Como séo capazes de gerar fidelidade,
igualmente provocam para o competidor custos® para o rompimento desse “laco”.

Esse carater anticompetitivo jA era destacado na evolucdo das discussoes
doutrinérias acerca da protecdo da marca nos Estados Unidos pela chamada Escola
Estruturalista de Harvard (FIGUEIREDO, 2016) desde 1933. Segundo os defensores

dessa corrente, a marca € um mecanismo de preservacdo de poder de mercado.

% Custos em publicidade e custos decorrentes de um desconto ou outro atrativo que venha a
implementar adicionalmente para convencer o consumidor a experimentar a sua marca.
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Cada signo tem certo poder de monopodlio naqueles produtos especificos que
caracteriza.

A condicdo de barreira de entrada agrava-se quando o titular possui elevada
condicdo econbmica para 0 investimento em propaganda, pois, 0S concorrentes
deverdo realizar um esforco financeiro bastante singular para apresentar o minimo
de competitividade.

Apesar dessa caracteristica apontada, por si sO, ndo se trata de algo punivel
sob o aspecto concorrencial. Na verdade, a analise de condutas anticoncorrenciais
envolvendo a propriedade intelectual ainda n&o encontrou um parametro
suficientemente seguro para afirmar a sua licitude ou ilicitude, isso porque as
modalidades juridicas que estdo englobadas possuem uma série de prerrogativas

dadas pela propria legislacéo.

Os direitos de PI, assim como outros meios de propriedade, tém uma
funcdo socioecondbmica e uma razdo de ser. Dessa forma, nao
podem ser mitigados a menos que haja um desvio. Do contrério, sua
protecdo — que tem por objetivo incentivar a inovacdo e o processo
competitivo por meio da criacdo de um direito de exclusividade que
possibilitard ao detentor apropriar-se exclusivamente de seu valor —
seria esvaziada e, ainda, a seguranca juridica que deve nortear o
ordenamento juridico restaria seriamente ameacada (FIGUEIREDO,
2016, p. 152).

Nesse sentido, alguns autores, entre eles, Natalia Figueiredo, Mario Luiz
Possas e Maria Tereza Leopardi Mello, defendem que exista uma fase anterior a
analise econbmica. Para eles, em primeiro lugar, deve-se averiguar a regularidade
do exercicio do direito de propriedade intelectual. Somente se constatado o abuso
(utilizagdo em desacordo com a sua funcdo) e este guardar nexo causal com a
disfuncdo do mercado € que serd possivel passar a avaliagdo antitruste
convencional (FIGUEIREDO, 2016).

Tendo em vista essa consideragdo, algumas atitudes tomadas pelo titular
podem, em tese, ultrapassar as esferas do exercicio legitimo e adentrar no abuso,
como por exemplo: “atos de concorréncia desleal, abusos e fraudes em
procedimentos de registro de marcas, praticas discriminatérias envolvendo marcas
de certificagcdo, questbes ligadas ao licenciamento de marcas e predacao por meio
de diferenciagao por marcas” (FIGUEIREDO, 2016, p.162).
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Dessas condutas, duas se destacam quando diante das marcas renomadas,
quais sejam, o abuso no procedimento de registro, que poderia ser estendido no
sentido de abuso no reconhecimento do alto renome, e a predacdo por meio de
diferenciacdo®.

Em todos os casos, o titular estaria incorrendo em abuso de posi¢cao
dominante, ou seja, ha a utilizacdo das prerrogativas da marca para evitar a
concorréncia. A interessante hipotese da predacdo via diferenciacdo por marcas
designa situacdes em que o concorrente incorre em prejuizo em busca de eliminar
os demais competidores e, posteriormente, recuperar-se dominando o mercado. S&o
casos em gue nao existe um propoésito legitimo naquela acdo empresarial e sim uma

intencdo de causar dano. Séo trés possibilidades:

(a) a proliferacéo de marcas (brand proliferation), por meio da qual o
agente dominante detém e comercializa diversas marcas para
produtos em diversos nichos de um mesmo mercado, em tese,
minando as possibilidades de concorréncia de terceiros;

(b) marcas de combate (brand preemption), consistente na estratégia
de introduzir marcas antes da entrada de um agente econdmico para
combater sua entrada no mercado; e

(c) realizacdo de elevados investimentos em marcas, aumentando as
barreiras a entrada de concorrentes. (FIGUEIREDO, 2016, p. 176)

Apesar de enumerar tais possibilidades a propria autora ressalta que é
bastante dificil que ocorram sanc¢des concorrenciais, tendo em vista que o mercado
€ bastante instavel e dinamico o que, por si s0, ja desafia a resisténcia das marcas,
deixando-lhes pouco espaco para essas formar de conduta. Basta pensar nas
hip6teses elencadas no inicio deste trabalho, onde se falou da mudanca do
consumo em virtude da crise econdmica, além dos desafios da era digital.

Héa que ser salientado que os conflitos concorrenciais entre as marcas ou que
as envolvam existe independentemente do carater renomado que as mesmas
possam ter. De fato, a fama que as marcas possuem lhes d& poder econémico, mas
também lhes da uma série de responsabilidades no tocante a manutencdo do
padrdo conhecido pelo consumidor cada vez mais exigente. Portanto, ndo ha que se

limitar excessivamente os direitos de um titular de marca de alto renome em funcgao

*! Tais situacdes ndo serdo detalhadas neste trabalho, pois implicam em um estudo aprofundado e
exemplificativo que fugiria da intencao primaria estabelecida na introducéo.
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de uma possibilidade de violagdo, o que podera, inclusive, incorrer em puni¢ao junto
ao 6rgao responsavel pela preservacdo da concorréncia. Ademais, € valido lembrar
que o renome € dado em carater limitado de tempo, o que coloca o titular em
situacdo de constante alerta, dada a necessidade de manutencdo desse carater,
gerando o 6nus de defender-se dia ap6s dia dos concorrentes nas mais diversas
categorias, por meio de oposi¢cédo apresentada em cada processo.

Quanto a outra hipétese destacada, o abuso no reconhecimento do alto
renome, existe questdo que merece ser pontuada e mais bem discutida: a
necessidade de exigir uma utilizacdo da marca que busque o renome compativel
com a restricdo causada pelo reconhecimento. Nesse sentido, escreve Pedro
BARBOSA (2011, p. 18-20):

Contudo, recentemente nota-se uma tendéncia nos titulares de
signos distintivos razoavelmente conhecidos, de buscarem a
declaracao de alto-renome para catalisarem o0 sucesso mercantil de
seus produtos/servicos, tendo em vista que a marca € um dos
principais ativos de qualquer industria.

Com isso, tal especulagdo marcaria abusiva acaba por banalizar o
gue deveria ser excepcional e fulmina um axioma extremamente caro
a visdo da funcao social da propriedade: o principio da especialidade.
O cotidiano, dessa forma, é feito com marcas de “autor-renome”, mas
nao de alto-renome.

N&o obstante, a exclusividade horizontal trazida pelo alto renome de
uma marca, muito longe de seu campo comercial/funcional, pode
impedir terceiros de terem acesso a um patriménio minimo perante
significante linguistico.

[...]

Assim, para que o alto-renome impeca qualquer terceiro de fazer uso
de um signo distintivo, o seu titular devera exercer atividades
suficientes para que seja possivel a confusdo e associacdo. Mesmo
gue num ramo ndo afim, demonstrando a obrigacionalizacdo da
propriedade.

Conforme se |é do transcrito acima, as premissas do pensamento do autor
estdo calcadas justamente em uma possivel conduta abusiva do requerente que
tenta angariar maior destaque para seus produtos via declaracédo de alto renome,
sendo que nao preencheria verdadeiramente os requisitos para tanto.

Ocorre que é possivel identificar duas questbes relevantes e contrarias ao
argumento utilizado. A primeira é que o legislador nada disse sobre o quantum da
utilizacdo e sim sobre a condicdo de destaque e fama, ademais, também n&o exigiu

a condicdo de confuséo e diluicdo efetivas. A segunda, é que o problema néo esta
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nos efeitos que se concede ao reconhecimento e sim na prépria analise do
processo. Portanto, o problema vislumbrado pelo autor € procedimental, referindo-se
a forma como o INPI analisa os requerimentos. Nao parece correto atribuir uma
atitude de abuso ao titular de uma marca que pede uma analise da condicdo de
renomada pelo simples fato de o signo nao ser capaz de atingir tamanho destaque,
desde que, o pedido seja instruido com os elementos solicitados pela Resolu¢do n°
107/2013, exceto, € claro, se o0os documentos apresentados forem falsos ou
induzirem a erro. De toda forma, cabe a autoridade publica a ampla investigacéo e,
em caso de duvida, a negativa do requerimento.

Afastar a protecdo em todas as classes pelo simples fato de que a analise
administrativa pode nao estar sendo bem feita ndo é razoavel, bem como também
nao € proporcional exigir um numero de produtos ou servicos em classes variadas
para que o alto renome seja requerido, pois a fama capaz de atrair a diluicdo e a
confusdo nédo esté atrelada a variacdo de ramos que o requerente atua.

Héa que se preparar os responsaveis pela andlise dessas solicitacdes de alto
renome junto ao INPI de forma a conseguir habilitd-los a verdadeira identificacdo do
renome, procurando néo conceder o reconhecimento sem provas robustas.

Talvez uma opcao fosse justamente conceder a possibilidade de exploracéo,
além do direito defensivo, em classes afins, avaliando posteriormente o efetivo do
emprego do signo renomado nas areas indicadas. Dessa forma, parte das classes
ficaria disponivel para emprego por terceiros; classes essas que possivelmente néo
causariam diluicdo porque nao provocariam o efeito associativo na mente do
consumidor.

Ainda no contexto da concorréncia existe mais um tema a ser avaliado. Trata-
se da restricdo do crescimento econdmico do terceiro de boa-fé, que registrou marca
similar ou idéntica a renomada antes que essa adquirisse 0 novo status. Essa

questao foi pertinentemente colocada por Monica MORGADO (2013, p. 145):

As empresas Y e Z sao titulares de registro de marcas idénticas — X
— concedidas para assinalar produtos que nao estabelecem a menor
relacdo de confundibilidade entre si. Y obteve o reconhecimento do
alto renome de sua marca X, quando da impugnacgéo de um registro
de marca semelhante.

Z que, como dito, atua em segmento diverso, requer o pedido de
registro da mesma marca X para assinalar um novo produto. Trata-se
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de um artigo ndo coberto pelo seu registro, mas que é decorrente da
expansao natural de suas atividades empresariais.

Apesar de conviverem ha décadas no mercado, Y impugna o pedido,
sobre o fundamento de ter tido reconhecido o alto renome de marca
idéntica.

Foi visto anteriormente que o Superior Tribunal de Justica definiu que os
efeitos da declaracdo de alto renome ndo sao retroativos, portanto, aqueles que
contavam com marcas similares ou idénticas, registradas anteriormente, ndo terao o
seu registro atingido, de qualquer forma. Portanto, o STJ reconheceu o direito
adquirido anteriormente, priorizando 0 respeito a seguranca juridica daqueles que
cumpriram com as normas de registro de marcas no passado e ndo podem ser
prejudicados por uma situagcéo que nao deram causa.

O raciocinio pode ser estendido ao caso narrado acima. Da mesma forma
como se respeitou o direito anterior de terceiro, também ndo deve ser oferecido
Obice a continuidade da utilizacdo econdmica dele, especialmente se 0 novo
requerimento continua se referindo a classe completamente diversa dos ramos de
atuacao da marca de alto renome.

Trata-se de sopesar os direitos envolvidos. Nao existe, em principio, qualquer
prejuizo para o titular da marca de alto renome, pois ndo se trata de um concorrente,
portanto, ndo faz sentido tolher a expansao do empreendimento do terceiro de boa
fé em nome da protecéo especial conferida pela lei para as marcas de alto renome.

Evidentemente, poderia o legislador ordinario ter seguido o exemplo francés e
dedicado um dispositivo especifico para a protecdo do terceiro titular de direito

anterior.

Art. 15 Marque de haute renommée

1 Le titulaire d'une marque de haute renommée peut interdire a des
tiers 'usage de cette marque pour tous les produits ou les services
pour autant qu'un tel usage menace le caractére distinctif de la
marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte.

2 Les droits acquis avant que la marque ne gagne sa haute
renommée sont réservés.

Complicando um pouco mais a questédo, o resultado seria 0 mesmo no caso
de o terceiro procurar a extensao ndo sO para um produto, isto €, e se seu pedido

contemplasse varias classes? Ainda assim, parece justo com o terceiro de boa fé,
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com o registro anterior, que essas solicitacdes sejam avaliadas, lembrando, no
entanto, que ele ter4 que preencher todos os requisitos do registro de marca em
cada uma das solicitacdes.

E se uma das solicitacdes se relacionar a principal classe da atuacdo da
marca idéntica, porém renomada? Nesse caso outras questbes devem ser
consideradas, como a possibilidade efetiva de confusdo ou, até mesmo, uma
intencdo de aproveitamento. E bom lembrar que, caso ndo existisse o renome da
marca idéntica, ela seria capaz de vedar o registro na sua classe de atuacao por
significar a falta de novidade, portanto, apds tornar-se renomada, com maior razdo
pode impedir esse registro.

Importa destacar, no entanto, que as marcas consideradas de alto renome na
atualidade no Brasil convivem com nenhum ou pouquissimos simbolos idénticos.
Ademais, as classes de atuacdo sao bastante diversas (ver apéndice). Esse fato, em
certa medida afasta problemas de convivéncia com outras marcas, mas nao os
elimina. Vale lembrar novamente que o reconhecimento do alto renome também
possui prazo de duracdo. Esse fator aliado a grande competicdo de produtos e
servicos no mercado acaba por conduzir o titular no caminho do investimento
constante para manter a sua marca destaca. Em certa medida, isso refor¢ga o seu
grau de conhecimento e destaque, evitando possiveis confusdes por parte do

consumidor.
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CONSIDERACOES FINAIS

As linhas apresentadas neste trabalho, evidentemente, ndo esgotam o tema
do reconhecimento do alto renome das marcas, mas sim tentam dar uma pequena
contribuicdo para assunto tdo controverso, considerando alguns aspectos que nao
se observou na doutrina existente até o momento. Diga-se de passagem que 0O
montante de obras produzidas sobre o assunto é bastante exiguo, na mesma esteira
da producdo legislativa, que poderia ter colaborado com o intérprete apresentando
mais alguns detalhes sobre o que deveria ser esse instituto.

Conforme exposto aqui, as marcas sao um importante ativo de propriedade
industrial, capazes de colaborar enormemente com o desenvolvimento da sociedade
empresaria, mas nado somente desta, sdo relevantes também para o
desenvolvimento de elementos relevantes socialmente, tais como a inovagao e a
concorréncia, portanto, nao ha que se ter uma visdo negativa deste instituto. Ndo se
trata de um ativo egoista, como lido em alguns autores; trata-se sim de um
importante elemento de desenvolvimento, assim como as demais modalidades de
propriedade industrial.

Nesse sentido é que se procurou desenvolver este trabalho, valorizando o
esforco embutido na construcédo do elemento marcario, que nao surge de um insight,
mas sim de um complexo trabalho humano de criacdo e desenvolvimento. Portanto,
h& de ser defendido e considerado dessa forma.

Ao longo dos séculos, os signos foram ganhando diferentes roupagens e
significados. Atrelados a linguagem humana e seus significados internos foram
evoluindo ao longo da histéria humana, especialmente sofrendo influéncias da
producdo em massa e, consequentemente, do aumento da concorréncia.

Hoje, muito mais do que simplesmente diferenciar um produto ou servigco do
outro, a marca passa uma mensagem ao consumidor sobre a qualidade do produto
sim, mas também sobre politicas institucionais, compromissos sociais e até relacdes
sociais. O signo carrega sentimentos e sensacdes de pertencimento. Basta observar
as razoes de adquirir um ou outro produto ou servico diante das op¢cdes de mercado
para saber que a influéncia ja te dominou.

Em razéo de toda essa carga simbdlica adquirida, ou melhor dizendo, criada,
€ possivel afirmar que as marcas tornaram-se o principal ativo de uma sociedade

empresaria superando, em muitos dos casos, 0s ativos tangiveis daquele negaocio,
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dai a intensa necessidade de protegé-la juridicamente falando. Essa preocupacao
ndo € nacional apenas, ao contrario, € uma preocupacao de carater mundial, que
desafia os sistemas juridicos do mundo todo.

Apreender esse fenbmeno, do ponto de vista do Direito ndo é uma tarefa
simples, pois o carater dindAmico que possuem nao é facil para uma ciéncia um tanto
quanto estética, que tem intencdes de perdurar no tempo. Dessa forma, uma das
técnicas encontradas para o estudo e compreenséao € analisar as fungdes atribuidas
ao instituto no correspondente periodo historico.

As marcas, que um dia j& possuiram trés func¢des basicas conforme a doutrina
bésica, a saber: distintiva, indicativa de origem e fun¢cdo de garantia da qualidade,
possuem hoje, no minimo, seis funcdes diversas. Destaque para a funcéo
econbmica, que implica no reconhecimento da marca como um ativo independente
do produto ou servigco que indica, sendo capaz de figurar no mercado como bem de
compra e venda, cessao, entre outros negdécios juridicos.

Outra importante investigacdo para a melhor compreensdo dos institutos
refere-se a identificacdo dos interesses tutelados por ele, afinal, para quem se
voltam aquelas disposicfes? Quem seriam 0s principais atingidos? Particularmente,
no contexto das marcas, embora com muitas divergéncias, predomina a intencao e
tutela do titular do signo; aquele que com seu esforco pessoal e econdmico
transforma um elemento qualquer em um elemento que possui um significado
particular e que faz com que os consumidores adquiram seus produtos e servicos.

Como se trata de um instituto de relacéo direta com o mercado também deve
tutelar os interesses dos consumidores e da promocao da concorréncia. Nesse
aspecto é valido lembrar que a prépria Constituicdo Federal remete a isso. Quando
no artigo 5°, inciso XXIX afirma “a lei assegurara aos autores de inventos industriais
privilégio temporario para sua utilizagdo, bem como protecdo as cria¢des industriais,
a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos,
tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econémico do
Pais”, coloca em primeiro lugar os direitos do titular, correlacionando-os logo em
seguida aos interesses sociais lato sensu falando. Lembrando que, tais interesses
em nada se relacionam com uma situacdo de serviddo dos bens intelectuais ao
interesse administrativo governamental.

Os interesses sociais a que se refere o texto constitucional estdo voltados

para o cumprimento das funcbes pensadas para aquele direito quando da sua
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criagdo. As marcas tém funcdes a cumprir e é iSSo 0 que se espera para 0 Seu uso.
Ndo se admite abusos e desvios que tragam prejuizo para 0sS concorrentes,
consumidores e sociedade em geral.

Dito isto, observa-se que a legislacdo infraconstitucional foi elaborada na
tentativa de conciliar a promocéao dos direitos do titular, mas submeté-lo a algumas
regras para o reconhecimento estatal. Contudo, as normativas contam com pontos
vagos, é 0 caso das marcas que se destacam de maneira extraordinaria.

Dois sédo os tipos de marcas que possuem uma fama destacada, sdo as
chamadas marcas notoriamente conhecidas e as marcas de alto renome. As
primeiras contam com um conjunto normativo melhor, pois inspiradas no artigo 6 bis
da CUP, que disciplina seu conceito, caracteristicas e ambito de protecdo. Ja as
segundas ndo contam com quase nenhum esclarecimento da parte do legislador que
se limitou a afirmar o direito a uma protecdo especial que sera dada em todas as
classes.

A grande questdo é que essas marcas contam com grande destaque
econdmico, pelo vinculo que criam com o consumidor, e por isso sdo igualmente
muito atingidas por tentativas de violagdo da exclusividade e aproveitamento
indevido das mais variadas ordens. Ademais, estdo elas fora do contexto tradicional
das marcas, pois constituem excecdes aos principios da territorialidade e
especialidade. Portanto, uma disciplina falha pode causar prejuizos tanto para o
titular quanto para os demais interesses tutelados, o consumidor e a concorréncia.

Desta feita, interessou a este trabalho a investigacdo do que seria esta
protecdo especial conferida pela LPI, tendo em vista, principalmente, os interesses
tutelados pelo instituo da protecdo as marcas, sem esquecer-se do necessario
cumprimento de suas funcgdes.

Investigando ainda mais sobre o tema, conheceu-se as tentativas do INPl em
disciplina-lo, acompanhando também a jurisprudéncia, especialmente do STJ.
Apesar das louvaveis Resolucdes editadas, muitas questdes permanecem obscuras
e pouco favoraveis ao titular que, nessa fase de protecdo, ja investiu
significativamente para a promocao e protecdo de sua marca.

Evidentemente, ndo se quer neste trabalho criticar as alternativas adotadas
pura e simplesmente, pois a auséncia de um dispositivo legal que defina questdes
basicas sobre o instituto que prejudicam enormemente a interpretacdo e

regulamentacao procedimental.
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Contudo, h& que se atentar para a necessaria combinacdo dos interesses em
jogo, nao ignorando a importancia e potencial econdmico da marca de alto renome
para o seu titular. Novamente, ndo ha que se encarar as marcas, principalmente as
renomadas, como uma propriedade industrial que somente atende a interesses
egoisticos e que nao é capaz de promover desenvolvimento social, tecnoldgico e
econdmico, conforme exige a Constituicao Federal.

Assim sendo, evoluiu a normatizacdo ao permitir 0 conhecimento do alto
renome de maneira abstrata, sem a exigéncia de apresentacdo de oposicao.
Também pode ser considerada uma melhoria a ampliacdo do prazo de duracdo do
reconhecimento do renome de 05 para 10 anos. Contudo, hd que se incluir na
protecdo especial o dever de protecdo de oficio do signo pela INPI, ndo sendo
exigivel do titular, apds os custos e trabalhos do reconhecimento abstrato, que ainda
assim tenha que apresentar oposicdo em cada classe que sua marca estiver
sofrendo perigo de lesdo. H4 que se pensar ainda na inclusdo de um direito de
exploracdo, ainda que sem registro e focado em classes afins, para as marcas
reconhecidas com o status de renomada, facilitando assim a expansao dos negoécios
e evitando o 6nus decorrente de Varios processos de registro que seriam inécuos,
tendo em vista que a avaliacdo dos requisitos poderia ser suplantada pelo
reconhecimento do alto renome.

N&o ha que se falar em violacdo da concorréncia, seja pela protecao especial
passiva (proibicdo de que terceiros registrem marcas idénticas ou similares em
quaisquer das classes), seja por uma possivel protecdo especial ativa (permissao
para que o titular de uma marca e alto renome possa explorar, ainda que sem
registro individual, suas potencialidades em classes afins). A violacdo concorrencial
envolvendo a propriedade intelectual exige, em primeiro lugar, um abuso de direito,
um uso ilegal das garantias juridicas dadas ao titular. Assim sendo, ndo se poderia
negar a protecdo especial acreditando, em abstrato, que irdo ocorrer abusos.
Também ndo se pode nega-la sob o argumento de que 0s processos administrativos
estdo conferindo renome a signos nado tdo renomados. Nesse caso, ha que se
corrigir a analise do processo e nao restringir desarrazoadamente os direitos do
titular.

Relembre-se que a marca é um direito subjetivo fundamental, portanto, as

restricbes que lhe ocorrem dependem de conflito com direitos igualmente relevantes
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e, assim mesmo, é preciso interpretar as restricées de forma a promover ao maximo
os direitos envolvidos.

Por fim, seria salutar deixar clara a protecdo do terceiro de boa fé que,
respeitando as normas destinadas ao registro marcario, protegeu signo idéntico ou

similar a marca renomada, antes que esta adquirisse tal status.
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Marcas de alto renome em tramite judicial
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