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RESUMO

RIBEIRO, Caio Richa de. A Aplicacdo do Art. 126 da Lei n°® 9.279/96 pelo INPI: Passado,
Presente e Perspectivas Futuras do Exame de Marcas Notoriamente Conhecidas. 2020.
89 f. Dissertacdo (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovagédo) — Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2020.

Muito se fala sobre a necessidade dos paises signatarios de tratados internacionais na area da
propriedade intelectual de operacionalizarem, da melhor forma possivel, as ferramentas
pensadas para combater atos como esbulho, usurpacado, infracdo e pirataria. Importante, sem
duvida, que essas ferramentas dialoguem com o arcabouco legislativo de cada pais e com 0s
mecanismos de execucao pratica previstos nas leis de cada membro. Na &rea de marcas, e
diante do transito global de informacGes, € muito comum a usurpacéo de sinais notoriamente
conhecidos por terceiros inescrupulosos — pratica ainda mais comum quando se verificam
marcas de origem estrangeira em mercados em desenvolvimento, como ocorre no Brasil. Sdo
individuos que se aproveitam da celebridade alheia para, sem esforcos, angariar clientela
facilitada para seus produtos e servicos, colocando em xeque até mesmo a reputacdo da marca
prejudicada. Diante de novos e legitimos holofotes desviados ao tema, urge uma investigacao
sobre o tratamento dado a essa modalidade de marca pelo INPI, nossa autoridade maxima
quando se trata de outorga de direitos de marca.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual. Marca. Notoriedade. Marca Notoriamente
Conhecida. Ato ilicito. Aproveitamento parasitario. INPl. Exame. Oposicdo. De oficio.
Normativo. Direito comparado.



ABSTRACT

RIBEIRO, Caio Richa de. Application of Article 126 of IP Law No. 9.279/96 by the
Brazilian Patent & Trademark Office (INPI): Past, Present and Future Perspectives for
the examination involving trademarks of well-known status. 2020. 89 p. Dissertation
(Master’s degree in Intellectual Property and Innovation) — Brazilian Patent & Trademark
Office (INPI), Rio de Janeiro, 2020.

It is widely said that International-Treaties-signing countries, especially in the Intellectual
Property field, hold the duty to internally provide the best existing tools against illegal acts
such as misappropriation, misuse, counterfeiting and piracy. Above all, said tools must
dialogue with each respective legal system, both theoretically and practically (meaning, what
is established in law papers vis a vis what is seen in actual enforcement measures). In
Trademarks, mainly due to the global influx of information, the unlawful adoption of well-
known marks belonging to third-parties is sadly a common practice, to a great extent when the
titleholder is placed as an economically-developed foreigner and the targeted market — where
the infringement takes place — enjoys developing country characteristics, as seen in Brazil.
More specifically, the latter practice constitutes of individuals taking advantage of one’s fame
and good reputation, in order to deviate one’s clientele while unlawfully increasing its own
profits. Being the theme under spotlight, it is more than justified an investigation over how
such special marks are treated and dealt with by the local undisputable authority, the Brazilian
Patent & Trademark Office (INPI).

Keywords: Intellectual Property. Trademarks. Notoriety. Well-known status. Unlawful
practices. Misappropriation. Misuse. Counterfeiting. Brazilian authority. INPI. Opposition. Ex
officio. Regulatory Act. Comparative law.
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1 INTRODUCAO

De forma geral, o direito da propriedade intelectual regulamenta a propriedade de bens

imateriais, conferindo protegéo

as obras literdrias, artisticas e cientificas, as interpretac@es dos artistas intérpretes e as
execucOes dos artistas executantes, aos fonogramas e as emissdes de radiodifusdo, as
invencdes em todos os dominios da atividade humana, as descobertas cientificas, aos
desenhos e modelos industriais, as marcas industriais, comerciais e de servi¢o, bem
como as firmas comerciais e denominagfes comerciais, a protecdo contra a
concorréncia desleal e todos os outros direitos inerentes a atividade intelectual nos
dominios industrial, cientifico, literario e artistico. (BARBOSA, 1997, p. 10).

O termo propriedade intelectual agrega dois aspectos, visto que contém tanto o
conceito de criatividade privada quanto o de protecdo publica para os resultados daquela
criatividade (SHERWOOD, 1992, p. 22). Em outras palavras, a invencdo e a expressao
criativa, associadas a sua protecdo, sdo iguais a propriedade intelectual.

Um dos ativos mais importantes dessa tutela do direito € a marca. Em mercados
regidos pelos principios da livre concorréncia e iniciativa, marcados pelo consumo de massa,
como o brasileiro, é indiscutivel a sua importancia na identificacdo de produtos ou servicos.
Por meio de uma exploragéo correta da marca, o fabricante consegue destacar o seu produto a
fim de conquistar uma fatia cada vez maior do mercado e a lideranga no ramo de atividade em
que atua. As marcas também sdo importantes para os préprios consumidores, pois, por meio
delas, conseguem identificar o produto que desejam adquirir, afastando a hipétese de erro ou
confusdo (ASCARELLI, 1970, p. 438-439).

Dentre os conceitos mais complexos e importantes, encontra-se a marca notoriamente
conhecida, que se posiciona como uma excecao ao principio da territorialidade e resulta em
sinais de grande poder de atracdo do publico consumidor, dentro do seu segmento econémico
de atuacio (BODENHAUSEN, 1968, p. 89). E esta capacidade de atrair a clientela que faz
com gue a marca notoriamente conhecida seja alvo de constantes reproducdes ou imitacdes,
justificando, portanto, uma protecéo juridica maior, a fim de se reprimir o enriquecimento
sem causa de terceiros que fagcam uso desautorizado do sinal (BAIOCCHI, 2009, p. 12).

A protecdo as marcas notoriamente conhecidas foi positivada, pela primeira vez, na
Convencdo da Unido de Paris para a Protecdo da Propriedade Industrial (CUP), mais
especificamente na Revisdo de Haia, em 1925, por meio do artigo 6 bis. Inicialmente, a

proibicdo recaia tdo somente sobre o pedido de registro (“recusar ou invalidar o registro”) de
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marca posterior conflitante com a marca notoriamente conhecida. A extensdo da protecdo ao
uso (“proibir 0 uso™) ocorreu somente com a revisdo de Lisboa, em 1958 (BAIOCCHI, 2009,
p. 6).

Com base na possibilidade prevista na revisdo de Haia, em que os estados-membros
poderiam conceder uma protecdo mais ampla que a da Convencéo, Georg H. C. Bodenhausen
(1968, p. 15) chegou mesmo a afirmar que os estados-membros poderiam melhorar a protecao
a propriedade industrial prescrita na Convencgdo, por exemplo, protegendo as marcas
notoriamente conhecidas contra marcas idénticas ou similares para produtos ndo similares.
Porém, tal previsdo acabou ndo constando do texto legal. O Brasil recepcionou o tratado em
sua ordem positiva através do Decreto no 19.056, de 31/12/1929 (CERQUEIRA, 1982, p.
1308; BRASIL, 1930), na posi¢do de um dos paises fundadores da convencéo.

Entretanto, o marco legal na protecéo dos sinais que atingiram o referido status néo se
resume a CUP. Se a este tratado faltou desenhar uma silhueta mais clara a instituto de
tamanha importancia, o artigo 16(2) do Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights (TRIPs), internalizado por aqui através do Decreto n° 1.355, de 30/12/1994,
foi promulgado com o conddo de atribuir sentido e alcance mais bem delineados aos sinais

notérios, prevendo que

o disposto no artigo 6 bis da Convencdo de Paris (1967) aplicar-se-a, mutatis
mutandi, a servicos. Ao determinar se uma marca é notoriamente conhecida, 0s
membros levardo em consideracdo o conhecimento da marca no setor pertinente do
publico, inclusive o conhecimento que tenha sido obtido naquele membro como
resultado de promocéo da marca. (BRASIL, 1994).

Diferentemente do que ocorreu com a sugestdo dada por Bodenhausen com fins de
incrementar o texto do Art. 6 bis da CUP, como ja visto, o artigo 16 (3), de TRIPs, foi além e

0USOU ao prever que a protecdo as marcas notoriamente conhecidas deveria se estender

aos bens e servigos que ndo sejam similares aqueles para os quais uma marca esteja
registrada, desde que 0 uso dessa marca, em relacdo aqueles bens e servigos, possa
indicar uma conexao 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. (BRASIL, 1994).

Ou seja, TRIPs trouxe uma protecdo ainda mais ampla, sugerindo uma relativizacdo do
principio da especialidade, e barrando a possibilidade de que o consumidor fosse levado a

crenca de que a reproducdo ou imitacdo de uma marca notoriamente conhecida seria
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associavel, quanto a origem, aquela marca famosa (GOYANES; BIRENBAUM, 2005, p. 54).

Porém, vale a ressalva ja feita pelo c. Superior Tribunal de Justica (STJ), no sentido de que

TRIPS nédo é uma lei uniforme; em outras palavras, ndo é um tratado que foi editado
de forma a propiciar sua literal aplicagdo nas relag@es juridicas de direito privado
ocorrentes em cada um dos estados que a ele aderem, substituindo de forma plena a
atividade legislativa desses paises, que estaria entdo limitada a declaragdo de sua
recepgdo, por instrumento proprio (no nosso caso, por decreto legislativo. (BRASIL,
2009a).

Em termos de lei nacional, veja-se que o Cédigo da Propriedade Industrial (CPI) (Lei
n®5.772/71, o CPI) (BRASIL, 1971), ja extinto, previa, em seu artigo 67, protecdo especial a
uma marca que o legislador denominava simplesmente de notdria, assegurando-lhe “protecdo
especial, em todas as classes, mantido o registro préprio para impedir o de outra que a
reproduza ou imite, no todo ou em parte ”, havendo risco de confusdo ou de prejuizo para a
reputacao da marca.

A declaracdo de marca notéria pelo INPI provocava, por conseguinte, restricdo a
liberdade de utilizacdo do signo por terceiros, independentemente de ser a atividade idéntica,
semelhante ou afim. Dada a sua extensdo, era considerada excecdo ao principio da
especialidade. Neste sentido, administrativamente entendia-se como marca notéria, apta a
receber protecdo especial em todas as classes, a marca regularmente registrada no Brasil,
detentora de fama e renome, amplamente conhecida por todas as camadas sociais, para
assinalar determinado produto ou servigo.

Diante da subjetividade na conceituacdo, o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), ainda na vigéncia do CPI, editou o Ato Normativo n° 7/002, de 05/11/1980
(INPI, 1980), através do qual se buscou estabelecer pardmetros objetivos para a caracterizacéo
da celebridade de uma determinada marca e, assim, conceder a respectiva anotacao
(GOYANES; BIRENBAUM, 2005, p. 56).

Porém, uma melhor definicdo somente foi alcancada através da nossa atual Lei de
Propriedade Industrial (LPI) (Lei n. 9.279/96, a LPI) (BRASIL, 1996), a qual, ao revogar a
marca notdria, instituiu a marca de alto renome (que, segundo a diccdo do artigo 125 da
referida lei, passaria a ser a modalidade merecedora de protecdo em todos 0s ramos de
atividade — isto &, exce¢do ao principio da especialidade) e a marca notoriamente conhecida
(por sua vez, dispensando um reconhecimento formal pela autarquia, e, segundo o artigo 126,
§ 2°, da lei, capaz de ocasionar indeferimento de oficio de pedidos infratores).
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Acerca da ultima, o que se tem, hoje, é que, conforme Marcelo Goyanes e Gustavo
Birenbaum (2005), as marcas notoriamente conhecidas, embora ndo gozem de um grau de

reconhecimento praticamente geral, tipico daquelas ditas de alto renome;

também fazem jus a um regime especial de protecdo, capaz de garantir a exclusdo de
outros registros constantes de uma mesma classe geral de produtos ou servicos, ou
mesmo de outras classes capazes de gerar uma associacdo com aquela, em prejuizo
dos interesses do titular da marca, ainda que o signo protegido ndo esteja registrado
no pais em que se pretende obter essa protecdo, derrogando-se, de certa forma, o
principio da territorialidade das marcas. Da-se esse fendmeno quando a marca em
questdo é notoriamente conhecida. Exige-se que esse reconhecimento ocorra dentro
de um determinado ramo de negdcios a que a marca se destina, diversamente do que
ocorre com os signos de alto renome, que tém a pretensdo do conhecimento da
generalidade (ou da imensa maioria) dos consumidores (GOYANES;
BIREMBAUM, 2005, p. 53)

Uma vez delineados os pilares de protecdo as marcas notoriamente conhecidas, de ver-
se gue ndo sdo incomuns o0s casos de contra fatores que, visando auferir ganhos as custas da
fama e do esforco alheios, depositam pedidos de registro de marca em reprodu¢éo ou imitagdo
de signos marcarios que, de imediato, suscitam o interesse (ou, no minimo, o reconhecimento)
do publico consumidor. Tal caminho inescrupuloso mostra-se bem menos arduo, ja que €
desnecessario convencer o consumidor acerca do "peso" da marca do produto (ou servico) que
se comercializa. Dentre as marcas com elevado grau de celebridade, que sofreram com essa
tentativa de apropriagdo indevida, em territério nacional, podem ser citadas “FOSSIL”
(BRASIL, 2005) e “SHARP” (BRASIL, 2008).

Um dos marcos quando se fala do INPI tentando regular o exame envolvendo marcas
notoriamente conhecidas é um Parecer Normativo de 30/11/1993 (INPI, 1993), tratando do
julgamento de pedidos de registro de terceiros, compostos por sinais idénticos ou semelhantes
a marcas cujo renome e prestigio, embora notdveis, ainda ndo houvessem alcancado a
condicdo de notorios (conforme conceituacédo introduzida entdo pelo CPI, de caréater subjetivo,
como ja visto). A conclusdo do parecer é de que, com base no inciso | do Art. 160 do Codigo
Civil (CC) de 1916 (BRASIL, 1916) — ou seja, qualificando a conduta como ato ilicito —
deveriam ser indeferidos os pedidos, ou declarados nulos os registros, que fossem idénticos ou
semelhantes a marcas famosas de terceiros.

O referido Parecer chegou a sofrer uma atualizacdo, conforme se verifica da Nota
Técnica n° 003-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI/LBC-2.1 (INPI, 2015), haja vista a
mudanca do Codigo Civil brasileiro (passando os atos ilicitos a estarem tipificados no Art.
188, I, do CC de 2002) (BRASIL, 2002), porém néo se tem noticia de uma regulamentacao
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mais clara e objetiva acerca dos efeitos advindos das marcas notoriamente conhecidas, ainda
que os pilares legislativos que as individualizam sejam aplicados pelo INPI em casos
concretos.

N&o é novidade que, conforme artigo 2° da Lei n° 5.648/1970 (BRASIL, 1970), com a
redacdo dada pelo artigo 240 da LPI, o INPI “tem por finalidade principal executar, no
ambito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua
funcéo social, econdmica, juridica e técnica”. Por outro lado, ndo podem ser ignorados os
enormes desafios que ja sdo imputados diariamente ao INPI na gestdo de pedidos de marcas, a
exemplo de metas para conclusdo de exames, incentivo a pesquisas na Internet, vide Manual
de Marcas (INPI, 2017), e aumento do nimero de incidentes que exigem a apreciacdo de
provas contundentes e de enorme proporcao, a exemplo de caducidades e requerimentos de
declaragéo de alto renome.

Portanto, a fim de comprovar que um instituto ja consolidado — como é o da marca
notoriamente conhecida, introduzido, como visto, em um texto normativo do final do século
retrasado — ainda demanda “lapidacdo”, especialmente visando um manejo e protecdo mais
sadios desse ativo qualificado pela fama, a presente pesquisa se mostra mais do que
justificada. Em suma, pretende-se averiguar se a instituicdo de um regulamento interno mais
delineado e objetivo sobre tal modalidade marcaria, no ambito do INPI, necessariamente
acarretaria um exame de marcas plausivel e, a0 mesmo tempo, envolto de mais seguranga

juridica, isonomia e efetividade aos envolvidos.
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2 DAS MARCAS

Embora boa parte da doutrina entenda que herancas gregas, romanas e chinesas
apontem sinais especificos que eram colocados em diversos produtos a fim de identificar
determinada dinastia ou império, para Gama Cerqueira, 0 periodo em que se originou o uso de
marcas de fabrica, “pelo menos com carater mais aproximado ao de que hoje se revestem e
com funcdo andloga a que desempenham no mundo moderno”, foi a Idade Média.
Waelbroeck (1964), citado em Cerqueira (2010, p. 238), explica que

nesse tempo, as marcas possuiam carater inteiramente diverso; eram obrigatorias e
ndo facultativas, apostas pela autoridade publica e ndo pelo fabricante, servindo para
atestar a conformidade dos produtos com os tipos regulamentares e ndo para
distingui-los em relacdo & sua procedéncia. (WAELBROECK, 1964 apud
CERQUEIRA, 2010, p. 238).

Acrescenta, ainda, Braun (1936), através de farta documentagdo da época, “que as
marcas particulares coexistiam licitamente com as marcas oficiais, [...] 0 seu uso se prendia
aos costumes e instituices dos principais paises europeus, onde as leis, desde época remota,
ja as protegiam”.

No que diz respeito ao seu conceito, a LPI estatui, como marca passivel de registro, 0s
sinais distintivos visualmente perceptiveis, usada para distinguir produtos ou servicos de
outros semelhantes ou afins inseridos no mesmo ramo mercadologico (BRASIL, 1996).

De acordo com Denis Borges Barbosa (2003),

marca € o sinal visualmente representado, que é configurado para o fim especifico
de distinguir a origem dos produtos e servigos. Simbolo voltado a um fim, sua
existéncia factica depende da presenca destes dois requisitos: capacidade de
simbolizar, e capacidade de indicar uma origem especifica, sem confundir o
destinatario do processo de comunicacdo em que se insere: o consumidor. Sua
protecdo juridica depende de um fator a mais: a apropriabilidade, ou seja, a
possibilidade de se tornar um simbolo exclusivo, ou legalmente univoco, em face do
objeto simbolizado. (BARBOSA, 2003, p. 700).

O termo “‘sinais”, utilizado para definir as marcas, serve para criar a associacao do
consumidor com determinado produto ou servico e, consequentemente, associa-los as suas
caracteristicas, sejam de prego, qualidade ou procedéncia. Segundo Nuno Pires Carvalho
(2009, p. 449), “a marca tem valor porque pressupde uma experiéncia”.

Affonso Celso Figueiredo (1888) e Antdnio Bento de Farias (1906) ressaltaram a

funcéo de indicacdo de procedéncia como primordial & marca, definindo-a respectivamente
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como “o caracteristico ostensivo da proveniéncia de produtos e mercadorias, que os distingue
de outros idénticos ou semelhantes de origem diversa” ¢ “o caracteristico empregado para
assegurar ao consumidor a proveniéncia dos produtos ou mercadorias e distingui-los de outros
idénticos ou semelhantes de origem diversa”.

José Xavier Carvalho de Mendonca (1934, p. 215), também, definiu a marca como um
sinal indicativo da origem de um produto, porém acrescentou um importante elemento
econdmico, que foi a capacidade individualizadora, definindo a marca como: “[...] sinais
graficos ou figurativos, destinados a individualizar os produtos de uma empresa ou as
mercadorias postas a venda em uma casa de negdcio, dando a conhecer a sua origem ou
proveniéncia, e atestando a atividade e o trabalho de que sao resultado”.

Reconhecido mestre da propriedade industrial, Jodo da Gama Cerqueira (1946, p. 364-
365), evolui o conceito definindo marca como “[...] todo o sinal distintivo aposto
facultativamente aos produtos e artigos em geral para identifica-los e diferencia-los de outros
idénticos ou semelhantes de origem diversa”, reconhecendo expressamente a fungdo
distintiva.

Na moderna doutrina nacional, Fabio Ulhda Coelho (2004, p. 141) conceituou: “As
marcas sao sinais distintivos que identificam, direta ou indiretamente, produtos ou servicos. A
identificacdo se realiza atraves da aposicao do sinal no produto ou no resultado do servico, na
embalagem, nas notas fiscais expedidas, nos anuncios, nos uniformes dos empregados, nos
veiculos etc.”.

Dessa forma é facil perceber que a marca passou de um mero sinal indicativo de
origem do produtor ou fabricante para um instrumento competitivo, individualizando produtos
e servicos de origem diversa ou mesmo da mesma origem, pois € comum nos dias de hoje
uma mesma empresa possuir marcas diversas para uma mesma linha de produtos, sendo que
algumas vezes o consumidor ndo percebe que a fabricacdo é a mesma, como o que ocorre na
linha branca de produtos das marcas CONSUL e BRASTEMP: sdo ambas fabricadas pela
empresa Whirlpool S/A™.

Tal qual a doutrina, também a legislacdo, os tratados e organismos internacionais que
tratam da matéria reconhecem a distintividade como funcdo essencial da marca, vide
exemplos no art.122 da LPI, art. 15 do TRIPS, art. 134 da decisdo 486 do Pacto Andino e

Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual.

! https://www.whirlpool.com.br/2011/05/brastemp-consul-e-kitchenaid-conquistam-premio-de-excelencia-em-
servicos/



https://www.whirlpool.com.br/2011/05/brastemp-consul-e-kitchenaid-conquistam-premio-de-excelencia-em-servicos/
https://www.whirlpool.com.br/2011/05/brastemp-consul-e-kitchenaid-conquistam-premio-de-excelencia-em-servicos/
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21 DAS FUNCOES DAS MARCAS: DA DISTINTIVIDADE A FUNCAO
PUBLICITARIA

N&o ha duvida de que a marca tem uma fungdo principal, que é a distintividade, ou
seja, a finalidade de distinguir produtos e servi¢cos de outros iguais ou semelhantes (OLAVO,
1997, p. 28). As demais funcdes (PINHO, 1996, p. 15), como indicacdo de origem, indicacao
de qualidade, funcdo econémica, publicitaria ou concorrencial sdo consideradas secundarias
para a maioria dos autores, como Gama Cerqueira (1946, p. 349), Franceschelli (apud
GONGCALVES, 1999, p. 29), José de Oliveira Ascensdo (2002) e Maité Moro (MORO, 2003,
p. 37). Ha até mesmo quem negue func¢des adicionais a distintividade (MORGADO, 2013, p.
55).

Em suma, a fungdo distintiva é a capacidade que o sinal possui de diferenciar um
produto ou servigo dos demais semelhantes presentes no mercado, sendo requisito essencial
para a registrabilidade do sinal. Quando um sinal ndo possui carater distintivo, seja na
expressao ou na forma de apresentacao, sera considerado genérico, comum, ou simplesmente
descritivo do produto, no registravel a luz da Lei da Propriedade Industrial (LP1).

Sem duvida, a distintividade é a funcdo principal da marca, por ser aquela que possuli
reconhecimento juridico, porém acreditamos que a importancia econémica da funcéo
publicitaria pode, em determinados casos, ser merecedora de reconhecimento juridico
compativel com a distintividade.

Ja em 1946, Jodo da Gama Cerqueira (p. 348) reconhecia a influéncia dos “modernos
métodos de publicidade que se baseiam na denominacdo do produto e ndo mais no nome do
produtor”. Atualmente, ndo sdo poucos os autores que concordam com a importancia da
fungdo publicitaria da marca; nesse sentido, afirma Américo Silva Carvalho (2002, p. 104):
“A fungdo publicitaria da marca ¢ um elemento duma importancia transcendente no mundo
econdmico”, bem como o francés Paul Mathely (1994, p. 13): “Por outro lado, a marca é o
meio essencial para publicidade” (MATHELY, 1994, p. 13, traducéo nossa®).

Assim, Ester Lulai (1989, p. 75) propde que “a publicidade tem sempre a finalidade de
divulgar, promover ou difundir um produto ou servico, e o faz atraves de palavras ou

simbolos distintivos, chamados marcas”. E, ainda, Luis M. Couto Gongalves (2002, p. 112),

2 Art. 124, inciso VI.
% “la marque est le support indispensable de la publicité”
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ao expor: “A marca, em complemento da fun¢ao distintiva, pode cumprir, nalguns casos, a
funcéo de contribuir, por si mesma, para a promog¢éo dos produtos ou servi¢os que assinala”.

E certo que a marca exerce a funcdo de recomendar, divulgar o produto onde ela é
posta. Portanto, o exercicio da funcdo publicitaria esta presente no mundo fatico e exerce
influéncia no cotidiano, demonstrado desde o porqué de aquela marca ter sido escolhida.

Algumas empresas preferem escolher marcas que tenham rapida associacdo com o
produto — como exemplo as drogarias DROGAO®, DROGA RAIA®, FARMAX® -,
investindo para que elas se tornem distintivas. O inverso sdo as marcas fantasiosas como
GILLETE® e MAIZENA®, as quais, segundo o desejo do publicitario, o consumidor logo
associa um determinado produto/servigo.

Na dissertacdo de mestrado apresentada a banca da Fundacdo Getulio Vargas de Sao
Paulo, Gustavo Cesario (2002, p. 13) afirmou que: “A criagdo de um nome ¢, sem davida
alguma, um importante passo para a construcdo de uma marca forte. O nome pode ter relacéo
com o produto ou servico, a empresa, ou com 0 mercado para o qual ele estd direcionado,
formando esséncia do conceito da marca. Neste caso, 0s investimentos em comunicagao para
firmar a marca na mente do consumidor tendem a ser menores. [...] 0 home pode ser algo
novo, o que implica em grande investimento em comunicacao para ganhar o reconhecimento
do consumidor. Mas neste caso, afasta-se dos concorrentes e ainda se permite a utilizacdo da
mesma em outros segmentos € mercados”.

O que o publicitario deseja € que a marca adquira um brand equity, que pode ser
definido como o valor adicionado para a companhia, o canal de vendas e o consumidor com o
qual uma marca endossa um produto (FARQUHAR, 1989), cujo principal efeito é criar
lealdade entre consumidor e a marca. Ao adquirir tal brand equity, a marca torna-se cobicada
e valorizada, passando a ser procurada para obtencdo da licenca com maior frequéncia e
interesse, 0 que certamente valoriza a marca e a torna um ativo expressivo no patriménio da
empresa.

O brand equity construido para uma marca €, por vezes, tdo significativo que
influencia na maneira do seu licenciamento, o que pode acontecer em segmento totalmente
distinto daquele no qual esta registrada, como se vera adiante em exemplos. O objetivo, as
vezes, € criar a associacdo da marca ao brand equity construido por outra empresa, pessoa ou

personagem de outro segmento.

2.2 DO SISTEMA DE MARCAS E DAS EXCECOES A PRINCIPIOS GERAIS
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A Convencao da Unido de Paris (CUP), assinada em 1883, e internalizada no Brasil
pelo Decreto n° 19.056, de 31 de dezembro de 1929, foi o primeiro tratado a conferir protecéo
internacional a propriedade industrial. As regras de Direito Internacional Privado s&o

abrangidas por trés principios pela Convencéo:

a. Principio do tratamento nacional — independéncia dos direitos de propriedade.
Trata-se do principio de que qualquer um, nos paises unionistas, tem o mesmo
direito de seus nacionais, desde que, evidentemente, seja nacional de um desses
paises ou nele tenha domicilio (art. 29).

b. Principio da prioridade unionista — reporta-se ao denominado ‘periodo de graga’,
na doutrina francesa ‘délai de priorité’, que protege a propriedade intelectual de
quaisquer eventos que precederem seu depdsito, se decorrentes de informacgdes
divulgadas por seu legitimo autor (ou autores) ou terceiros que junto a ele as
obtiveram por qualquer meio, motivo, com ou sem sua permissao.

c¢. Principio da autonomia no regramento do direito material — Reconhece a
competéncia de cada Estado-membro para regular o direito material conforme seus
designios, respeitadas as delimitages preconizadas na convengdo. (BARROS, 2007,
p. 85).

Importante consignar, também, que a

convencdo de Paris ainda consagra, no art. 6%, um principio especial, 0 da primazia
da origem da marca, denominado, na doutrina francesa, ‘la protection de la marque
telle quelle’, ao preconizar que Uma marca, ja tendo sido registrada em seu pais de
origem, ndo pode ter seu registro recusado em outro pais unionista. (BARROS,
2007, p. 86).

Em 1994, na Rodada Uruguai do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT), o
Brasil assinou o Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, ou
TRIPS, que incorporou e complementou o texto da Convengdo de Paris, acrescentando “dois
novos elementos importantes: a nogdo da diluicdo (Artigo 16.3) e a possibilidade
(mandatoria) de transferir a marca sem o negécio a que ela é adjacente” (CARVALHO,
2009, p. 631).

No Brasil, a Lei que regula a protecdo conferida as marcas é a Lei n°® 9.279, de 14 de
maio de 1996, conhecida como Lei da Propriedade Industrial (LPI), que revogou o antigo
Caodigo da Propriedade Industrial, Lei n® 5.772/1971. De acordo com a LPI, “sdo suscetiveis
de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptiveis, ndo compreendidos nas
proibicdes legais” (BRASIL, 1996), estas previstas exaustivamente pelo seu artigo 124,

O sistema juridico brasileiro adota o principio atributivo para a protecéo as marcas, ou

seja, o titular de uma marca tera direito ao seu uso exclusivo a partir da concessao do registro
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pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Nas palavras do Professor Denis Borges
Barbosa (2005):

O registro de natureza atributiva ocorre quando a propriedade sobre a marca vier a
se constituir com a concessdo do registro da marca a primeira pessoa que
protocolizar a solicitagdo do mesmo perante um 6rgdo publico. Por esse sistema,
nenhuma pessoa tem direito ao uso da marca, mesmo se ja estivesse fazendo uso
dela anteriormente, se esta pessoa nao tiver providenciado o pedido de registro desta
marca junto ao érgdo do Estado competente. (BARBOSA, 2005, p. 2).

A jurisprudéncia do Superior Tribunal de Justica consagra o principio atributivo, sendo

vejamos:

RECURSO ESPECIAL - PRESCRICAO QUINQUENAL - NAO OCORRENCIA -
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - SISTEMA ATRIBUTIVO - ADOCAO PELO
ORDENAMENTO JURIDICO PATRIO - PEDIDO DE ANULACAO DE
REGISTRO DE MARCA - CONFUSAO ENTRE OS CONSUMIDORES -
POSSIBILIDADE - VALIDADE DE PEDIDO ANTERIOR EM TRAMITE
ADMINISTRATIVO - PRIORIDADE DE EXAME - RECURSO IMPROVIDO.

I - A arguicdo de ocorréncia de prescricdo ndo merece prosperar, porquanto a
demanda foi ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 da Lei de
Propriedade Industrial;

Il - O sistema juridico patrio adota o sistema atributivo, segundo o qual
somente com o registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial é que se garante o direito de propriedade e de uso exclusivo ao seu
titular, a ndo ser que se trate de marca notoriamente conhecida;

Il - A similitude entre as marcas em discussdo, destinadas a prestagdo de servicos
no mesmo segmento mercadolégico, qual seja, consultoria e estudos na éarea
especifica da geologia, além de comercializarem produtos e derivados minerais, é
capaz de gerar confusdo nos consumidores acerca da procedéncia dos produtos e da
prestagdo dos servicos, configurando a hipotese de colidéncia prevista como
impeditiva de registro;

111 - O registro de propriedade de marca adquire-se desde que observados os tramites
legais de validade. Auséncia, in casu;

IV - A existéncia de pedido anterior de registro de marca justifica seu exame
prioritario, sob pena de se conferir registro de marca igual ou semelhante a
outro requerente ainda pendente de deciséo o primeiro pedido;

VI - Recurso especial improvido. (grifei) (BRASIL, 2010).

Contudo, existe uma exce¢do ao sistema atributivo, o chamado “direito de
precedéncia”, previsto no §1° do artigo 129 da LPI*, que garante a propriedade da marca

aquele que a utilizava anteriormente, de boa-fé, sem ter requerido seu registro naquela

* Lei n° 9.279/96: “Art. 129 — A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme
as disposic¢des desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o territério nacional, observado
quanto as marcas coletivas e de certificacdo o disposto nos arts. 147 e 148.

8§ 1° Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depdsito, usava no Pais, h& pelo menos 6 (seis) meses,
marca idéntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou servico idéntico, semelhante ou afim,
terd direito de precedéncia ao registro.”
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oportunidade. Vale apontar interessante relato feito por Denis Borges Barbosa, que é capaz de

ilustrar perfeitamente o que significa o direito de precedéncia:

Pouco depois de entrar no INPI, em 1979, vi um velho senhor sentado num dos
degraus da escadaria do velho prédio da Praca Maua. Chorava, com uma expressao
de raiva impotente. Dono de um dos restaurantes da regido de Santa Felicidade, em
Curitiba, tinha se desavindo com um vizinho e competidor que, em vinganga, havia
registrado o nome do restaurante do desafeto e agora o impedia de usa-lo. Ouvira ha
pouco, do INPI, que havia perdido a marca e seu caso era sem esperancas. Grande,
italiano, vermelho, a imagem do velho senhor irado marcou a meméria, como um
sinal de inadequagdo do sistema juridico.

Vigia a época, para 0s registros de marca, 0 chamado sistema atributivo puro.

Ou seja, era titular do registro de um signo distintivo o primeiro que o solicitasse,
ndo se considerando qualquer interesse de terceiros, fundado no simples uso.
(BARBOSA, 2005, p. 2).

A excecdo ao principio atributivo também pode ser muito bem explicada nas palavras
de Claudiney de Angelo (2000):

A natureza juridica e o fundamento da marca consubstanciam-se no DIREITO DE
PROPRIEDADE, acolhido pelo artigo 129 da LPI e pelo artigo 5°, X e XIX, da
Constituicdo Federal, que se adquire pelo registro concedido nos termos da lei.
Todavia, a lei abre a excecao ao sistema atributivo que adotou, conferindo direito de
precedéncia ao registro a pessoa que fazia, de boa fé, uso, no Brasil, h4 pelo menos
seis meses anteriores ao dia do depdsito ou da prioridade unionista, de marca igual
ou assemelhada para assinalar os mesmos produtos ou Servicos.

Note-se que o direito de precedéncia, assegurado pela utilizacdo anterior, nédo
prescinde do registro para a aquisicdo da propriedade e exclusividade de uso da
marca, revigorando, assim, o efeito atributivo do direito vigente na legislacdo
brasileira. (ANGELO, 2000, p. 59).

O direito a precedéncia também ¢é reconhecido pela jurisprudéncia do Tribunal

Regional Federal da 22 Regiao:

EMENTA NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PRECEDENCIA. NOME
COMERCIAL. POSSIBILIDADE DE CONFUSAO. AFINIDADE
MERCADOLOGICA. 1-Como exce¢do a regra prevista no art. 129 da Lei n°
9.279/96 (sistema atributivo), temos o direito de precedéncia, segundo o qual o
utente de boa-fé pode, sob determinadas condicdes, fazer prevalecer o uso anterior
sobre pedido de registro depositado, impugnando-o com base no uso anterior. Tendo
a empresa ré oferecido oposi¢do ao registro da parte autora no momento oportuno,
na forma do art. 158 da LPI (60 dias), demonstrando a anterioridade do uso da
expressio "DIVINA PROVIDENCIA" como parte integrante de seu nome
comercial, cabivel a aplicagdo do paragrafo primeiro do art. 129 da LPI, para que o
possuidor da marca de boa-fé se valha do direito de precedéncia. 2-Com base no art.
124, inciso XIX da Lei n® 9.279/96, havendo colidéncia parcial entre a marca "EDP
DIVINA PROVIDENCIA", pretendida pela parte autora e a expressdao "DIVINA
PROVIDENCIA", ja utilizada pela parte ré como parte integrante de seu nome
comercial, descabe efetuar o registro requerido pela parte autora, tendo em vista a
evidente possibilidade de causar confusdo ou ddvida entre os consumidores em
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geral, uma vez que ambas as partes atuam no mesmo segmento mercadolégico. 3-
Recurso de apelacdo desprovido. (BRASIL, 2013).

Além do principio atributivo, temos outros dois principios basicos aplicados a
protecdo conferida as marcas no Brasil, que sdo os principios da especialidade e da
territorialidade.

Com relacdo ao principio da especialidade, podemos dizer que, no momento em que se
requer o registro de uma marca perante o INPI, o titular deve especificar os produtos ou
servigos que esta marca pretende cobrir. Desta forma, uma marca sera protegida estritamente
no ambito destes produtos ou servicos reivindicados, ndo sendo, pois, concedidos pedidos de
registro depositados posteriormente, que sejam iguais ou semelhantes ao pedido ou registro
anterior (BRASIL, 1996).

Neste sentido, o Professor Denis Borges Barbosa (2002, p. 1) ensina que o

[...] campo da especialidade é definido pelo espago da concorréncia. No caso das
marcas registradas, por efeito do principio da especialidade, a anélise da
concorréncia é sempre e em todos casos indispensavel. A confundibilidade das
marcas como simbolo s6 é pertinente na proporcdo em que o consumidor passe a
adquirir um produto de terceiro pensando que é do titular, ou pelo menos induzido
pela memdria genérica da marca deste. Ou seja, a especialidade da marca é elemento
central do direito exclusivo. (BARBOSA, 2002, p. 1).

De acordo com o principio da especialidade, ndo existe, por exemplo, qualquer risco
de confusdo para o consumidor a coexisténcia das marcas “GLOBO” para uma emissora de

televisdo, para um biscoito ou café, como podemos ver abaixo:

Figura 1: Marcas Globo

REDE GZOBO

Fonte: FolhaES (2019), Hoje em Dia (2013) e EkoFoods (2019)

Vale mencionar, no entanto, que hd uma excecdo ao principio da especialidade: as

marcas de alto renome, previstas no artigo 125° da LPI.

® Lei n® 9.279/96: “Art. 125 — A marca registrada no Brasil considerada de alto renome sera assegurada
protecdo especial, em todos os ramos de atividade.”
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As marcas de alto renome sdo aquelas que gozam de ampla protecdo em todas as
classes de produtos e servigos, por serem resultado de altos investimentos de seus titulares em
publicidade e marketing, que Ihe garantiram fama e prestigio perante o publico consumidor
nacional. Nas palavras de Maria Alice Castro Rodrigues (2004):

O atributo do alto renome, além de ser um fato, é, também, um fendmeno, e, como
tal, sujeito a transitoriedade, donde impossivel fixa-lo no tempo, tanto é que existem
marcas que concentram esse predicado por décadas e décadas a fio, enquanto que
outras sustentam o mesmo status por anos ou meses e 0 suplantam a um subito de
vista, ou, entdo, vao enfraguecendo pouco a pouco, no curso do tempo, que ultimam
por dissipa-lo por completo.

Ademais, enquanto fendmeno, invidvel também fixar o alto renome no espago.
Assim é que podem existir marcas cujo elevado prestigio e reconhecimento restem
circunscritos a determinado territdrio, regido, estado, cidade ou localidade deste,
enquanto pode haver outras que desenvolvam a fama e conhecimento que ndo se
restrinjam ao seu pais de origem ou a um grupo de paises, podendo alcancar alto
renome mundial. (RODRIGUES, 2004, p. 8).

A marca de alto renome deve estar registrada no Brasil para que possa gozar dessa
protecao.

Serdo levados em conta, pelo INPI, para o reconhecimento do alto renome, por
exemplo, pesquisas de opinido que identifiguem a fracdo de publico usuario ou potencial
usuario dos produtos ou servicos assinalados pela marca, ou a identificacdo do consumidor
com a marca, ou entdo que demonstrem a automatica assimilacdo da marca a qualidade e
tradicdo do produto ou servico. Além desses, o INPI considera a “extensdo temporal do uso
efetivo da marca no mercado nacional e, eventualmente, no mercado internacional”, o “valor
investido pelo titular em publicidade/propaganda da marca na midia brasileira nos ultimos 3
(trés) anos”, ou o “valor econdbmico da marca no ativo patrimonial da empresa” (INPI,
2013).

Por fim, com relacdo ao principio da territorialidade, este determina que a protecao
concedida a uma marca por um Estado limita-se a este Estado, ou seja, caso um individuo
queira ter sua marca protegida no Brasil, devera solicitar seu registro no INPI. Porém, o
principio da territorialidade, positivado no Art. 129 da LPI, admite uma excec¢do: as marcas
notoriamente conhecidas, previstas no artigo 126° da LPI.

A protecdo conferida as marcas notoriamente conhecidas visa impedir que terceiros de

ma-fé se aproveitem da fama ja conquistada por uma marca no exterior que ainda ndo tenha

® Lei n° 9.279/96: “Art. 126 — A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6°
bis (1), da Convencéo da Unido de Paris para Protecdo da Propriedade Industrial, goza de protecao especial,
independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.”
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sido depositada no Brasil. Entende-se que esses terceiros, atuantes em determinado ramo
mercadoldgico, ndo poderiam desconhecer a existéncia anterior dessas marcas’. E justamente
essa excecao que serd estudada em detalhes no presente trabalho.

Além dos principios atributivo, da especialidade e da territorialidade, ndo ha como
olvidar-se da chamada teoria da distancia, segundo a qual os consumidores, habituados a
coexisténcia de marcas assemelhadas utilizadas para designar produtos e servi¢os idénticos ou
afins, o surgimento de novas marcas parecidas ou assemelhadas ndo causariam confusdao com

as antigas. Para José Carlos Zebulum (2007),

Os consumidores j& estardo habituados a prestar atencdo nas diferengas existentes
entre as marcas em questdo, sendo certo que o surgimento de novas marcas, tdo
assemelhadas a marca tomada como parametro, quanto as ja existentes, ndo podera
causar confusdo, ou induzir os consumidores em erro. (ZEBULUM, 2007, p. 240-
241).

A teoria da distancia ja foi também reconhecida pela jurisprudéncia do Tribunal

Regional Federal da 22 Regiao:

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INVALIDA(;AO DE REGISTRO
DE MARCA. TEORIA DA DISTANCIA.

| — Se a disting8o havida entre os signos em cotejo — NIK-NIK e SNICK — esta em
mesmo grau relativamente a outros — NIK-TOM, NIK-MAR, NIK-MAN, NIK-BOY
— que assinalam produtos do mesmo segmento mercadolégico, correta é a sentenca
que invalidou o ato administrativo que reconheceu a inviabilidade do pedido de
marca depositado pela autora (NIK-NIK).

Il — Apelacéo desprovida.

[...]

Tanto ha satisfatdria distincéo entre os termos que, em mais de uma oportunidade, a
prépria autarquia reconheceu a viabilidade de pedidos de marca com composi¢des
similares (NIK-TOM, NIK-MAR, NIK-MAN e NIK-BOY), depositados
posteriormente ao registro da marca SNICK, sem qualquer cogitacdo de ofensa as
regras legais de protecdo marcaria. De fato, uma marca nova em seu segmento nao
precisa ser mais diferente das marcas ja existentes do que essas sdo entre si, 0 que
ndo é sendo a ideia primacial da Teoria da Distancia. (BRASIL, 2009b).

Assim, podemos concluir que a protecdo de signos distintivos, tanto no Brasil como
internacionalmente, gira ao redor do combate a concorréncia desleal ou aproveitamento

parasitario, conceitos que discutiremos mais a frente.

" Lei n° 9.279/96: “Art. 124 — N&o sdo registraveis como marca:XXII — sinal que imite ou reproduza, no todo ou
em parte, marca que o requerente evidentemente ndo poderia desconhecer em razdo de sua atividade, cujo
titular seja sediado ou domiciliado em territério nacional ou em pais com o qual o Brasil mantenha acordo ou
que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou servico idéntico,
semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou associagdo com aquela marca alheia.”
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3 DAS MARCAS NOTORIAMENTE CONHECIDAS

A experiéncia mostra que certas marcas, ainda que ndo registradas em determinados
paises, se mostram passiveis de obter uma especial protecdo, em decorréncia da notoriedade
que elas tenham obtido. Essas peculiaridades deram origem ao regime, presente na atual Lei
da Propriedade Industrial, da chamada marca notoriamente conhecida, instituto ja positivado
em normas nacionais e em tratados internacionais, conforme sera visto a seguir.

Mais especificamente, sdo marcas que, embora ndo gozem de um grau de
reconhecimento praticamente geral, tipico daquelas ditas de alto renome (conforme visto
acima, e serd mais bem explicado a seguir), também fazem jus a um regime especial de
protecdo. E tal regime é capaz de garantir a exclusdo de outros registros constantes de uma
mesma classe geral de produtos ou servigos, ou mesmo de outras classes capazes de gerar
uma associacao com aquela, em prejuizo dos interesses do titular da marca, ainda que o signo
protegido ndo esteja registrado no pais em que se pretende obter essa protecéo.

Exige-se que esse reconhecimento ocorra dentro de um determinado ramo de negdcios
a que a marca se destina, diversamente do que ocorre com 0s signos de alto renome, que tém a
pretensdo do conhecimento da generalidade (ou da imensa maioria) dos consumidores.

E praticamente impossivel tratar de conceituacdo da marca notoriamente conhecida
sem analisar do que se trata a marca notoria.

A marca cujo poder de identificagéo e atragdo constitui um valor econdémico realizado,
e que, no dizer de Pillet (1962), pertence ao vocabulario dos consumidores e lhes permite
trocar experiéncia a respeito dos produtos identificados, é a chamada "grande marca".
Quando, em virtude de seu prestigio, a marca tem poder evocativo que ultrapassa os limites de
seu mercado, setorial ou geografico, tem-se a "marca notoria".

Dentre os renomados doutrinadores nacionais, diz José Antonio B. L. Faria Correa

(1998), usando extensa e adequadamente da metéafora:

A notoriedade, no seu sentido mais amplo, é o fendmeno pelo qual a marca, tal qual
um baldo de gas, se solta, desprendendo-se do ambiente em que originariamente
inserida, sendo reconhecida independentemente de seu campo logico-sensorial
primitivo. A notoriedade € correlata a genericidade. A genericidade é o negativo (=
imprestabilidade universal para servir como elemento de identificacdo de um
produto ou servigo, por refletir, no plano légico-sensorial, o préprio produto ou
servico). A notoriedade é o positivo (= idoneidade universal, absoluta para servir de
elemento de identificacdo de um produto ou servico). Notoriedade é magia e magia é
a capacidade de se criar o efeito sem a causa, produzindo do nada. Notéria a marca,
e a sua utilizacdo impregna de magia qualquer produto, tomando-o vendavel. A
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vendabilidade do produto emerge do poder de distinguir, do poder de atrair o
publico. (CORREA, 1998).

Segundo Burst e Chavanne (1976, p. 2010), a notoriedade de uma marca atua no
sentido de mitigar dois principios: o de Territorialidade e o de Especialidade do registro.
Explica-se: a marca, registrada ou ndo, com registro de valor atributivo ou declarativo, sé
vale, em principio, no territério do Estado que a concede ou tutela. De outro lado, a
"propriedade™ e 0 "uso exclusivo” da marca so abrange o produto, ou a classe de produtos, 0s
quais ela se destina distinguir.

Yves St. Gall (1973, p. 387) ainda se refere a um terceiro efeito da notoriedade, que,
no entanto, ndo diz respeito a criacdo de um valor econdmico suscetivel de parasitismo: é o
de, em certos casos, superar os principios de novidade de originalidade. Segundo o
especialista em direito marcério, a falta de distintividade de um signo pode convalescer por
efeito de sua divulgacdo ou fama, em relagdo a determinado empresario. Assim é que, na
Franca, foi possivel conseguir a propriedade de marcas tais como Oxigenee (Oxigenada),
Société (Sociedade) e La Grande Maison (A Grande Loja), ndo obstante a caréncia de
requisitos basicos para tal protecéo.

Os critérios do que é objetivamente notério podem ser apurados de vérias formas,
como por exemplo, através dos parametros do Art. 43 (c) do Lanham Act, a lei de marcas
americana (ESTADOS UNIDOS DA AMERICA, 1946 - traduc&o livre):

Para determinar se uma marca distintiva e famosa, o tribunal pode considerar fatores
tais como, mas nao apenas -

(A) o grau de distintividade inerente ou adquirida da marca;

(B) a duracdo e a extensdo da utilizacdo da marca, em conexdo com 0s produtos ou
servigos com 0s quais a marca é utilizada;

(C) a duracdo e a extensdo da propaganda e publicidade da marca;

(D) a extensao geografica da area de comércio em que a marca é utilizada;

(E) os canais de comercializacdo para os produtos ou servigos com 0s quais a marca
é utilizada;

(F) o grau de reconhecimento da marca nas areas de comércio e canais de
comercializagdo utilizadas pelo proprietario da marca e da pessoa contra quem a
medida é requerida;

(G) a natureza e extensdo do uso das marcas idénticas ou semelhantes por parte de
terceiros;

(H) se a marca foi registrada ao abrigo da Lei de 3 de marco de 1881, ou a Lei de 20
de fevereiro de 1905, ou no registro principal. (ESTADOS UNIDOS DA
AMERICA, 1946).

Além disso, o Comité sobre Marcas Notorias da OMPI (1999) fixou os seguintes

fatores como relevantes:
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(A) Para determinar se a marca é marca notdria, a autoridade competente deve ter
em conta todas as circunstancias a partir da qual pode-se inferir que a marca é
notoria.

(B) Em particular, a autoridade competente deve considerar as informagdes
apresentadas a ele com relagdo aos fatores dos quais pode-se inferir que a marca é,
ou ndo, notdria, incluindo, mas ndo se limitando a, informagdes sobre o seguinte:

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

2. a duracdo, extensdo e area geografica de qualquer uso da marca;

3. a duracdo, extensdo e area geografica de qualquer promocdo da marca, incluindo
anuncios ou publicidade e a apresentacdo, em feiras ou exposicdes, dos bens e / ou
servicos a que a marca se aplica;

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

5. 0 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. o0 valor associado & marca.

(OMPI, 1999).

A vista desta compreensdo, tem-se a necessaria distingdo entre notoriedade e reputagao
(MORO, 2003, p. 77):

A notoriedade diz respeito, como ja visto, ao conhecimento por um determinado
ntmero de consumidores. Ja na reputacdo, além do conhecimento dos consumidores,
da notoriedade que lhe é pressuposta, ha transmisséo de valores. Valores, geralmente
advindos da qualidade do produto, que conferem a marca fama, celebridade, renome,
prestigio. A transmissdo dos mencionados valores é tdo intensa no caso da reputago
gue ndo soO 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. (MORO, 2003, p. 77).

E, se os direitos de propriedade industrial constituem, todos eles, a protecéo juridica de
uma determinada posicdo no mercado, a questdo da marca notoria vem a ser exatamente a
existéncia de um valor simbélico, com potencial econdmico (a boa fama) num mercado em
que 0 seu possuidor, muitas vezes, ndo atua diretamente (BARBOSA, 1980, pp. 3-8).

Dito isto, veja-se que a nossa atual lei contemplou a marca notéria através de duas

figuras relativas aos efeitos do conhecimento das marcas pelo ptblico®: (i) o da marca "de

® Narra DOMINGUES, Douglas Gabriel, Comentarios & Lei da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro: Ed.
Forense,

2009, p.448-456: "A primeira vista, 0 Projeto do Executivo atribuia 0 nomen juris de marca de alto renome a
marca notdria prevista na Convencdo da Unido de Paris, pois o Projeto de Lei nada previa quanto a marca
notoria, e por forga do art. 6° bis (1) da Revisdo de Estocolmo (1967), o Brasil compromete-se a protegé-la.
Todavia, a primeira impressdo era falsa, porque no Substitutivo do relator, deputado Ney Lopes, foi conservado
o dispositivo legal referente a marca de alto renome (art. 103), acrescentando-se ao Projeto em discussdo uma
secdo V (art. 104 e paragrafo Unico), referente & marca notoriamente conhecida. Assim, o Projeto em discussao
no Congresso Nacional passou a conter dois tipos de marca com protecdo especial: marca de alto renome e
marca notoriamente conhecida. A redacdo do art. 104 do Substitutivo Ney Lopes, era basicamente a mesma que
consta do art. 126 da Lei da Prop. Ind., omitindo apenas a expressdo "em seu ramo de atividades", que
posteriormente seria inserida entre a expressdo inicial "A marca notoriamente conhecida” e nos termos do art. 6°
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Alto Renome”, prevista no art. 125, e (ii) o da "Marca Notoriamente conhecida”, prevista no
art. 126.

Pelo art. 126 da Lei 9.279/96, a marca - inclusive a de servigos — notoriamente
conhecida em seu ramo de atividade nos termos do Art. 6° bis (1), da Convencao da Unido de
Paris para Protecdo da Propriedade Industrial, goza de protecdo especial, independentemente
de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

Ao contrario do que ocorria anteriormente, quando tal protecdo incumbia ao
Judiciario, o INPI poderd, inclusive, indeferir de oficio pedido de registro de marca que
reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida. E o que se verifica
do § 2° do dispositivo legal em referéncia.

Nota, quanto ao ponto, Douglas Gabriel Domingues (2009):

“A Convengdo de Paris ndo define a notoriedade da marca nem estabelece critérios
para sua apreciacdo. Por tal razo, o INPI, como reparticdo central nacional
competente para apreciar a matéria, considera a questdo observando se a marca
possui certo renome ou fama no Brasil. dentro do ramo de atividade.

A aplicacdo da norma unionista pode ocorrer ex officio ou a requerimento do
interessado. Ocorre de oficio quando o Examinador julgar que a notoriedade é téo
evidente que dispensa a produgdo de provas. Na eventualidade da aplicacdo da
norma ocorrer por meio de impugnacdo, deve-se verificar se o impugnante: | - é
nacional residente ou domiciliado em pais contratante da Convencgdo da Unido de
Paris; 1l - tem legitimidade para impugnar; Il - fundamentou seu pedido e o fez
acompanhar de provas suficientes para caracterizar o renome da marca € 0 seu
conhecimento por profissionais que atuam no segmento de mercado em questdo
(Diretrizes de Andlise de Marcas, Resolugdo INPI n° 051/97, maio de 1997,
1.1.7.1)”. (DOMINGUES, 2009, pp. 448-456).

Assim, diversamente do que acontece com as marcas de alto renome — as quais,
segundo a dic¢do do artigo 125 da Lei n® 9.279/96, merecem protecdo em todos 0s ramos de
atividade, as marcas notoriamente conhecidas fazem jus a um tipo de protecdo aparentemente
mais flexivel, ja que o artigo 126 da Lei da Propriedade Industrial limita-se a prever que tais

marcas gozardo de uma "protecao especial”, sem explicitar em que consiste essa protecao.

Bis (1), da Convencdo de Paris. Quanto ao paragrafo Unico do art. 104 do Substitutivo Ney Lopes, apresentava
redacdo assemelhada ao § 2° do art. 126 da Lei da Prop. Ind. ora vigente: no Substitutivo Ney Lopes: o INPI
indeferia de oficio pedido de registro de marca de produto ou servi¢o que reproduzisse ou imitasse, no todo ou
em parte, a marca notoriamente conhecida, enquanto na lei vigente a expressdo “indeferira de oficio" foi
substituida por "podera indeferir de oficio," ou seja, 0 que era obrigacédo de oficio do INPI passou a ser faculdade
concedida a Autarquia. Na Emenda Substitutiva ao Substitutivo do Relator, deputado Ney Lopes. art. 157. o
pardgrafo Unico referido supra teve a redagdo completamente alterada passando a dispor. verbis: "paragrafo
Unico. A protecdo de que trata o "caput " aplica-se as marcas de servigo". A referéncia expressa que a protecéo
da marca notdria alcancava as marcas de servigo era necessaria vez que o art. 6° bis (1) da Convencao da Unido
de Paris. Revisdo de Estocolmo (1967), refere-se apenas as marcas de fabrica e de comercio. No Substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei da Camara a marca notoriamente conhecida passou a ser regulada no art. 125, 8§ 1° e
2°, com a redacdo que consta da Lei da Prop. Ind. Volvendo o Processo a Camara de Deputados para votacdo
final. o art. 125 do Substitutivo do Senado foi renumerado como art. 126 tal como consta da Lei n° 9.279/96."
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Destaca-se que, apesar da aparente semelhanca, "o conceito de marca notoriamente
conhecida ndo se confunde com marca de alto renome. A primeira - notoriamente conhecida -
é excecdo ao principio da territorialidade e goza de protecdo especial independente de registro
no Brasil em seu respectivo ramo de atividade. A segunda - marca de alto renome - cuida de
excecdo ao principio da especificidade e tem protecdo especial em todos os ramos de
atividade, desde que previamente registrada no Brasil e declarada pelo INPI - Instituto
Nacional da Propriedade Industrial” (REsp 1.114.745/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, 32
Turma, DJe 21/09/2010).

E também o enfoque da doutrina especializada:

Pelo seu valor distintivo muito alto, é natural que o direito Ihes conceda amparo
especial. Trata-se de protecdo objetiva: apurada a qualidade da marca, ndo ha que se
cogitar da questdo de saber se de seu emprego ndo autorizado deriva enriquecimento
ilicito. Basta o fato notoriedade para que se presuma o uso indevido. [...] O
acentuado poder distintivo e o consequente valor econémico das marcas de alto
renome imp&em maior rigor no exame de pedidos de registro de sinais que com elas
apresentam semelhanca, pois € intuitivo que a possibilidade de confusdo, associa¢do
ou, no minimo, diluigdo, toma propor¢des muito maiores. (DANNEMANN;
BIGLER, 2005, p. 277-280).

De forma a colocar uma pa-de-cal na necessaria diferenciacdo entre as duas
modalidades marcarias que tangenciam a conceituacdo de notoriedade (a saber, a marca
notoriamente conhecida, ora sob estudo, e a marca de alto renome), apresenta-se a seguir um
diagrama que serve para evidenciar a dicotomia entre o art. 125 e o art. 126, da LPI,

identificando, ainda que de maneira sintética, as especificidades de cada dispositivo.

Quadro 1: Diagrama para evidenciar a dicotomia entre o art. 125 e o art. 126, da LPI

Marcas Notoriamente Conhecidas (Art. 126 da
LPI)

Marcas de Alto Renome (Art. 125 da LPI)

Exce¢do ao principio da territorialidade (artigo 126
da LPI determina que a marca notoriamente
conhecida gozara de protegdo, “independentemente
de estar previamente depositada ou registrada no
Brasil”) (BRASIL, 1996)

Excecdo ao principio da especialidade (artigo 125 da
LPI determina que serd assegurada protecdo especial
“em todos os ramos de atividade”) (BRASIL, 1996)

Protecdo restrita ao ramo de atividade em que os
produtos e/ou servicos por ela assinalados estdo
inseridos

Protegdo irrestrita, seja para produtos, seja para
servigos, independentemente de sua ligagdo com o
segmento originério

N&o é condicionada ao seu registro ou ao uso anterior
no Brasil. Condicdo é a propria notoriedade, no seu
segmento.

Condicdo sine quo non é comprovacdo da fama: o
reconhecimento da marca por ampla parcela do
publico em geral, a qualidade, reputacdo e prestigio
que o publico associa a marca e aos produtos ou
servicos por ela assinalados; e o grau de
distintividade e exclusividade do sinal marcario em
questdo (INPI, 2013)

(Continua)
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(Concluséo)

Marcas Notoriamente Conhecidas (Art. 126 da
LPI)

Marcas de Alto Renome (Art. 125 da LPI)

Questdo ainda polémica é o lugar onde se deve
verificar o fenémeno, diante do texto do art. 6 bis da
CUP (que, na sua redacdo original, pelo uso do
locativo, cuida de notoriedade no pais onde se postula
a protecdo). Segundo José Antonio B.L. Faria Correa
(1997), o dispositivo em discussdo fala de
notoriedade, sic et simpliciter, e notoriedade é
conhecimento. O tratado é indiferente a forma pela
qual a marca se projeta e, assim, nao poderia 0
intérprete alarga-lo para incluir uma condicionante de
sérias consequéncias.

Em que pese ser relevante o grau de celebridade em
outros paises, preponderante que seja aferida em
territdrio brasileiro.

Reconhecimento pode se dar extrajudicialmente ou
judicialmente, em qualquer instancia, seja de forma
monocrética ou colegiada, e tem natureza meramente
declaratdria

Reconhecimento se da através de requerimento
especifico do interessado perante o INPI
(Regulamento  107/2013), sujeito a retribuicdo
especifica, sob a competéncia de uma comisséo
especial, e que resultara em ato discricionario
técnico, gozando de natureza constitutiva.

A legislacéo nacional ndo faz nenhuma mencéo aos
requisitos ou critérios necessarios que uma marca
deva ter para ser considerada notoriamente
conhecida. O 6nus maior recai sobre se a marca esta
registrada em seu pais de origem, e se este é
signatario da CUP. Quanto as demais provas, 0 que
se nota é um desapego ao formalismo, diante do
avanco das telecomunicagdes e da globalizag&o.
Informatica. Afinal, hoje, seja pela televisdo, seja
pela Internet, o que ocorre em um pais alcanga,
simultaneamente, os demais.

O INPI, além dos dados de que se ocupou
originalmente o Ato Normativo 7/002, de 5/11/80,
atribui suma importancia, como elemento fatico
concludente, a pesquisa de mercado de onde

decorra que o sinal objeto do pleito atingiu nivel de
conhecimento que o qualifique. Além disso, séo
aplicados padrdes de exame bastante rigorosos no
reconhecimento de tal protecdo especial (exige-se
mais de 65% de reconhecimento por todas as classes
sociais, em todas as areas geograficas do pais).

O artigo 158 paréagrafo 2° da LPI, determina que néo
se conhecera a oposicdo, a nulidade administrativa, e
a acdo de nulidade fundamentada no artigo 126 da
mesma lei, caso ndo se comprove em 60 dias ap0ds a
interposicdo, o depdsito do pedido de registro da
marca que visa a protecdo garantida pelo artigo acima
mencionado.

A Resolugdo 107/2013 estabeleceu que o
procedimento para requerer a anotagdo de alto
renome ocorreria em etapa autbnoma ao processo de
registro da marca, mediante requerimento especifico
de seu titular. Uma vez reconhecido, o titular terd
direito a protecdo especial por 10 anos (artigo 8°,
pardgrafo Unico da Resolugdo 107/2013). A partir do
altimo ano desse prazo, o titular pode requerer
novamente o reconhecimento do alto renome da
marca (artigo 9° da Resolugdo 107/2013), instruindo
a peticdo com dados recentes a fim de comprovar o
preenchimento dos requisitos.

O Art. 196 da LPI prevé que a notoriedade sera razéo
de majoracdo de pena de detencdo, de um terco a
metade. Porém, ndo diferencia entre as modalidades
especiais de marca.

Apesar de a legislacdo ndo descer a mindcias quando
se trata do risco de diluicdo, podem ser facilmente
inferidos efeitos mais nocivos desse fendmeno em
marcas de alto renome. Exemplo: surgimento, no
mercado, de marca semelhante identificando
produtos de outros fabricantes ou prestadores de
servigos, em outros ramos, leva o0 publico,
inconscientemente, a lembrar a marca original. O
publico, paulatinamente, se habitua com o fato de
essa marca ser usada por outros empresarios. Como
bem coloca Gerhard Schricker (1980), a diluicdo é
um fendmeno danoso contra o qual é imperativo
defender as marcas notdrias.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).
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Nesse sentido, o disposto nas normas acima referidas constitui excelente incremento
ndo somente para a exata compreensdo do disposto no artigo 126 da Lei da Propriedade
Industrial, mas para a sua particularizacdo dentro do espectro de modalidades de marca que
gozam de protecdo especial, notadamente a marca de alto renome. Passe-se, entdo, para uma

reflexd@o historico-legislativa da formatacdo da marca notoriamente conhecida.

3.1 DA PROTECAO CONFORME A CONVENCAO UNIAO DE PARIS - CUP

A ideia que resultou na Convencdo pode ser resumida em um grupo de paises com
interesses em comum — dentre eles, o Brasil — os quais, visando a protecdo e a defesa da
propriedade industrial, assinaram o tratado em 20 de marco de 1883 (CLAESSENS, 2009). O
seu texto original foi promulgado, em territério nacional, através do Decreto n°® 9.233, de 28
de junho de 1884. Foi entdo que nasceu a Unido que hoje abarca virtualmente 0 mundo
inteiro.

Dentre os inUmeros dispositivos reguladores da matéria, merece destaque, de pronto, o
primeiro pardgrafo do Art. 6 bis, que diz respeito & marca notoria, diga-se, incluido na revisao
feita em Haia, em 1925, segundo Cerqueira (1982, p. 1308)°, com o seguinte texto — e, assim,
prevendo proibicdo que recaia tdo-somente sobre o pedido de registro (“recusar ou invalidar o

registro™) de marca posterior conflitante com a marca notoriamente conhecida:

“Os paises contratantes comprometem -Se a recusar ou a invalidar, seja " ex officio
", se a legislacdo do pais o permitir, seja a pedido do interessado, o registro de uma
marca de fabrica ou de comércio que for uma reproducdo ou uma imitagéo suscetivel
de produzir confusdo, de uma marca que a autoridade competente do pais do registro
considerar que é notoriamente conhecida como ja sendo a marca de um cidadéo de
outro pais contratante e utiliza para produtos do mesmo género ou de género
semelhante”. (CERQUEIRA, 1982, p. 1308).

A extensdo da prote¢do ao uso (“proibir o uso") ocorreu somente com a revisdo de
Lisboa, em 1958 (BAIOCCHI, 2009, p. 6).
O sentido dessa protecdo especial, de viés tdo extenso, era simplesmente de ordem

pratica: proteger os interesses do titular da marca notoriamente conhecida contra o registro ou

°® A norma foi recepcionada em nossa ordem positiva pelo Decreto no 19.056, de 31/12/1929 citada em
Cerqueira (1982, p. 1.308).
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uso indevidos também nos paises onde sua marca (ainda) ndo houvesse sido registrada. E isso
por meio de uma protecdo contra o risco de confusdo, de forma ampla.

Para Georg H. Bodenhausen (1968), justifica-se a protecdo excepcional de uma marca
notoriamente conhecida porque o registro ou 0 uso de uma marca similar que se presta a
confusdo equivaleria, na maioria dos casos, a um ato de concorréncia desleal e, como tal, pode
também ser considerado prejudicial aos interesses daqueles que séo induzidos a erro (no caso,
0s consumidores).

A Ata de Estocolmo de 1967 da Convencdo de Paris, que sucedeu no direito brasileiro
a de Haia, foi promulgada no Brasil pelo Decreto no. 75.572, de 8 de abril de 1975, mas com
exclusdo dos art. 1 a 12*° - inclusive o art. 6 bis - continuando a revisdo de Haia, de 1925, em
vigor no Brasil quanto a estes dispositivos. Assim, em 1976, vigia a Ata de Haia da CUP.

Com a promulgacdo do Decreto 635/92 e posterior ratificagdo pelo Decreto n. 1263 de
10 de outubro de 1994, publicado no Diario Oficial da Unido em 13 de outubro de 1994,

passou a viger a totalidade da Ata de Estocolmo. O texto atualmente em vigor é o seguinte:

Art. 60 bis (1) 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 o uso de marca de fabrica ou de comércio que constitua reproducdo,
imitagdo ou traducdo, suscetiveis de estabelecer confusdo, 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
guando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitagéo suscetivel de
estabelecer confuséo com esta.

Art. 60 bis (2) Devera ser concedido um prazo minimo de cinco anos a contar da
data do registro, para requerer cancelamento de tal marca. Os paises da Unido tém a
faculdade de prever um prazo dentro do qual deverd ser requerida a proibicdo de
uso.

Art. 60 bis (3) N&o seréa fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibicdo de
uso de marcas registradas ou utilizadas de ma fé. (BRASIL, 1975).

Quanto a diferenca entre o texto vigente a época do registro e o atual, nota Gusmao
(1988):

19 «Havendo o Congresso Nacional aprovado, pelo Decreto Legislativo n° 78, de 31 de outubro de 1974, a
Convencao de Paris para a Protecdo da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967; E
havendo o instrumento brasileiro de adesd@o sido depositado junto a Organizacdo Mundial da Propriedade
Intelectual (OMPI), a 20 de dezembro de 1974, com a declaragdo de que o Brasil ndo se considera vinculado
pelo disposto na alinea 1, do Artigo 28 (conforme previsto na alinea 2, do mesmo Artigo), e de que a adesao do
Brasil ndo é aplicavel aos Artigos 1 a 12, conforme previsto no Artigo 20, continuando em vigor no Brasil a
revisdo de Haia, de 1925; E havendo a referida Convencéo entrado em vigor definitivamente para o Brasil, a 24
de marco de 1975; Decreta que a mesma, apensa por cépia ao presente Decreto, seja executada e cumprida tao
inteiramente como nela se contém, mantida a declaragéo acima mencionada."
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"A Conferéncia de Londres de 1934 aportou algumas modificacdes ao texto,
precisando a nocdo de beneficiarios do dispositivo, e sancionando ndo apenas a
marca que reproduza totalmente a marca not6ria, mas também aquela que reproduza
seus tragos caracteristicos essenciais. A Conferéncia de Lisboa de 1958 somou a
possibilidade de recusa e invalidagdo da marca imitante, a possibilidade de
interdicdo do uso dessa marca, dando assim ao art. 6° bis sua Gltima versdo, mantida
pela Conferéncia de Estocolmo, de 1967". (GUSMAO, 1988).

Verifica-se que a inclusdo do art. 6 bis (1) da CUP, além de inédita, representou, a
época, um enorme avango do direito internacional da propriedade industrial, no que diz
respeito ao combate a pirataria internacional de marcas.

Afinal, o fendbmeno socioeconémico da pirataria, especialmente a pirataria de marcas,
tem direta (e quase necessaria) relacdo com a existéncia de signos que gozam de um elevado
grau de conhecimento do publico. Ndo se nega que haja contrafacdo de marcas pouco
renomadas, mas € indiscutivel que essa "industria” da preferéncia aqueles simbolos que
disponham de um largo alcance do conhecimento do publico.

E faz todo sentido que assim aconteca, ja que, se um dos objetivos do contra fator é o
de auferir ganhos as custas da fama e do esforco alheios, nada mais natural do que se tentar
potencializar esse resultado ilicitamente obtido, através da reproducdo ou da imitacéo
daqueles signos que, de imediato, suscitam o interesse (ou, no minimo, o reconhecimento) do
publico consumidor. De modo que o caminho de quem revende o produto contrafeito torna-se
bem menos arduo, porque desnecessario convencer o consumidor acerca do "peso” da marca
do produto (ou servico) que se comercializa.

Para Enzo Baiocchi (2009, p. 6), em gue pese esse avanco na protecao, o significado
pratico e o alcance da norma estatuida na CUP, nos dias de hoje, se esvaziaram de maneira
consideravel, fazendo com que o art. 6 bis (1) da CUP perdesse, em muito, a sua eficacia.
Ainda segundo o referido autor, atualmente, a maioria dos paises ja possui regras que
garantem, de alguma forma, protecdo as marcas ndo registradas, variando apenas o grau de
exigéncia e 0s requisitos essenciais para tanto.

A suposta fraqueza na norma estatuida pelo referido dispositivo legal também é
destacada quanto a protecdo especial limitada a "produtos idénticos ou similares”. Considera-
se a norma praticamente engessada dentro do principio da especialidade, notadamente quando
se tem em conta 0s novos desafios que impde o combate a pirataria internacional de marcas
em um mundo globalizado. Em resumo, ha uma verdadeira necessidade de se conferir
protecdo especial contra atos de diluicdo e aproveitamento ilicito da fama de marca alheia
("parasitismo™), o que ndo se infere de uma leitura pura e simples do art. 6 (1) da CUP.
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E justamente diante desse déficit na protecdo especial da marca notoriamente
conhecida que se mostra importante o estudo da outra previsdo em Lei da protecdo as marcas
notoriamente conhecidas, o art. 16.3 do TRIPs, cujo texto final foi incluido nas negociagoes
do Acordo GATT/OMC de 1993 e visou corrigir erros antigos, ampliando e adequando a
norma internacional as novas exigéncias e desafios de uma sociedade da informacéo, ja na

transicdo para o século XXI.

3.2 DA PROTECAO CONFORME TRIPS

O Acordo TRIPS™ englobou, na protecdo as marcas notoriamente conhecidas,
produtos e servi¢os que, embora ndo sejam similares aqueles cobertos pela marca, possam
indicar alguma espécie de interligacdo com eles, a ponto de causar confusdo ao consumidor
quanto a origem desses produtos ou servicos, sendo interpretado por parte da doutrina como
uma excecdo também ao principio da especialidade, do qual falaremos em seguida.

Mais especificamente, o artigo 16(2) do Acordo TRIPSs prevé que

o disposto no artigo 6 bis da Convencéo de Paris (1967) aplicar-se-a, mutatis mutandi,
a servicos. Ao determinar se uma marca é notoriamente conhecida, 0s membros
levardo em consideracdo o conhecimento da marca no setor pertinente do publico,
inclusive o conhecimento que tenha sido obtido naquele membro como resultado de
promog&o da marca.

E o artigo 16(3) arremata

o disposto no artigo 6 bis da Convengdo de Paris (1967) aplicar-se-a, mutatis mutandi,
aos bens e servicos que ndo sejam similares aqueles para 0s quais uma marca esteja
registrada, desde que o uso dessa marca, em relagdo aqueles bens e servicos, possa
indicar uma conexdo entre aqueles bens e servigos e o titular da marca registrada e
desde que seja provavel que esse uso prejudique os interesses do titular da marca

registrada.

Ou seja, se o artigo 6° bis da CUP apresenta redacdo bastante vaga — j& que ndo
fornece a indicacdo exata do que seja uma marca notoriamente conhecida -, 0 mesmo ja néo
se da com as normas do TRIPs, que, como se pdde ver dos trechos grifados, lhe dao sentido e
alcance mais exatos.

Da combinacdo desses dispositivos convencionais com o artigo 126 da Lei n°
9.279/96, pode-se tentar definir a marca notoriamente conhecida como aquela que disponha
de um elevado grau de conhecimento do publico ao qual ela se dirige, ou seja, aquele signo

que goze de primazia "em seu ramo de atividade" -, como indica o ja mencionado artigo 126

1 Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio), cuja Ata Final foi recepcionada pelo ordenamento
brasileiro através do Decreto n° 1.355, de 30/12/94.
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da Lei da Propriedade Industrial, dispensando- se o conhecimento de uma imensa gama de
consumidores.

N&o é a toa, alias, que a segunda parte do artigo 16(2) do Acordo TRIPs prescreve,
como forma de se determinar se uma marca é notoriamente conhecida, que as autoridades
administrativas dos Estados-membros examinem o grau de conhecimento da marca perante o
publico pertinente.

As marcas notoriamente conhecidas, de forma dispare com o que ocorre com relagdo
as marcas de alto renome, gozam de uma protecdo aparentemente mais flexivel, j& que o
artigo 126 da LPI ndo a especifica.

Poder-se-a dizer, a partir de uma singela interpretacdo literal a contrario sensu das
normas em questao, que a referida protecdo ndo serd em todos os ramos de atividade, porque,
se fosse esse o desiderato da lei, teria o legislador estendido as marcas notoriamente
conhecidas a protecdo dada aquelas de alto renome (i.e., em todos os ramos de atividade).
Mas a solucdo ndo parece ser tdo simples assim.

Justamente nesse sentido, de que a norma estatuida em TRIPS se refere, na verdade, as
marcas de alto renome, Luiz Leonardos (1995), que aduz

TRIPs buscou resolver a questdo na esfera de protecdo da marca notoriamente
conhecida, estabelecendo a protecdo destas contra o seu uso por terceiros em relacéo
a produtos ou servigos diversos dos abrangidos por uma marca registrada quando o
uso da marca em tais circunstancias indicasse uma conexao entre os produtos ou
servicos contando que os interesses do titular da marca pudessem ser afetados por tal
uso (artigo 16.3 do TRIPs). (LEONARDOS, 1995).

E prossegue Gabriel Leonardos (1997):

se 0 artigo 16.3 do TRIPs fixa protecdo especial unicamente as marcas registradas
localmente (para os quais uma marca esteja registrada), ainda que para produtos e
servicos que a eles ndo sejam idénticos ou conexos (aos bens e servigos que ndo
sejam similares), parece-nos, entdo, que estamos diante da hipotese de que trata o
anteriormente citado e transcrito artigo 125 da LPIl. (LEONARDOS, 1997, p. 52-
55).

Aliads, uma vez que o nimero das marcas notoriamente conhecidas em determinado
ramo de negdcios é largamente superior ao nimero de marcas de alto renome??, a sugestéo de

que aquelas gozariam de protecdo também em areas de atuacdo diversas das em que sao

12 Que se limitam aquelas j& assim declaradas pelo INPI (INPI, 2013)
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utilizadas acarretaria uma reducdo substancial do ambito de aplicacdo do principio da
especialidade das marcas, objetivo que o TRIPs em nenhum momento desejou atingir.

Mas também ha aqueles que defendem que a protecdo as marcas notoriamente
conhecidas se tornou mesmo mais ampla.

Ou seja, segundo tal corrente, o artigo 16(3) do Acordo TRIPs demandaria que o
disposto no artigo 6° bis da CUP seria aplicavel mesmo aos bens e servicos que, identificados
por reproducdo ou imitacdo de marca notoriamente conhecida, ndo fossem similares aqueles
para 0s quais uma marca estivesse registrada. Para tanto, é mister que o uso dessa marca, em
relacdo aqueles bens e servicos, possa indicar uma conexdo entre aqueles bens e servigos e 0
titular da marca registrada e que esse uso, provavelmente, possa prejudicar os interesses do
titular da marca registrada.

Segundo Goyanes e Birenbaum (2005),

“justamente para evitar que se crie no consumidor a falsa impressdo de que uma
marca notoriamente conhecida, repentinamente, passou a atuar em outro ramo de
atividade, conexo aquele em que ela se notabilizou, que a lei protege de forma
especial esse tipo de marca: conquanto ndo impossibilite todo e qualquer registro
para todas as atividades possiveis (como sucede com as marcas de alto renome),
barra a possibilidade (por mais remota que seja) de que o consumidor seja levado a
crenga de que a reproducdo ou imitacdo de uma marca notoriamente conhecida seria
associdvel, quanto a origem, aquela marca famosa. (GOYANES; BIREMBAUM,
2005, p. 54).

E isso se explicaria pelas transformagdes econdmicas ocorridas desde a edi¢do da CUP
até a aprovacdo do Acordo TRIPs. Afinal, atualmente, é fendbmeno dos mais comuns uma
marca — geralmente notoriamente conhecida - designar mais de um tipo de produto que tenha
uma certa conexdo (para usar-se o termo contido no TRIPs) com a atividade primordial
desempenhada por tal signo.

Ainda cabe a observacgdo de que muito embora o artigo 16.3 do TRIPs condicione a
protecdo as marcas de alto renome as hip6teses em que os sinais tidos como infratores possam
"indicar uma conexdo entre aqueles bens e servigos e o titular da marca registrada, e desde
que seja provavel que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada™, o fato
€ que a associacao, por conexao, e a confusdo, ndo se confundem entre si, ndo merecendo ser
interpretados como fatos de mesma natureza e com as mesmas caracteristicas e
consequéncias.

Aqui cabe pequena distincdo entre os institutos: a confusdo acarreta um inevitavel

desvio ilegitimo de clientela, porquanto o consumidor optara pelo produto ou servi¢o de uma
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determinada marca em detrimento do de outra, por acreditar serem ambas de mesma origem.
Esta situacdo geralmente ocorre quando se esta diante de marcas idénticas ou semelhantes,
para produtos ou servicos iguais ou afins. Ndo é sem razdo que o legislador a tipificou como
crime contra registro de marca e de concorréncia desleal - o qual, alids, quando ocorrer em
face de uma marca de alto renome, esta sujeito a agravante prevista no artigo 196, 1, da LPI.

Quanto a associagdo, ocorre quando o consumidor, ainda que de posse de subsidios
para distinguir as origens dos produtos e servi¢os de duas ou mais marcas - isto é, ainda que
saiba que “uma ndo € a outra” - automaticamente remete a infratora a origem da "genuina”,
pela forca, arbitrariedade e distintividade que esta exerce junto a ele, consumidor, ainda que
de forma inconsciente. E o caso, por exemplo, do consumidor que acredita estar diante de um
mesmo grupo empresarial, ou que a marca genuina esta se ramificando por novos segmentos,
através de nova identidade corporativa.

Retornando ao texto legal, ndo se olvide, ainda, que a definicdo de TRIPs acolhe a
nocao de que a notoriedade se deva apurar junto ao publico, e ndo junto aos empresarios, mas

ndo adota a nocdo de que seja o publico em geral. Aduz seu Artigo 19(2);

Art. 19 - 2 - O disposto no ART.6 "bis" da Convencéo de Paris (1967) aplicar-se-a,
"mutatis mutandis”, a servicos. Ao determinar se uma marca é notoriamente
conhecida, os Membros levardo em consideragdo o conhecimento da marca no setor
pertinente do publico, inclusive o conhecimento que tenha sido obtido naquele
Membro, como resultado de promoc¢édo da marca.

Assim, muito embora tal norma ndo prescreva no Direito Interno, a falta de regra que
Ihe contraponha, deve ser observada como uma interpretacao razoavel e de aceita¢do geral do
texto da Convencdo de Paris. Dito de outra forma, ja ndo é perante o publico em geral, mas
sim junto aquela parcela geografica e setorialmente pertinente, que se deve buscar o
parametro subjetivo da notoriedade. Ao mesmo tempo, somente 0 caso concreto dara ao
aplicador da norma prevista no Art. 126 da LPI a exata medida da protecdo especial que
merece essa modalidade de marca.

Esse, muito resumidamente, é um panorama geral do que se passa com o ordenamento
atual, derivado de tratados dos quais o Brasil é signatario, no que se refere ao regime das

chamadas marcas notoriamente conhecidas — e sua diferenciagéo das marcas de alto renome.
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3.3 DA RECEPCAO PELA LEGISLACAO BRASILEIRA E DO ARCABOUCO JURIDICO
EM QUE SE INSERIU A MODALIDADE DE MARCA EM ESTUDO

Incorporada a Convengéo de Paris a legislagéo brasileira conforme o texto revisto em
Haia (Decreto n. 19.056, de 31 de dezembro de 1929), as demais revisdes, somente em suas
clausulas administrativas, foram ratificadas — comprometendo-se o Brasil, dentre outras
obrigaces, a dar protecdo a chamada marca notoria.

Merece destaque o Decreto n. 2.682, de 23 de outubro de 1875, anterior a propria
Convencdo, o qual ja demonstrava um pioneirismo nacional na protecdo desse tipo de sinal.

Curioso é gue, conforme narra Gama Cerqueira (1982), a aplicacdo do 6 bis da CUP
no Brasil chegou mesmo a ser objetada pela Federacdo das Industrias do Estado de Sao Paulo
(FIESP):

“Em face desses julgados, que vinham por em risco a seguranga dos registros das
marcas brasileiras, a Federacdo das Industrias do Estado de S&o Paulo, em 1942,
solicitou ao Ministro do Trabalho, Industria e Comércio providencias “no sentido de
ser expedido um ato que mantenha a tradi¢do do direito pétrio, de ndo se admitir
discussdo, impugnacdo, recurso ou agdo, nos casos de simples renovacdo de
registros de marcas de fabrica, nem se admitir a aplicacdo no territério nacional do
art. 6 bis da Convengdo de Paris, por conferir ao estrangeiro tratamento mais

favoravel, que o deferido pela legislagdo interna ou nacional”. (CERQUEIRA,
1982).

Porém, a protecdo a marca notdria foi somente positivada na legislacdo brasileira com
o Cédigo de Propriedade Industrial de 1967* (FROES, 1973), muito embora o Departamento
Nacional de Propriedade Industrial ja tivesse indeferido, em 1951, o registro de uma marca
com base na semelhanca existente com uma marca bem conhecida, pertencente a outra area de
mercado.

No seu artigo 83, o Cddigo assegurava protecdo especial as marcas notorias no Pais
contra a reproducdo ou imitagdo, mesmo se destinando a produtos ou servigos distintos, desde
que houvesse a possibilidade de confusdo quanto a procedéncia.

A versdo de 1969 do Codigo manteve essa mesma orientagcdo (BRASIL, 1969). Em
uma analise procedimental, a inica mudanga foi a eliminacdo do prazo de noventa dias, antes

concedido para o pedido de registro, quando se tratava de marcas notorias nao registradas no

3 Decreto-Lei 254, de 281211967. Este texto legal teve como origem uma proposta elaborada por uma comissdo
especial do Instituto de Advogados Brasileiros (FROES, 1973).

 Tratou-se do caso Kadik (para assinalar aparelhos de radio), em clara e afrontosa imitacéo de Kodak (distintiva
de camaras fotograficas).
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Brasil - e que constituia um requisito para o oferecimento de impugnacdo. Foi incluida a
exigéncia de que o pedido de registro deveria ser feito concomitantemente com a apresentacédo
da impugnacéo.

Pelo Cdédigo de Propriedade Industrial, de 1971, a marca considerada notoéria no Brasil
tera assegurada protecdo especial em todas as classes contra a reproducdo ou imitacdo, se
houver possibilidade de confusdo quanto a origem dos produtos ou prejuizo contra a
reputacdo da marca (BRASIL, 1971).

Em relacdo as versdes anteriores, a principal inovacdo do referido Codigo foi
condicionar a protecdo ampliada (especial), das marcas notérias ao seu reconhecimento
formal de notoriedade. Estabeleceu, além disso, o requisito do registro prévio como condi¢do
para a habilitacdo a protecdo estendida, que ndo pode ser invocada por marcas consideradas
notorias em territorios estrangeiros ou eventualmente usadas no Brasil, mas ndo registradas.

Do ponto de vista doutrindrio, tal Codigo passou a admitir o registro defensivo como
forma de contornar os inconvenientes do principio da especialidade. Por outro lado, a
extensdo da prote¢do a todas as classes ndo constituia uma decorréncia automatica e irrestrita
da declaracdo de notoriedade, uma vez que ficava condicionada a possibilidade de confuséo
quanto a origem dos produtos e de prejuizo a reputacdo da marca imitada (SOARES, 1974, p.
214).

Ficou claro, de toda forma, que a protecdo a marca notoria seria especial na medida em
que seu uso seria vedado em outras classes, mesmo na auséncia de ameaca de danos, até que o
pedido de registro fosse aceito, na conformidade do disposto no Cddigo. Tal estipulacdo
aproximava, em alguma medida, a marca notoria da hoje assim conhecida marca de alto
renome (ARITA; BRAGA, 1984).

Tratando da regulacéo interna da matéria por parte do INPI, a Portaria n® 31, de 2 de
janeiro de 1973, do INPI, dispbs sobre o pedido de "transformacdo em marca notéria” e
atribuiu aos interessados a "prova de notoriedade da marca"”, sem, no entanto, especificar os
critérios e as modalidades de comprovacgéo admitidos.

A Portaria n° 8, de 10 de janeiro de 1974, do INPI, ja revogada, chegou a estabelecer
0s seguintes critérios de notoriedade: a) que a marca permita ao consumidor,
independentemente do seu grau de instrucdo, distinguir de plano o produto ou servigo
identificado; b) que seja conhecida em todo o Pais, sem distin¢do de nivel socioecondémico; c)
que seu poder atrativo seja tal que independa de sua aplicacdo em determinado produto ou

servigo; d) que tenha alto conceito no mercado devido a excepcional qualidade dos produtos
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ou servigos assinalados. Em termos dos critérios apresentados no item 2, as trés primeiras
letras se referem a formas de caracterizacdo da preeminente notoriedade, e a letra d associa a
notoriedade a um alto grau de qualidade.

Até 1981, 522 marcas se qualificaram para apreciacdo de notoriedade, em sua grande
maioria pertencentes a empresas industriais (produtos). As maiores frequéncias de pedidos
foram localizadas nas industrias de produtos alimentares (63), mecanica (50), vestuario e
calgados (49), produtos quimicos (42) e metalurgia (30). Segundo a classificacdo de produtos
e servigos, foi a seguinte a distribuicdo entre as classes mais numerosas; 57 pedidos para
maquinas e equipamentos, 50 para roupas e acessorios do vestuario, 44 para aparelhos
elétricos e eletrénicos, 32 para doces e 28 para bebidas (ARITA; BRAGA, 1984).

Posteriormente, o INPI decidiu retomar o exame da matéria, tendo expedido o Ato
Normativo n° 46, de 5 de novembro de 1980, que solicitou uma série de informacdes para
subsidiar a analise dos pedidos de declaracdo de notoriedade e, assim, aumentar a base de
objetividade no processo de decisdo. Muito embora a pesquisa de opinido publica constitua a
Unica base inequivocamente objetiva para a apreciacdo da notoriedade, esse elemento ndo foi
exigido, tendo em vista que a enorme extensao territorial e a amplitude da estratificagdo social
brasileira provavelmente elevariam exageradamente o custo das pesquisas de opinido, no grau
de cobertura requerido para a configuracdo da notoriedade.

Com base no material fornecido e considerando os critérios usualmente aceitos, o INPI
rejeitou, liminarmente, cerca de 90% dos pedidos e declarou, em agosto de 1982, a
notoriedade de 40 marcas, assim distribuidas: nove de produtos alimentares, oito de produtos
téxteis e de vestuario, sete de artigos de limpeza, cinco de maquinas e equipamentos, quatro
de bebidas, duas de brinquedos, duas de fumo, uma de artigos para iluminagdo, uma de
produtos de matéria plastica e uma de moveis.

Pode-se dizer que o entdo "modelo™ brasileiro de protegdo a marca notdria possuia
duas caracteristicas, capazes de o distinguir dos adotados por outros paises. A primeira era a
tendéncia de limitar o tratamento da questdo a area da legislacdo de marcas, sem recorrer a
outros institutos do direito positivo, amplamente empregados em outras jurisdi¢cdes. A
segunda é que, apesar da utilizacdo de critérios explicitos para o alargamento da protecdo das
marcas notdrias, quase sempre decidido na esfera judicial, nenhum desses paises se
comprometeu, como o Brasil, com a concessdo formal do status de notoriedade as marcas

assim consideradas pelos tribunais, para fundamentar o julgamento de cada caso concreto.
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A nova Lei, n°® 9.279/96, veio como verdadeiro avanco: previa, até mesmo, a
irregistrabilidade das marcas que conflitem com marca "que o0 requerente ndo possa
desconhecer a marca anterior em razdo de sua atividade" (art. 124, XXIII).

Entretanto, como ja visto, embora tenha cuidado expressamente, como ja se viu, tanto
das marcas notoriamente conhecidas como daquelas de alto renome, ndo previu qualquer
anotacdo desses predicados junto aos registros originarios de marcas celebradas.

E ndo apenas isso: em seu artigo 233, que também trata da extin¢do do registro das
expressOes de propaganda, restou consignado que os pedidos de registro de declaragdo de
notoriedade de marca seriam definitivamente arquivados, ao passo que, quanto aqueles ja
existentes, sua sobrevida dar-se-ia apenas até o restante do respectivo prazo de vigéncia, sem
possibilidade de prorrogagéo.

Féacil constatar-se, assim, que o detentor de uma marca de alto renome ou
notoriamente conhecida, em que pese a protecdo especial prometida pela Lei n® 9.279/96 em
seus artigos 125 e 126, em termos praticos, ndo esta livre de ter que conviver - e, via de
consequéncia, ter o Onus de anular, administrativa ou judicialmente - com o registro de
marcas que imitem ou reproduzam os seus afamados signos. E é claro que essa possibilidade,
a rigor, sempre existira, com ou sem registro especial.

O resultado desse sistema é a verificacdo de diversos atos abusivos por parte de
terceiros que, de ma-fé ou por inadverténcia, tm conseguido obter registros que imitam ou
mesmo reproduzem marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas™®.

O que se tem visto sdo desde atos de pirataria propriamente ditos, até, e
principalmente, atos tendentes ao aproveitamento parasitario do alto prestigio de certas
marcas, geradores do risco de diluicdo do signo reproduzido ou imitado, e da possibilidade de
confusdo quanto a origem dos produtos assinalados por tais marcas.

Diante do refinamento dessas praticas inescrupulosas, ao longo dos anos, hoje uma
protecdo correta e efetiva de marcas de alto grau de notoriedade ndo poderd se esvair,
também, da tutela da concorréncia desleal e do enriquecimento ilicito. Afinal, conforme licdo
de Albert Chavanne (1966):

“O imitador se enriquece ao desfrutar, plenamente, sem esforgo, nem publicidade, da
notoriedade da marca do outro. O titular da marca notdria se empobrece no sentido

> Esse fendmeno ndo passou despercebido aos olhos alentos de Pontes de Miranda (1956), que escreveu:
“Alguns malfeitores registravam marcas ainda ndo usadas no pais e, ndo tendo havido oposi¢do, o registro ficava
inc6lume ainda a acdo de nulidade, pois ndo era marca ja usada. Achou-se que o remédio era receber-se a teoria
das marcas notoriamente conhecidas ...".
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de que sua marca se “vulgariza” e perde uma parte de seu poder atrativo. H4 uma
relacdo de causa e efeito entre o0 enriquecimento de um e o empobrecimento do
outro. Enfim, o enriquecimento ndo tem causa legitima (...)”. (CHAVANNE, 1966).

Afinal, o art. 170 da nossa Magna Carta estabelece como um dos fundamentos da
ordem econdmica nacional a livre concorréncia. Nesse mesmo sentido ensina o renomado
tratadista Gama Cerqueira, apontando para a necessidade de a atividade econémica e a

concorréncia serem pautadas por regras morais, in verbis:

“A_livre _concorréncia encontra, assim, 0s seus limites, primeiro, nos direitos
alheios, depois, nos deveres do individuo para com a sociedade em que vive e,
finalmente, nos deveres da caridade. Ora, se os individuos observassem,
espontaneamente, a regra moral que lhes deve pautar a atividade econémica é
evidente que ndo se tornariam necessarias as leis reguladoras da concorréncia
comercial e industrial, ou da concorréncia econémica. N&o é isso, porém, 0 que se
verifica, mas justamente o contrério, tendendo a livre concorréncia para o abuso
desse direito, 0 que exige a intervencdo do Estado nos seus dominios, a fim de
conté-la dentro de certas regras impostas pela lealdade, pela boa-fé e pelo interesse
social. Os principios em que se funda a teoria da repressdo da concorréncia
desleal dominam todos os institutos da propriedade industrial, como o reverso
moral da lei positiva, revelando-se, assim, sob mais esse aspecto, a unidade desse
ramo de direito”. (grifos) (BARBOSA, 2012, p. 19).

Com efeito, os limites da livre concorréncia ja foram muito bem delineados pelo STF,

em decisdo amplamente citada pela doutrina especializada e em litigios envolvendo o tema:

“A livre concorréncia, como toda liberdade, ndo é irrestrita, o seu direito encontra
limites nos preceitos dos outros concorrentes pressupondo um exercicio legal e
honesto do direito proprio, expresso da probidade profissional. Excedidos esses
limites surge a concorréncia desleal (..)

Procura-se no &mbito da concorréncia desleal os atos de concorréncia fraudulenta
ou_desonesta, que atentam contra 0 gue se tem como_correto ou normal no
mundo dos negdcios, ainda gue ndo infrinjam diretamente patentes ou sinais
distintivos registrados”

(R.TJ. 56/453-5). (grifos)

A concorréncia desleal como utilizacdo de meio fraudulento para captar ou desviar

clientela alheia € instituto que visa evitar as seguintes consequéncias : (i) o _erro _do

consumidor decorrente de confusdo ou falsa associacdo entre produtos e servicos; (ii) 0

enriguecimento sem causa as custas do prestigio alheio; e (iii) a diluicdo de simbolos

distintivos.
H& concorréncia desleal quando, por exemplo, determinada conduta ardilosa de um

concorrente :
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i. enseja no consumidor falsa percepcdo de origem do produto/servico por associa-

lo indevidamente a outro concorrente;

ii. gera vantagem concorrencial mediante aproximacdo proposital com o
produto/servigo lider de mercado, induzindo o consumidor a erro;

iii.  dilui a distintividade dos elementos caracteristicos de produto/servico renomado
ou lider de mercado; e

iv. gera o aproveitamento parasitario dos investimentos feitos por terceiro em
produto/servigo e sua respectiva publicidade.

Como se j& ndo bastasse, valer-se do esfor¢o e investimento de terceiros para proveito
préprio constitui enriquecimento ilicito, pratica esta veementemente rechacada no art. 884 do
Cédigo Civil'®.

Apesar de estar expressa no referido artigo, a origem da proibicdo ao enriquecimento
sem justa causa remonta ao direito romano (Nemo potest lucupletari, jactura aliena). N&o
havendo causa justa ou licita para 0 aumento patrimonial de uma das partes em detrimento da
perda da outra, esta-se diante do locupletamento indevido.

Como afirma José Roberto de Castro Neves (2006), “o ordenamento juridico ndo
admite o acréscimo do patrimdnio de uma pessoa em detrimento da perda do patriménio de
outra, sem que ocorra uma causa juridica que explique esse deslocamento econdmico”. 1SS0
porque ndo se admite que uma parte se beneficie em prejuizo da outra, por se tratar de
iniquidade incompativel com nosso sistema juridico.

E Castro Neves (2006) ainda acrescenta: “a admissdo do enriquecimento sem causa
como fonte de obrigacOes reside no reconhecimento de que sua verificacdo contraria o
interesse do ordenamento, que quer dar a cada um o que é seu, ndo lesar a ninguém e
garantir uma convivéncia harmonizada pela honestidade (...).”

A conclusédo inexoravel é a de que o detentor de marca notoriamente conhecida estara
protegido, no arcabouco legislativo brasileiro, tanto com a garantia de poder gozar de tal
status (desde que faca jus a tal, vide arts. 6 bis da CUP e 126 da atual Lei especifica), quanto
com a previsdo de mecanimos para fazer cessar condutas abusivas (isto ¢, em uma aplicacao
combinada do art. 6 bis da CUP com o art. 195, inciso Ill, da Lei n® 9.279/96 e o artigo 884
do CC/02). Afinal, tambem por aqui, sdo absolutamente comuns terceiros que buscam se
beneficiar, justamente, da fama e reputacdo reunidas por detentores de marcas notoriamente

conhecidas, se utilizando indevidamente de marcas célebres ndo registradas por eles.

18 Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer & custa de outrem, sera obrigado a restituir o indevidamente auferido,
feita a atualizagdo dos valores monetarios.



45

4 DO POSICIONAMENTO HISTORICO DO INPI

4.1 DA PRATICA ESTABELECIDA EM OUTROS ESCRITORIOS DO MUNDO:
RELEVANTE ANALISE DA EXPERIENCIA INTERNACIONAL

Especialmente na época atual, que oferece grande facilidade de comunicagoes,
verifica-se um incessante relacionamento entre os diferentes paises, quer no plano politico,
econémico, comercial e pessoal. Mesmo separados, muitas vezes, por diferencas de natureza
ideoldgica, os paises tendem a estreitar os lacos no terreno politico, em decorréncia do
pragmatismo imperante nas relagdes internacionais.

A economia mundial contemporanea ¢ marcada pela vinculacdo entre os sistemas
econdbmicos das nacgdes; as multinacionais mantém empresas nos mais variados locais,
independentemente de distancias e posicionamentos ideoldgicos. A mobilidade das pessoas de
um pais para outro cresce a cada dia mais. Enfim, € um mundo onde o relacionamento entre
os diversos paises € uma nota marcante.

Nesse sentido, a importancia do Direito Comparado tem sido destacada ndo s6 pelos
juscomparativistas como, também, pelos estudiosos do Direito em geral: Carlos Ferreira de
Almeida (1998, p. 9) escreve que, a principio, “o direito comparado (ou estudo comparativo
de direitos) € a disciplina juridica que tem por objeto estabelecer sistematicamente
semelhancas e diferencas entre ordens juridicas”.

Também € preciso salientar que ndo ha nenhuma vedacédo a utilizacdo da experiéncia
estrangeira como subsidio para a defini¢do da pratica sobre determinada modalidade de ativo
de propriedade intelectual. Esse dialogo ou intercambio entre fontes normativas, primarias ou
secundarias, é essencial para amadurecimento de conceitos juridicos, sobretudo em se
tratando de propriedade industrial, campo juridico muito influenciado por tratados
internacionais.

E justamente visando se valer dos beneficios da pratica comparativa do Direito, que,
nesta etapa, o presente trabalho adentra a seara do que esta positivado, nos escritorios de
outros paises, acerca da marca notoriamente conhecida, de que forma tais previsdes sao
aplicadas na pratica, e se tais experiéncias de protecdo divergem ou ndo do padrédo
estabelecido pelo INPI (visto a seguir).

Foram escolhidos como representativas da comparagdo ora proposta o “Escritorio

Norte-Americano de Marcas e Patentes” (USPTO) e a “Instituto da Propriedade Intelectual da
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Unido Europeia” (EUIPO), (i) por medida de economia, (ii) em respeito a posicdo de destaque
exercida por suas economias, e (iii) diante do posicionamento dicotomico, eis que “o sistema
marcario dos Estados Unidos é considerado muito mais permissivo quanto ao registro de
qualquer sinal como marca; enquanto a Unido Europeia apresenta-se como uma solugéo
intermediaria” (CESARIO, K. 2016).

Com efeito, nos EUA, ha manifesto respeito as previsdes tanto do Artigo 6 bis da
Convencao de Paris para a Protegdo da Propriedade Industrial, quanto dos Artigos 16.2 e 16.3
do Acordo da OMC sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio (TRIPS).

Essa conclusao deriva do fato de os Estados Unidos possuirem um extenso manual que
é disponibilizado aos examinadores do escritorio de marcas e patentes daquele pais com as
diretrizes de como deve ser feita a andlise de sinais — que também serve de consulta aos
usuarios do sistema (USPTO, 2020).

Nesse sentido, o pais implementa os sérios padrdes impostos pelos referidos
documentos transnacionais protegendo marcas registradas, bem como marcas nao registradas,
tanto de origem nacional quanto estrangeira, do uso e / ou registro por partes ndo autorizadas
através da sua Lei de Marcas (Lanham Act, 8§43 (a), 843 (c), 8 44 (b) e § 44 (h) e Lei Lanham
82 (@) e 2 (d). (15 U.S.C., 81125 (a), 81125 (c), 81126 (b) e (h) e §1052 (a) e (d)).

Em outras palavras, a Lei de Marcas dos EUA protege uma marca contra violagdo ou
registro pela marca semelhante de outra parte para bens ou servigos que sejam 0S mesmos,
semelhantes, relacionados ou mesmo ndo relacionados, se houver risco de confusdo, seja ou
ndo registrada a marca sénior — restando incluidas nessa protecdo as marcas notoriamente
conhecidas.

Com base em determinados critérios (incluindo, mas ndo limitados a, semelhanca das
marcas, a relacdo ou proximidade dos bens e / ou servigos, a forca da marca do requerente,
incluindo o nivel de reconhecimento comercial, os canais de comercializa¢do utilizados,
incluindo a semelhanca ou dissimilaridade entre os consumidores dos bens e / ou servigos das
partes, o grau de cuidado susceptivel de ser exercido pelos compradores na selecéo de bens e /
Ou servigos, a intencdo do requerido em selecionar a sua marca, a evidéncia de confusao real,
a probabilidade de expansdo do produto linhas, etc.), o USPTO decidird se protegera uma
marca notoriamente conhecida.

N&o existe uma andlise separada para além da probabilidade de confusdo, quanto a

saber se uma marca é bem conhecida ou ndo. O USPTO recusara o registro de, ou um terceiro
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pode tentar se opor ou cancelar, uma marca que entre em conflito com marcas conhecidas
registradas ou ndo registradas, estrangeiras ou nacionais, que atendam ao teste sob Lanham
Act 82 (a) e (d)).

E ndo é necessario que uma marca seja registrada para obter protecdo ao abrigo da
Seccdo 2 (a) ou 2 (d), mas a marca deve apontar unicamente para uma fonte (conhecida ou
desconhecida) tal que os consumidores seriam enganados se 0s bens ou servigos do requerente
ndo emanavam dessa fonte. Embora o USPTO ndo faca uma determinagdo especifica no
exame sobre se uma marca € bem conhecida, ela avalia a for¢a da marca na determinacéo do
escopo de protecdo para fornecer uma marca registrada ou ndo registrada contra um pedido
pendente.

Ja na Europa, apesar de o principio basico que rege a maioria dos paises continentais
da Unido Europeia ser o de que a protecdo de marcas é adquirida por meio de registro, ha
respeito ao que estipula a Convencdo de Paris no que tange a protecdo de marcas nao
registradas, mesmo quando elas ndo sdo usadas em certos territorios, desde que sejam
notoriamente conhecidas.

Porém, fato é que essa protecdo é raramente invocada na Unido Europeia - talvez
porque 0s paises continentais ndo estdo familiarizados com o conceito de concessdo de
protecdo sem registro, especialmente para marcas registradas néo utilizadas.

O portal eletronico do Escritério de Propriedade Intelectual de Benelux (BOIP)
(BENELUX OFFICE FOR INTELLECTUAL PROPERTY, 2020), por exemplo, dispde que,
embora seja possivel basear uma oposicdo em uma marca notoriamente conhecida, essas
marcas registradas sdo raras no Benelux. A marca deve ser "muito bem conhecida”; ter uma
reputacao simples nédo sera suficiente.

Diretrizes oficiais regulando o tema ndo sdo novas e, ja ha quase 20 (vinte) anos,
foram elaboradas visando nortear a avaliagdo do status de marca notoriamente conhecida, com
base no qual uma marca pode ser considerada merecedora de tal status, desde que seja bem
conhecida entre o publico relevante, com base nas circunstancias do caso.

Sob um espectro historico, veja-se que, ja em 1999, as Assembleias da Unido de Paris
e da Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (WIPQO) adotaram a Recomendagdo
Conjunta sobre a Protecdo de Marcas Notoriamente Conhecidas (Joint Recommendation
Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks).

Tal Recomendacgédo Conjunta, que funciona apenas como um guia ndo vinculativo aos

Estados Unionistas, estabelece que, para que se considere uma marca como notoriamente
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conhecida, deve-se considerar “o grau de conhecimento ou reconhecimento no setor relevante
do publico; duracéo, extensdo e area geografica do uso (propaganda ou promocao) da marca;
duragdo e area geografica de qualquer registro para a marca, etc.” (WIPO, 2000).

Curiosamente, a mesma recomenda¢do menciona que, quando uma marca é bem
conhecida em pelo menos um setor relevante do publico em um Estado membro, ela “deve”
ser considerada pelo Estado membro como marca notoriamente conhecida. Além disso,
quando uma marca é conhecida em pelo menos um setor relevante do publico em um estado
membro, “pode” ser considerado pelo Estado membro como sendo uma marca notoriamente
conhecida (WIPO, 2000).

Ou seja, a Recomendac¢do Conjunta, de uma forma genérica, deixa a questdo do status
de notoriedade ao critério da autoridade competente, deixando espago para uma interpretacao
ampla.

Como consequéncia, no &mbito da Unido Europeia, o reconhecimento de uma marca
como notoriamente conhecida ndo advira de um critério legislativo especifico. Qualquer
escritorio ou tribunal de marcas pode decidir, a seu critério, se uma marca registrada é
considerada bem conhecida em qualquer territério especifico.

Nesse sentido, veja-se que a Diretiva da UE 2015/2436 / EC e o Regulamento da
Marca Comunitaria da EU, ou EUTMR (207/2009), reconhecem marcas comerciais
notoriamente conhecidas como fundamentos relativos para a recusa - a saber, como
fundamentos de oposicdo. Por conseguinte, o artigo 8.%, n.° 2, alinea c¢), do Regulamento da
UE sobre a marca comunitaria e o artigo 5.°, n.° 2, alinea d), da Diretiva 2015/2436 / CE
permitem a oposi¢do com base em marcas que sdo “bem conhecidas num Estado-Membro, no
sentido em que as palavras "bem conhecidas" sdo usadas no artigo 6bis da Convencédo de
Paris”.

Inclusive, as Diretrizes do Instituto da Propriedade Intelectual da UE (EUIPO), em sua
versdo mais recente, de 01/10/2017, vieram, inclusive, dedicar um capitulo especial para o
sensivel relacionamento existente entre marcas com reputacdo (artigo 8.°, n.° 5, EUTMR) e
marcas conhecidas (artigo 8.2, n.° 2, alinea ¢), EUTMR).

Trata-se do capitulo 2.1.2 na EUIPO (2016), que aduz que ambos o0s tipos de marca
merecerdo protecdo diferenciada, porém a marca notoriamente conhecida so serd tutelada
“contra mercadorias idénticas ou semelhantes, se existir risco de confusdo nos termos do
artigo 8.0, n. 1, alinea b), EUTMR”. Ao mesmo tempo, a Diretriz aduz que “o limiar para

determinar se uma marca € bem conhecida ou goza de reputacdo sera geralmente o mesmo.
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Portanto, ndo sera incomum que uma marca que tenha adquirido carater conhecido
também tenha atingido o limite estabelecido pelo Tribunal de Justica em Chevy (General
Motors) para marcas com reputagdo, uma vez que em ambos 0s casos a avaliacdo se baseia
principalmente em consideragdes quantitativas sobre o grau de conhecimento da marca entre
0 publico e que os limites exigidos para cada caso sdo expressos em termos bastante
semelhantes”.

O fato de o caso Chevy estar expressamente citado na Diretriz é bastante emblematico,
eis que demonstra que a EUIPO adotou um posicionamento mais liberal a respeito do escopo
de protecdo as marcas conhecidas.

No referido caso, aquele Tribunal Comunitirio considerou que “o grau de
conhecimento exigido deve ser considerado alcancado quando a marca anterior € conhecida
por uma parte significativa do publico interessado pelos produtos ou servigos abrangidos por
essa marca”; Considerando que “o publico, entre o qual a marca anterior deve ter adquirido
fama, é o objeto dessa marca, ou seja, consoante o produto ou servico comercializado, o
publico em geral ou um publico mais especializado, por exemplo, comerciantes em um setor
especifico”. Finalmente, a Corte decidiu que, no Benelux, ¢ suficiente que a marca registrada
seja conhecida por uma parte significativa do publico interessado em uma parte substancial do
territorio (que pode consistir em parte de um dos paises que compdem o territdrio).

Senédo, vejamos, em mais detalhes:

“Em termos praticos, 0 critério para determinar se uma marca é notoriamente
conhecida ou goza de reputacdo serd geralmente o mesmo. De fato, embora os
termos "bem conhecidos" e "reputacdo” denotem conceitos juridicos distintos, ha
uma sobreposicao substancial entre eles, como mostra a comparacdo entre 0 modo
como as marcas conhecidas sdo definidas nas recomendacBes da OMPI cuja
reputacdo foi descrita pelo Tribunal de Justica em «General Motors» (ver acérdao de
14/09/1999, C-375/97, «General Motors Corporation»). Em ambos 0s casos, a
avaliacdo é baseada principalmente em considera¢fes quantitativas sobre o grau de
conhecimento da marca entre o publico, e os limites requeridos para cada caso sdo
expressos em termos bastante similares (bem conhecidos pelo setor relevante do
publico para bem - marcas conhecidas, contra conhecidas por uma parte significativa
do publico relevante no que diz respeito a marcas com reputacao.

Isto também foi confirmado pela jurisprudéncia, naquele continente, em outras
oportunidades: no seu acorddo de 22/11/2007, C-328/06, Fincas Tarragona, EU: C: 2007: 704,
0 Tribunal qualificou as nogdes de ‘reputacdo’ e 'bem conhecidas’ como conceitos afins,
sublinhando assim as sobreposi¢do substancial e relacdo entre eles (paragrafo 17). Ver
também o acérddo de 11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU: T: 2007: 214, § 56-57.
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Ou seja, da analise sistematica das Diretrizes de marcas da EUIPO, e da jurisprudéncia
relevante do respectivo Tribunal Comunitario, pode-se inferir que a EUIPO assumiu a posicao
de que o termo ‘“notoriamente conhecido” pode ser considerado equivalente a protegdo
conferida as marcas de alto renome.

Em outras palavras, estara autorizada oposic¢do contra um pedido de registro de marca
na Unido Europeia, com base em uma marca notoriamente conhecida, desde que haja
similitude/identidade de produtos/servicos (artigo 8.°, n.° 2, alinea ¢), EUTMR). Caso a marca
do interessado esteja anteriormente registrada, ele podera ainda se valer do artigo 8.%, n.° 5,
EUTMR, que confere protecdo as marcas de renome, sendo entdo ampliavel o escopo de
protecdo para segmentos nao idénticos e ndo afins.

Certo é que, visando otimizar o exame, a terminologia usada devera ser
cuidadosamente estudada, especialmente quando os motivos da oposi¢cdo ndo sao explicados
claramente. Dessa maneira, essa abordagem mais flexivel entre institutos podera ser adotada
quando apropriado.

Merece destaque, ainda, que a EUIPO ndo indefere ex officio pedidos de registro de
marca com base em impedimentos relativos. Para estes casos, sé se avalia a confusdo entre
signos no caso de uma manifestacdo por parte de interessados (titular, autorizados, etc.).

O que se verifica é que, para aqueles préprios legisladores, na Unido Europeia, mostra-
se mesmo impensavel que uma marca notoriamente conhecida ndo possa ter sido registrada
naquela comunidade (WIPO, 2000). Provavelmente, por uma conjuntura de maior acesso de
seus membros ao Sistema de Marcas, e da maior relevancia econémica dos paises que fazem
parte da comunidade.

Pois bem. Ultrapassando a anélise no &mbito da EU, e adentrando um estudo breve do
que e feito pelos paises membros, percebe-se, hoje, uma tendéncia (a exemplo da Eslovaquia,
Republica Tcheca e Polbnia) de dividir a protecdo a marcas famosas em trés niveis de
protegdo juridica (KLIMKEVICIUTE, 2010): (i) a protecdo de marcas comerciais nio
registradas e conhecidas em respeito aos mesmos (ou similares) produtos e/ou servicos, (ii) a
protecdo de marcas comerciais registradas além do principio da especialidade e (iii) a
protecdo de marcas ndo registradas além do principio da especialidade. Entretanto, a expressis
verbis da regulamentacédo legal nos Estados-Membros varia de pais para pais.

Na Espanha, em contrapartida, somente estdo positivados os tipos de protecdo i. e ii.

Da mesma forma como ocorre com outros Estados-membros. Ora, caso esta protecdo de



51

marcas ndo registadas para além do principio da especialidade fosse adotada com maior
amplitude, tal medida poderia certamente fomentar uma maior harmonizacéo do tema na EU.
A conclusdo é que, hoje em dia, para invocar a protecdo de marcas comerciais ndo
registradas e ndo utilizadas em processos de oposi¢do na Unido Europeia, 0s critérios que
devem ser cumpridos sdo aqueles que dizem respeito a marcas com reputacdo em um
territorio especifico, variando de pais-membro para pais-membro. Entretanto, certo é que o

exame deveré se dar por provocacdo do interessado (isto é, por oposic¢ao), e nunca ex officio.

4.2 DA EXPERIENCIA NACIONAL

Ndo é desconhecido que o INPI detém poder normativo interno, podendo regulamentar
interpretacdo prdpria a norma legal, desde que respeitando o principio da seguranca juridica,
previsto expressamente no artigo 2° caput, da Lei n° 9.784/99, que regula o processo
administrativo no &mbito da Administracdo Publica Federal®’. Nesse sentido Carvalho Filho
(2014), a doutrina balizada discorre sobre o principio da seguranca juridica, que tem como
objetivo proteger a confianca legitima dos administrados diante dos atos da Administracéo:

O que se pretende é que o cidaddo nao seja surpreendido ou agravado pela mudancga
inesperada do comportamento da Administracéo, sem 0 minimo respeito as situagdes
formadas e consolidadas no passado, ainda que ndo se tenham convertidos em
direitos adquiridos. (CARVALHO FILHO, 2014, p. 38-40).

N&o a toa, a Lei n® 5.649/70, que criou o Instituto, arrolou, dentre as suas atribuicdes, a
gestdo e execucdo das “normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua
funcéo social, econémica, juridica e técnica, bem como pronunciar-se quanto a conveniéncia
de assinatura, ratificacdo e denlncia de convencdes, tratados, convénios e acordos sobre
propriedade industrial”.

Ou seja, em razdo do seu poder normativo técnico, o INPI recebeu da lei que o criou
delegacdo para editar normas técnicas (ndo as normas bésicas de politica legislativa)
complementares de carater geral, retratando o poder regulamentar mais amplo. Tais normas se
introduzem no ordenamento juridico como direito novo, sendo certo que esse poder normativo

técnico legitimo se submete ao controle administrativo e institucional.

7 Art. 22 A Administragdo Publica obedecer4, dentre outros, aos principios da legalidade, finalidade, motivagéo,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditério, seguranca juridica, interesse publico e
eficiéncia.
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E a regulacdo do processamento de marcas, definitivamente, ndo € excecdo a essa
regra. Dentre resolucBes do INPI versando sobre a matéria, por exemplo, somam-se quase
quarenta, nos ultimos sete anos (INPI, 2017). Entretanto, e quanto as marcas notoriamente
conhecidas? E satisfatorio posicionamento interno do INPI sobre o tema?

Se faz demasiado interessante a analise da interpretacao histérica dada pelo INPI ao
tema, pois permite mensurar o sentido que ganhou o instituto da marca notoriamente
conhecida no nosso arcabouco juridico, ainda se reconstituindo as circunstancias historicas
que 0 ensejaram.

Nesse sentido, Fernando Coelho (1981) afirma que a interpretacdo histérica trata de
descobrir a mens legislatoris, ou seja, a intencdo real do legislador na época em que a lei foi
elaborada. Neste sentido, nos ensina o doutrinador, a interpretacdo historica teria por meta
questionar a occasio legis na busca do sentido original do preceito, ou seja, a intencédo real do
legislador na época em que a lei foi elaborada.

Pois bem. Inicialmente, veja-se que o INPI, durante longos anos, afastou a
aplicabilidade do Art. 6 bis da Convencéo de Paris, sustentando, dentre outros fundamentos,
sua incompatibilidade com o sistema atributivo consagrado pelo Direito brasileiro e vendo no
artigo 67 do Codigo (ora revogado) a Unica hipdtese de resguardo as marcas notorias
(DANNEMANN et al., 2005, p. 241).

Com o passar do tempo, 0 6rgdo reviu sua postura sobre a matéria, fruto de vasta
jurisprudéncia confirmatéria da plena vigéncia da norma em questdo, passando a aplicar o
Art. 6 bis da CUP, desde que presentes 0s pressupostos. Foi entdo que, procurando
institucionalizar a aplicacdo do Art. 6 bis da Convencdo Unido de Paris nas suas diretrizes de
analise, promulgou o Ato Normativo n° 123/92 (DANNEMANN et al., 2005, p. 241).

N&o obstante, tratando especificamente daquilo que intentou disciplinar o exame
envolvendo marcas notoriamente conhecidas, o primeiro regramento do INPI remonta a 30 de
novembro de 1993, através do qual o INPI analisou, na verdade, o aproveitamento parasitario
de marca por intermédio de parecer especifico: "Do Aproveitamento Parasitario Da Fama De
Signo Distintivo Alheio No Exame Dos Pedidos De Registro De Marcas No Brasil".

Na realidade, tal documento, da lavra do i. doutrinador José Roberto Gusmao, foi o
responsavel por simplesmente criar o termo aproveitamento, sendo posteriormente, sem
surpresas, convertido em Ato Normativo n® 123/94 do INPI (em 9 de dezembro de 1993),

passando a gozar, assim, de carater normativo.
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Historicamente falando, o Sistema de Marcas sempre rechacou a hipotese mais 6bvia
de confuséo (o0 que, doutrinariamente, é chamada de confuséo direta). N&o a toa, € esse o texto
da Convencdo da Unido de Paris, que, ao assegurar aos nacionais dos paises signatarios a
efetiva protecdo contra a concorréncia desleal, veda, particularmente, “todos os atos
suscetiveis de, por qualquer meio, estabelecer confusdo com o estabelecimento, os produtos
ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente**® (BRASIL, 1975).

Entretanto, ao longo do tempo, a doutrina — e, por que ndo, como serd visto mais
adiante, a jurisprudéncia — se dilapidaram e passaram a reconhecer, também, outras versoes
muito mais sofisticadas de concorréncia desleal que, inclusive NAO pressupunham desvio de
clientela.

Ora, é notdrio que as empresas invistam pesadamente na expansao e consolidacdo de
sua imagem no mercado, de modo a repassar ao consumidor a confianga na qualidade e na
exceléncia dos servicos prestados, atributos estes que sdo automaticamente transpostos para

suas marcas e seu extremo poder atrativo perante o mercado.

Figura 2: Esquema ciclico da influéncia exercida pelas marcas
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Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Seria justo, entdo, uma concorrente, sem arcar com 0s gastos relativos & promogdo do
sinal no mercado, simplesmente copiar a marca em questdo para obter as mesmas vantagens e

0 mesmo poder de atragdo?

18 Art. 10 bis (3) da CUP.
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E nesse momento que o parecer da lavra de José Roberto Gusmé&o se mostrou de
vanguarda.

Inaugura, de forma cirdrgica, um formato de concorréncia desleal, excluindo o —
muitas vezes — pesado Onus da ocorréncia de confusdo por parte dos consumidores. Nesse
sentido, define 0 aproveitamento parasitario como a “procura, por um concorrente, de
inspiracdo nas realizacGes de outro, no tirar partido, indevidamente, do resultado dos
esforcos e das inovagBes do concorrente no plano tecnoldgico, artistico ou comercial, sem
estar agindo em manifesta violacdo dos direitos do concorrente. Os atos do parasita,
tomados isoladamente, ndo constituiriam atos ilicitos; mas a sua repeticdo, a sua constancia
e 0 claro objetivo de “colar-se” na direcdo tomada pelo concorrente, indicam uma situacao
de concorréncia parasitaria.” (grifos).

Isto é, sdo elevados a chancela legal casos em que terceiros tentam, maliciosamente, se
valer ou criar uma associacdo indevida com simbolos distintivos alheios, para,
propositadamente, tirar proveito ou pegar carona no sucesso, prestigio e renome de outrem.
Muitas vezes, havera concorréncia parasitaria quando do uso de uma marca afamada em outro
ramo de atividade, que ndo necessariamente aquele em que a marca é tradicionalmente usada
com o intuito de pegar carona na reputacao e notoriedade da marca.

Nas palavras de outros doutrinadores que ratificaram o texto de Gusmao, passou a
bastar “que o concorrente parasitario se utilize abusivamente das formulas de sucesso
alcancadas pelos produtos do concorrente, ou seja, saciando-se, sem nenhuma contrapartida,
dos esforgos alheios” (SILVA, 2009, p. 261).

E mais: para alguns, o aproveitamento parasitario, apesar de ser espécie do género
concorréncia desleal, “foge a nocao classica de repressdo a concorréncia desleal que, hoje
em dia, ndo pressupde mais a competicdo direta no mercado, podendo abranger também
qualquer situacéo de possibilidade de prejuizo ao negdcio da pessoa ou da empresa, mesmo

sem haver desvio de clientela ”. Sendo assim:

“.sempre que alguém se utilizar do prestigio, fama, renome, das criagdes e
experiéncias de terceiro, obtidos e construidos com dispéndio de numerério e
criatividade, para promover-se, sem nenhum risco, a custo daquele, ainda que néo
exista uma relacdo de concorréncia ou, ainda, a intencdo de prejudicar, estara
caracterizado o aproveitamento parasitario”. (SOUZA, 2010, p. 21).

A ideia inaugurada por Gusmao, de tdo relevante, também € brindada por um

dos doutrinadores mais renomados da area, Denis Borges Barbosa, que acrescenta “a doutrina
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sustenta que, ainda que o competidor parasitario ndo cause quebra da boa fama do titular
originario, restaria o enfraquecimento do signo pelo watering (dilui¢do) de sua distintividade”
(BARBOSA, 2002), rechacando ainda, veementemente (BARBOSA, 2012), a pratica da

escolha da imitacdo de elementos ndo necessarios pelo concorrente parasita:

“A associagdo de que se fala, ao contrario da confusdo, ndo se exerce sobre produtos
ou servicos, mas sobre os elementos qualitativos da origem de tais produtos ou
servicos. O caudatario, através da utilizacdo de elementos simbolicos, procura
aproveitar-se da imagem criada pelo inovador. (...) Tal ndo se da pelo engano entre
um produto e outro, induzindo a uma escolha que sequer foi racional, mas sim,
induzida ao erro. A associacdo ilicita se d& através do aproveitamento da imagem

construida em torno do produto, ou dos outros elementos significativos.” (grifos)
(BARBOSA, 2012).

Para melhor compreensdo da extenséo e da funcgdo do instituto inaugurado no parecer
ora analisado, veja-se alguns casos concretos.

O infrator inescrupuloso que se vale da reproducdo integral de marca do segmento
farmacéutico (que, ainda por cima, atrai o interesse publico derivado da tutela da saude
publica), passando a designar calcados masculinos, sem ddvida atua em parasitismo. Quando
ha adicdo de elemento figurativo nos produtos, tratando-se de formato geométrico idéntico ao

formato das pilulas identificadas pelo sinal reproduzido, a situacdo € ainda mais séria. E

justamente o que ja analisou a Justica Federal Especializada do Rio de Janeiro:

Figura 3: Quadro comparativo entre dois sinais visualmente perceptiveis em formato

losangonal distintivo

Fonte: Justica Federal Especializada do Rio de Janeiro (2018).

“..Ndo ha davida de que a marca da 2* Ré reproduz integralmente a marca
VIAGRA das Autoras. E nio so reproduz o termo “viagra”, como o coloca em
um losango, mesmo formato do medicamento das Autoras. E nitido que, apesar
de identificar calcados, a marca VIAGRA da 22 Ré foi inspirada na marca
VIAGRA das Autoras. Em funcéo do principio da especialidade, a prote¢do a uma
marca é normalmente limitada ao ramo de mercado do produto ou do servico que a
marca visa assinalar. Dessa maneira, marcas idénticas, mas de ramos diferentes,
podem conviver pacificamente, sem gerar confusdo ou indevida associacdo. E o
caso, por exemplo, da marca GLOBO, que pode identificar biscoitos e, também,
servigos de comunicagdo. No caso em questdo, entendo que ha risco de indevida
associagdo entre a marca das Autoras e a marca da 22 Ré, que, dentre as
infinitas expressdes possiveis que poderia criar para identificar seus calgados,
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escolheu justamente a marca VIAGRA, remetendo assim a um medicamento
voltado para atividade sexual. E evidente o intuito de aproveitamento parasitario
da 22 Ré.

(...) Assim como destacado no precedente acima, ainda que ndo se considere
VIAGRA uma marca de alto renome, ndo se pode admitir o aproveitamento
parasitario de tal marca por terceiros, ainda mais no caso dos autos, em gue a 2% Ré
copiou até mesmo o formato do medicamento VIAGRA a fim de causar uma
indevida associacdo entre as marcas. Assim, impfe-se a anulagcdo do registro da
marca VIAGRA da empresa Ré

(Processo n° 0134811-68.2013.4.02.5101, CELSO ARAUJO SANTOS Juiz Federal
Substituto — 92 Vara Federal/RJ; Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2016) (JUSTICA

FEDERAL ESPECIALIZADA DO RIO DE JANEIRO, 2018).

No mesmo sentido, vale citar decisdo da 182 Camara Civel do Tribunal de Justica do
Rio de Janeiro, em caso envolvendo a imitacdo da aparéncia visual de produto famoso no
mercado de bebidas energéticas, notadamente, a combinacdo de cores (azul e branco) em
paralelograma com grafia do elemento nominativo da marca em vermelho, no centro — isto é,

sem o carater ébvio derivado da reproducdo integral da marca. Sendo, veja-se:

Figura 4: Quadro comparativo entre duas embalagens de bebidas energéticas, com destaque

para suas respectivas configuragdes visuais

By o X NERG
Fonte: Poder Judiciario do Estado do Rio de Janeiro (2012)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. SEMELHANCA DO
TRADE DRESS DA MARCA RED BULL QUE LEVA A DILUICAO DA
MARCA PELA UTILIZACAO DOS PRINCIPAIS ELEMENTOS
IDENTIFICADORES NO PRODUTO TAMBEM ENERGETICO, DO “X FORCE
ENERGY SHOT” NOTADAMENTE, A COMBINACAO DE CORES AZUL E
BRANCO EM PARALELOGRAMA COM GRAFIA DO ELEMENTO
NOMINATIVO DA MARCA EM VERMELHO, NO CENTRO. PROTECAO DA
MARCA. ART. 130 Il DA LEI 9.279/96. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO
ART. 273 DO CPC PELA DILUICAO DE MARCA FAMOSA AVALIADA
DENTRO AS 100 MAIS VALIOSAS PELA “TOP 100 DA BRAND Z”.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Em qualquer das hipdteses, a associacdo aos elementos da marca, leva ao
aproveitamento indevido, de todo o marketing da Autora, e da garantia insita a
marca que, independentemente da qualidade do produto imitador, acarreta a diluicdo
da marca famosa, que ndo mais servira para distinguir com exclusividade o produto
das Agravantes.

Além do que, ao imitar-se, ainda que com algumas diferengas o trade dress de outro
titular, poder-se-ia  deduzir das semelhangas com marca renomada
internacionalmente, que ocorreria 0 aproveitamento indevido da marca, ja famosa
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no mercado brasileiro, no qual, também se investiu quantias vultosas de
marketing, de forma que ao lancar-se outro produto no mesmo mercado, deve o
mesmo resultar de criatividade prépria sem semelhangas com os ja existentes,
ou seja, exige-se, cunho distintivo para o trade dress do novo produto. (grifou-se)
(TJ/RJ, Al 0004394-31.2012.8.19.0000, 18* Camara Civel, Des. Helena Candida
Lisboa Gaede, 17/02/2012). (PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, 2012).

Foi dentro desse cenério que a tutela do aproveitamento parasitario floresceu como
amplamente extensivel ao regime das marcas notoriamente conhecidas, diante da inequivoca
atragdo exercida por esse tipo de sinal sobre terceiros inescrupulosos, desejando “pegar
carona” na fama alheia, mas, ao mesmo tempo, fazer transparecer uma atividade diferenciada,
em outro ramo de atividade.

E foi essa analogia entre os institutos que, igualmente, foi instaurada pelo referido
parecer. A questdo disciplinada no Ato Normativo n® 123/94 foi o julgamento de pedidos de
registro, de terceiros, compostos por sinais idénticos ou semelhantes a marcas cujo renome e
prestigio, embora notaveis, ainda ndo houvessem alcancado a condi¢do notérios (vigente a
época 0 CPIl) e que se destinassem a distinguir produtos/servi¢os diversos daqueles
designados pela marca em questéo.

Em tese, tal pedido de registro ndo seria contrario a lei na medida em se configurava
em mero exercicio de direito. No entanto, em se tratando de reproduzir/imitar marca afamada
(embora de segmento distinto), a apropriacdo pretendida poderia resultar em um prejuizo ao
titular original ou mesmo a reputacdo da marca em si.

O exercicio do direito seria, portanto, irregular, abusivo, fraudador do espirito da lei na
medida em que habil a gerar dano ao valor atrativo da marca afamada, ou enriquecimento sem
causa aquele que a depositasse e se aproveitasse da fama alheia sem qualquer mérito.

Apbs a analise da questdo, o documento conclui que, com base no inc. | do art. 160 do
Cadigo Civil de 1916, deveriam ser indeferidos os pedidos ou declarados nulos os registros
que fossem idénticos ou semelhantes a marcas famosas de terceiros.

Grande lapso temporal transcorreu sem que novas manifestacdes fossem exaradas pelo
INPI sobre o tema. Nesse interregno, a atual Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96)
chegou até mesmo a entrar em vigor, em 14 de maio de 1997, esmiucando a classificacdo da
marca notodria, e passando a diferenciar o que seria marca de alto renome (Art. 125) e o0 que
seria a marca notoriamente conhecida (Art. 126).

Porém, o lapso normativo do INPI sobre o tema chegou mesmo ao apice quando o
Cadigo Civil de 1916, que embasava o parecer normativo de 1993, acabou sendo revogado
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pela Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, a qual instituiu 0 novo e atual Cédigo Civil: a
nova codificacdo reproduzia, no inc. I do art. 188, o revogado dispositivo do inc. | do art. 160
do Cddigo Civil de 1916:

"Art. 188. Néo constituem atos ilicitos:
- 0s praticados em legitima defesa ou no exercicio regular de um direito
reconhecido;"

Foi 0 que gerou a movimentagdo interna no sentido da atualizacdo do normativo. Os
autos foram encaminhados a Coordenacédo Juridica de Consultoria, que, em resposta aquele
caso concreto, através da Procuradoria Especializada, elaborou a Nota n° 003-2015-
AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI/LBC-2.1 que, j& em suas consideracfes iniciais, afirmava
merecer 0 parecer normativo de 1993 "... uma atualizacdo, haja vista que foi elaborado na
vigéncia da legislacdo pretérita de propriedade industrial. Do mesmo modo, encontrava-se
vigente, na ocasido, o Cédigo Civil de 1916".

No mérito da questdo, a Nota Técnica n° 003-2015 (INPI, 2015) estatuiu que, "... em
tese, e em situacBes excepcionais, parece razoavel admitir a concorréncia desleal e o
aproveitamento parasitario em segmentos mercadoldgicos distintos, quando a parte busca uma
associagdo indevida com a fama de uma determinada marca".

De acordo com a Nota Técnica n°® 003-2015 (INPI, 2015), define-se o aproveitamento

parasitario como

0 ato de um comerciante que, ainda que sem intencao de causar dano, tira ou procura
tirar proveito da criacdo de obra artistica, literaria ou intelectual de terceiro, ou do
renome alheio adquirido legitimamente, sem que, todavia, haja identidade ou
afinidade entre os produtos e 0s servigos das empresas, pressupondo uma relacéo
ainda que “extracontratual”.

Maité Moro (2003, p. 137), em seu Direito de Marcas, assim se pronunciou sobre o

tema:

"Foi pensando nestes casos que se aprovou no INPI o parecer normativo sobre
aproveitamento parasitario, cujas conclusfes foram incorporadas ao Ato Normativo
123/1994, que institui as Diretrizes de Analise de Marcas. Enquadrou-se no parecer
0 aproveitamento parasitario ndo como um ato contrario a lei (que néo €), mas como
um exercicio irregular do direito (depositar marca igual para designar produto
distinto), que pode ocasionar dano a reputacdo da marca afamada e um
enriquecimento sem causa por parte do usurpador.” (MORO, 2003, p. 137).
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Como jé dito, o parecer de 1993 impunha o indeferimento de pedido de registro ou a
declaracdo da nulidade de registro em face da existéncia de aproveitamento parasitario com
fundamento no inc. I do art. 160 do Cadigo Civil de 1916.

Art. 160. N&o constituem atos ilicitos:
1. Os praticados em legitima defesa ou no exercicio regular de um direito
reconhecido.

Ocorre que, como ja aventado, o Codigo Civil de 1916, a que se referia o Parecer
normativo de 1993, foi revogado pela Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que instituiu
um novo Cadigo Civil e esta nova codificacdo reproduz, no inc. I do art. 188.

Nesse sentido, Moro acrescenta (2003, p. 137):

"O exercicio irregular se verifica por "desvio de funcdo das regras de protecdo a
propriedade industrial, caracterizando-se corno fraude a lei, portanto nulo,
independentemente do elemento intencional”.

Na lei brasileira o exercicio irregular do direito estd previsto no art. 188, inc. 1 do
novo CC, merecendo toda repulsa juridica, inclusive na area de marcas". (grifos
nossos) (MORO, 2003, p. 137).

Assim, analisando-se a inteligéncia do ainda vigente Parecer normativo de 1993 e
observados os limites da Nota n° 003-2015-AGU/PGFIPFE/INPIICOOPI/LBC-2.1, a mais
adequada tipificacdo do aproveitamento do parasitario encontra guarida, sem duvidas, no inc.
| do art. 188 do Cddigo Civil vigente, até mesmo porque mera reproducdo de dispositivo
anterior.

Para entender o ponto nodal dessa correlacdo entre aproveitamento parasitario e
conduta abusiva, alguns comentarios se fazem necessarios acerca do ato ilicito, e do exercicio
irregular do direito (ou abuso de direito), justamente os institutos tipificados nos Arts. 186 a
188 do Cddigo Civil, aos quais o atual regramento do INPI faz expressa referéncia.

Como é de amplo conhecimento, o ato ilicito € a terceira grande fonte das obrigagdes,
junto com os contratos (maior fonte) e os atos unilaterais de vontade. Quem comete ato ilicito
fica obrigado a reparar o dano causado a outrem, (art. 927) indenizando a vitima, seja esse
dano material, seja esse dano moral. O dano material sdo as perdas e danos (944, 402), é o
prejuizo concreto e efetivo (403). O dano moral é o abalo psicoldgico, é o sofrimento que tira

0 sono da vitima, ndo é qualquer aborrecimento do cotidiano (186).
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O ato ilicito lato sensu abarca ilicitudes nos campos penal e civil. No campo penal, o
ato ilicito € o crime tipificado. Ja& no ambito civil, o ato ilicito stricto sensu é a violacdo de
direito alheio ou abuso de direito préprio, gerando responsabilidade civil sobre o dano.

Quanto a violacdo de direito alheio, para que se caracterize o ato ilicito que
fundamente a responsabilidade civil é necessario que a atuacdo danosa seja consciente por
parte do agente. Assim, se age com consciéncia do dano que ira causar e da ilicitude do
mesmo, age com dolo. Ao contrario, se sabe dos danos que sua atividade pode provocar e
assume o risco de produzi-los, age com culpa em sentido estrito, havendo consciéncia do risco
de se produzir o evento danoso (BONINI, [200-7]).

Ao lado da culpa, como elemento caracterizador da ilicitude do ato — da conduta em si
— tem-se, por expressa previsdo legal (Arts. 187 e 188, CC), a previsdo da ilicitude decorrente
do abuso de direito — que mais interessa ao presente estudo.

Sdo situacdes excepcionais nas quais a conduta em si, objetivamente considerada, ndo
representa a violacdo de um dever legal de cuidado, mas sim a analise do direito exercido
(posicdo juridica) em confronto com limites pressupostos pelo fim econémico ou social do
direito exercido (primeira figura), os limites impostos pela boa fé ou pelos bons costumes
(segunda figura).

Em outras palavras, o abuso de direito corresponde a nocdo supralegal
de summum ius, summa iniuria (“maximo direito, maxima injusti¢a” em latim). N&o existe
direito absoluto. Um direito licito pode ser exercido ilicitamente. Assim, o titular de direito
que atua de modo contrario a boa-fé, aos bons costumes ou aos fins econdmicos e sociais da
norma incorre no ato abusivo, que ocasiona responsabilidade pelos danos causados. Conforme
licdo de Clovis Bevilaqua (1976, pp. 433-434): “o exercicio anormal do direito é abusivo. A
consciéncia publica reprova o exercicio do direito do individuo, quando contrario ao destino
econdmico e social do direito, em geral”.

E justamente tal conduta que desejou tipificar o INPI ao editar a Nota Técnica n° 003-
2015: em uma analise simplista, o pedido de registro infrator de marca notoria alheia néo se
mostra contrario a lei. Ou seja, ndo ha que se falar em violacdo de direito alheio por culpa.
Entretanto, em se tratando de reproduzir/imitar marca afamada (embora de segmento distinto),
a apropriacdo pretendida pode resultar, independentemente de culpa, em enormes prejuizos ao

titular original ou mesmo a reputacdo da marca em si.
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Afinal, todo e qualquer direito ha que se cingir aos limites impostos pelo seu fim
econémico ou social, pela boa-fé e pelos bons costumes (alias, exatamente conforme dispde o
préprio Codigo Civil, no artigo 187).

N&o por outro motivo, o brilhante doutrinador civilista Flavio Tartuce (2008) adiciona:

“A par da defini¢do legal, a melhor defini¢do doutrindria do abuso de direito ¢: ato
juridico de objeto licito, mas cujo exercicio, por ser irregularidade, acarreta um
resultado que se considera ilicito, ou seja, e um é ato licito pelo conteldo, ilicito
pelas consequéncias, tendo natureza juridica mista — situa-se entre o ato juridico e
ilicito. Difere do ato ilicito puro que ¢é ilicito no todo (contelido e consequéncias).
Como dito, o ato praticado nasce licito, se tornando ilicito posteriormente, logo, €
necessario que a pessoa exerca e exceda um direito que possui. Logo, ndo héa que se
cogitar o elemento culpa na sua configuracdo (corrente majoritéria), bastando que a
conduta exceda os pardmetros que constam do art. 187. Assim, presente o abuso de
direito, a responsabilidade é objetiva, pois apenas se baseia no elemento objetivo —
finalisticos”. (TARTUCE, 2008).

N&o se olvide que, adicionalmente ao acima visto, o posicionamento do INPI também
encontra amparo nos parametros interpretativos do art. 10 bis da Convencdo da Unido de
Paris, bem como do art. 2, V, da Lei n° 9279/965, pois o sistema de Propriedade Industrial
deve privilegiar o principio da lealdade no comércio, como forma efetiva de proteger os
criadores de sinais distintivos e também como forma de preservacdo dos interesses dos

consumidores em geral. Verbis:

"(1) Os paises da Unido obrigam-se a assegurar aos nacionais dos paises da Unido
protecdo efetiva contra a concorréncia desleal. (2) Constitui ato de concorréncia
desleal qualquer ato de concorréncia contrario aos usos honestos em matéria
industrial ou comercial. (3) Deverdo proibir-se particularmente: 1°. Todos os atos
suscetiveis de, por qualquer meio, estabelecer confusdo com o estabelecimento, 0s
produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; 2°. As falsas
alegacGes no exercicio do comércio, suscetiveis de desacreditar o estabelecimento,
0s produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; 3°. As
indicacGes ou alegagdes cuja utilizagdo no exercicio do comércio seja suscetivel de
induzir o publico em erro sobre a natureza, modo de fabricagdo, caracteristicas,
possibilidades de utilizacéo ou quantidade das mercadorias.”

Art. 2° - A protecdo dos direitos relativos a propriedade industrial, considerado o seu
interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econdmico do pais, efetua-se
mediante:

V —repressdo a concorréncia desleal.

Portanto, louvaveis os esforcos do INPI de dinamizar o embasamento legal de seu
regramento sobre o tema, ainda que identificavel o lapso quanto a marca notoriamente
conhecida. Em outras palavras, é justamente essa dicotomia entre legislacdo extremamente
extensa e completa, e instrumentos regulatorios pouco afinados com a realidade, que reflete,

no Brasil, a fragilidade com que o tema da marca notoriamente conhecida vem sendo tutelado.
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Para facilitar a analise ora proposta, segue, de maneira sucinta, linha do tempo

referente aos principais eventos que relevam ao tema das marcas notoriamente conhecidas:

Figura 5: Linha do tempo referente aos principais eventos que relevam ao tema das marcas

notoriamente conhecidas

1994
Decreto n. 1
- Brasil
incorpora a

971

CPle redacéo final
Revigdo ge’Lisboa — art. 6 bis es reconhecime do Art. 6 bis.
; nto formal

de

Ato Normativo
Yotoriedade "

2015
Nota Técnica n°
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2002
Novo Cddigo
Civil

v

Fonte: Elaborado pelo autor (2020).
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Ora, ndo se pode mesmo permitir que os direitos do titular de marca famosa sejam
usurpados sem a devida punicdo. Uma vez desbordados os limites da livre concorréncia,
incorre 0 agente desleal em abuso de direito, como ja ha muito assentado pelo Supremo

Tribunal Federal:

“A livre concorréncia, como toda liberdade, ndo € irrestrita, o seu direito encontra
limites nos preceitos dos outros concorrentes pressupondo um exercicio legal e
honesto do direito proprio, expresso da probidade profissional. Excedidos esses
limites surge a concorréncia desleal (..)

Procura-se no ambito da concorréncia desleal os atos de concorréncia fraudulenta
ou desonesta, que atentam contra o que se tem como correto ou normal no mundo
dos negdcios, ainda que ndo infrinjam diretamente patentes ou sinais distintivos
registrados” (grifou-se)

(R.TJ. 56/453-5)

Neste diapasdo, esclarecedores sdo os comentarios de Carlos Alberto Bittar (1989):

“(...) Definindo seus contornos, pode-se dizer que existe concorréncia desleal em
todas as acOes de concorrente que se aproveita indevidamente de criacdo ou de
elemento integrante do aviamento alheio, para captar, sem esfor¢o prdprio, a
respectiva clientela”. (BITTAR, 1989, p. 37).

Nesse sentido, veja-se que houve, recentemente, tentativas de tipificar condutas
analogas: como exemplo, o Projeto de Lei do Senado Federal n° 487, de 2013, que reforma o
Codigo Comercial e traz previsbes especificas a respeito da concorréncia (ou conduta)

parasitaria. Sendo vejamos.

"Art. 153. Concorréncia ou conduta parasitaria € o aproveitamento, sem a devida
autorizagdo, do potencial de resultados econdémicos de marca, nome empresarial ou
outros sinais distintivos alheios, de apelo publicitario notoriamente associado a outra
empresa ou, por qualquer meio, de investimentos realizados por outrem na
exploracéo de sua atividade econémica."

Apo0s a descricdo aberta do que pode se configurar como concorréncia parasitaria, o

proprio Projeto, no art. 154, apresenta exemplos de parasitismo.

- A equiparacao do produto ou servico ao de outro empresario, concorrente ou nao,
feita com o proposito de difundir informacéo, insuscetivel de comprovacao objetiva,
sobre as qualidades dos que oferece ao mercado; e Il - A utilizacdo de qualquer
elemento de estabelecimento empresarial de outro empresario, concorrente ou nao,
especialmente os intangiveis, que possibilite a vantagem indevida de ndo ter que
realizar determinado investimento na propria empresa.”
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Ou seja, a situacdo atual é a de que o simples pedido de registro de marca que
reproduza sinal distintivo de terceiro para distinguir produtos/servicos distintos ndo se
configura automaticamente em aproveitamento parasitario. Na realidade, o impugnante esta
autorizado a demonstrar que o sinal guerreado busca, efetivamente, capturar indevidamente o
prestigio e a boa fama alheias (podendo valer-se do status de marca notoriamente conhecida).

Cumprindo com seu énus probatorio, ao interessado caberda mostrar que o instituto da
concorréncia desleal tutela os interesses de todos os agentes que podem ser prejudicados pela
adogdo de uma medida arbitraria no mercado, visto que os impactos de atos desleais recaem
ndo s6 nas empresas concorrentes, mas também sobre 0s seus consumidores, que prezam
também por lealdade e honestidade nos atos empresariais, sobretudo quanto ao direito de
receber informacdes claras e precisas quanto aos produtos.

E, na investigacdo do alegado aproveitamento parasitario, dever-se-a constatar a fama
da marca apontada como violada. Ou seja, ao titular incumbira trazer aos autos elementos
comprobatdrios de que, perante o publico consumidor relevante, as marcas apontadas como

impeditivas gozam de ponderavel fama no Brasil.

4.3 DAS DECISOES ADMINISTRATIVAS PREVIAS, EM EXAME SOB OPOSICAO OU
EX OFFICIO (ART. 126, §2°, DA LPI): JUiZO DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE
DA ADMINISTRACAO PUBLICA

Feita a exposicdo historica acima, passa-se a verificar em que oportunidades o INPI,
na préatica, outorgou a devida protecdo a marcas que alcancaram o status de notoriamente
conhecidas, aplicando os dispositivos de lei e os atos normativos internos amplamente
explorados acima.

E a analise dessa jurisprudéncia administrativa destacada é relevante porque, como €
de amplo conhecimento, 0 mais importante principio pelo qual o exercicio da atividade
administrativa é regido é o principio da legalidade, posto que a administragdo publica esta
subordinada ao império da lei, o que, por sua vez, quer dizer que as praticas de seus atos
devem estar de acordo com os ditames legais.

Ora, se o0 presente trabalho se propde a travar um didlogo entre artigos de lei em vigor
no Brasil (Art. 6 bis da CUP e Art. 126 da LPI) e aqueles interessados em proteger sinais
marcarios de relevancia, ndo ha como fugir de tentar entender como vem sendo aplicada essa

mesma lei pelo 6rgdo méximo competente em territério nacional. Justamente nesse sentido, o
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principio da legalidade esta expresso em nossa Constituicdo Federal, precisamente, em seu

art. 37, caput, ao dispor:

Art. 37. A administracdo publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Unido,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecerd aos principios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia e, também, ao
seguinte:(...)

Na licdo de Hely Lopes Meirelles (2005):

“(...) a legalidade, como principio de administracdo, significa que o administrador
publico esta, em toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e as
exigéncias do bem comum, e deles ndo se pode afastar ou desviar, sob pena de
praticar ato invalido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal,
conforme o caso”. (MEIRELLES, 2005, p. 67).

Nesse ponto, a pesquisa justifica breves comentarios acerca da forma do ato
administrativo. Em apertada sintese, é suficiente dizer que a forma do ato administrativo € a
maneira como a decisdo do exame de marcas é revestida, ndo sendo alvo de contestacdo a
forma que as decisdes dos exames de marcas vém apresentando nos Ultimos anos — como seré
visto nos resultados empiricos a serem dispostos a seguir.

De mais a mais, merece destaque, ainda, outro dos pressupostos do ato administrativo,
de suma importancia: a finalidade. No exame de marcas, a finalidade se trata de um elemento
vinculado, previsto na propria Constituicdo Federal (BRASIL, 1988), ao determinar que a
protecdo aos direitos industriais tenha como fim o desenvolvimento social, econémico e
tecnoldgico do pais. Ou seja, a finalidade do ato administrativo - consistente na decisdo do
exame de marcas — ocupa patamar tdo elevado que encontra baliza, justamente, na assim
chamada clausula finalistica da propriedade industrial.

Dito isto, de ver-se que a pesquisa ora proposta tratou de levantar casos concretos em
que o 6Orgdo tenha indeferido pedidos de registro de marca, tendo por base a usurpagdo de
marcas notoriamente conhecidas e a ocorréncia de aproveitamento parasitario, de forma a
enriquecer o posicionamento histrico proposto no presente capitulo.

No referido levantamento documental, foi consultado o sistema DARTS-IP* — que
trouxe um universo de 62 decisfes administrativas versando sobre o art. 6 bis da CUP, bem

20
I

como 226 versando sobre o art. 126 da LPI“" — bem como a propria base de dados do INPI,

19 https://www.darts-ip.com/
% O sistema do programa DARTS-IP tem como limite temporal o ano de 2005.
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através do BUSCA WEB?!. A partir de entdo os casos foram segregados entre decisdes
proferidas através de provocacgédo (oposicdo) e decisdes proferidas ex officio.

Iniciando a exposicdo dos dados pelas decisdes proferidas apds provocacao, isto é, por
oposicdo do titular da marca alegadamente notoriamente conhecida, foram selecionados 6
(seis) casos, tendo como critério (i) a especificidade da fundamentacdo legal nos dispositivos
de lei que versam sobre marcas de notoriedade (isto é, casos em que outros artigos, como o
Art. 124 da LPI, tenham sido deixados de lado, com o foco nos dispositivos ora estudados),
(i) o grau de notoriedade atingida pela marca discutida, dentro do contexto nacional, e (iii) de
forma a respeitar ordem cronoldgica nas datas das decisdes administrativas, sempre seguindo

a sequéncia de atos normativos explorados no subcapitulo anterior. Sdo, portanto, 0s casos:

Quadro 2: Quadro informativo acerca do pedido de registro para a marca “BUGATTI” e

respectivo indeferimento

Processo: 813698847 | RPI: | 1216 | Data de Publicacdo: | 13/10/1993

Marca: BUGATTI, Nominativa, Classe 07-20.25.60

Partes: Depositante: MAGICAR COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
LTDA
Opoente: BUGATTI INTERNATIONAL S/AHOLDING (LU)

Base legal: ART. 6 BIS CUP, ART. SEGURO LETRA DE ITEM 12 DO ART. 65
DO CPI *INT.BRITANIA MARCAS E PATENTES S/C LTDA

Fonte: INPI (2019a).

Quadro 3: Quadro informativo acerca do pedido de registro para a marca “TAMA” e

respectivo indeferimento

Processo: 813112672 | RPI: [ 1198 | Data de Publicacdo: | 16/11/1993
Marca: TAMA, Nominativa, Classe 15-10
Partes: Depositante: TAMA ELETRONICA LTDA
Opoente: HOSHINO GAKKI CO, LTD.
Base legal: ART. 6 BIS CUP *INT. SUL AMERICAMARCAS E PAT S/C LTDA

Fonte: INPI (2019b).

21 https://gru.inpi.gov.br/peP1/jsp/marcas/Pesquisa_num_processo.jsp.
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Quadro 4: Quadro informativo acerca do pedido de registro para a marca “IGNIS” e

respectivo indeferimento

Processo: 813383161 | RPI: | 1224 | Data de Publicacdo: | 17/05/1994
Marca: IGNIS, Mista, Classe 09-20.55.80
Partes: Depositante: IGNIS TECNOLOGIA
Opoente: WHIRLPOOL ITALIA S.R.L.
Base legal: ITEM 17 DO ART. 65 DO CPI REG. 0067072 2 JJ - VOTAC}AO

UNANIME * INT. SILVIA CELESTE ARAG~AQ BLUHM

Fonte: INPI (2019c¢).

Quadro 5: Quadro informativo acerca do pedido de registro para a marca “LONGMARCH” e

respectivo indeferimento

Processo: 817911413 | RPI: | 1348 | Data de Publicacdo: | 01/10/1996
Marca: LONGMARCH, Nominativa, Classe 07-60
Partes: Depositante: DISTRIBUIDORA HONG TAK LTDA
Opoente: SIDERAL TRADING S/A (BR/RJ
Base legal: ART. 6 BIS CUP E ART SEGUNDO LETRA "D" D O CPI * INT

ARNALDO FERREIRA DA SILVA

Fonte: INPI (2019d).

Quadro 6: Quadro informativo acerca do pedido de registro para a marca “AMMCO” e

respectivo indeferimento

Processo: 812378130 | RPI: | 1379 | Data de Publicacdo: | 06/05/1997
Marca: AMMCO, Mista, Classe 07-60

Partes: Depositante: AMMCO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO
Base legal: RECURSOS CONHECIDOS. PET.(RJ) N.004436,DE 02/02/96 -

PROVIDO. ARTIGO 6 BIS CUP. PET.(SP) N.003520, DE 02/02/96 -
NEGADO PROVIMENTO *INT. FERRARO E FACCIOLI ADV

Fonte: INPI (2019e).

Quadro 7: Quadro informativo acerca do pedido de registro para a marca “PRO-TOOLS” e

respectivo indeferimento

Processo: 821478575 | RPI: | 1952 | Data de Publicagdo: | 03/06/2008

Marca: PRO-TOOLS, Nominativa, Classe 09-35.80

Partes: Depositante: GANG PRO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
Opoente: AVID TECHNOLOGY PARK, ONE PARK WEST (US)

Base legal: INCISO XXIII DO ART. 124 DA LPI E ART. 6 BIS DA CUP C/C

PARAGRAFO SEGUNDO DO ART. 126 DA LPI.

Fonte: INPI (2019f).
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Os resultados demonstram pouca robustez da autarquia nessa protecdo especial
marcaria (média de trés pedidos indeferidos por década), alem de uma clara aplicacédo esparsa,
no quesito tempo, dos dispositivos legais aplicaveis, ndo havendo nenhuma citagdo quanto ao
normativo interno aplicdvel ao tema (com visto no subcapitulo anterior: Ato Normativo n°
123/92, Ato Normativo n°® 123/94 e Nota da Procuradoria Especializada n° 003-2015-
AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI/LBC-2.1).

Mas ndo se pode olvidar, ainda, da excecdo a regra geral da necessaria oponibilidade
do interessado em proteger sua marca: o Art. 126, § 2°, da LPI, que aduz que “0 INPI podera
indeferir de oficio pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte,
marca notoriamente conhecida”. Nesse sentido, utilizando-se 0s mesmos critérios da
pesquisa exposta acima, foram encontrados apenas 2 (dois) casos em que o INPI atuou por

conta prépria, isto é, sem provocagao, na protecdo de marcas notoriamente conhecidas:

Quadro 8: Quadro informativo acerca do pedido de registro para a marca
“STRADIVARIUS” e respectivo indeferimento

Processo: 822642913 | RPI: | 1874 | Data de Publicacdo: | 05/12/2006
Marca: STRADIVARIUS, Mista, Classe 15

Partes: Depositante: TORELLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Base legal: ART. 6 BIS DA CUP.

Fonte: INPI (20199).

Quadro 9: Quadro informativo acerca do pedido de registro para a marca “COCA E CHA” ¢

respectivo indeferimento

Processo: 910354944 | RPI: | 2447 | Datade Publicacdo: | 28/11/2017

Marca: Coca e Ch4, Nominativa, Classe 25

Partes: Depositante: ALICE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA

Base legal: Art. 124 - N&o sdo registraveis como marca: XIX - reprodugdo ou

imitacdo, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia
registrada, para distinguir ou certificar produto ou servi¢o idéntico,
semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou associacdo com
marca alheia; Paragrafo Segundo do Artigo 126 da LPI.

Teor da decisdo: | A marca reproduz ou imita 0os seguintes registros de terceiros, sendo,
portanto, irregistravel de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI:
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Processo 901225975 (COCA-COLA). Art. 124 - Nao sao registraveis
como marca: XIX - reproducdo ou imitacdo, no todo ou em parte, ainda
que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou
certificar produto ou servico idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de
causar confusdo ou associagdo com marca alheia; Paragrafo Segundo do
Artigo 126 da LPI.

Fonte: INPI (2019h).

Trata-se de decisfes escassas, sem duvida, se comparadas com os casos decididos sob
oposicdo, porém que demonstram que o INPI sabe 0 momento exato de aplicar seu juizo de
oportunidade e conveniéncia. Afinal, como se sabe, a administracdo publica, no exercicio de
suas funcdes, possui poderes para garantir o interesse publico sobre o particular.

Sabendo-se que, a principio, a Administracdo Publica ndo se permite a vontade propria
e nem a liberdade pessoal — sendo certo que, por outro lado, os agentes da Administracdo
Publica devem atuar sempre conforme o estipulado em lei — os casos decididos ex officio sdo
de grande relevo no presente trabalho, pois demonstram que a autarquia, uma vez verificada a
conveniéncia, buscou, por si propria (e através de seu proprio corpo técnico), proteger direitos
alheios, sequer invocados pelo titular no caso concreto.

Afinal, é pela ordem e pela justica que se atinge o objetivo maior da atividade da
Administracdo Publica, consolidando um dos principios basilares do nosso ordenamento
juridico, que, por sua vez, é consagrado também por nossa Carta Magna, tratando-se do
principio da seguranca juridica. Ora, se o Brasil se comprometeu com a aplicacdo da
Convencdo de Paris ha mais de um século, inclusive positivando a protecdo tratadista através
de artigo da lei especifica??, ndo ha mesmo como a autoridade méxima em marcas se esquivar
da execucdo das normas.

Na conclusdo do levantamento documental, veja-se recentissima decisdo do INPI que
indeferiu, de forma provocada, pedido de registro de marca com base nos artigos aplicaveis as
marcas notoriamente conhecidas, porém sem que a oposicao tenha se baseado nos Arts. 126
da LPI e 6 bis da CUP - ou seja, sem que o préprio titular do direito tenha invocado a excecéo

territorial, prevista em Tratado, outorgavel as marcas notoriamente conhecidas:

Quadro 10: Quadro informativo acerca do pedido de registro para a marca “INSTAMED” e

respectivo indeferimento

Processo: 913205974 |RPI: | 2528 Data de Publicagéo: 18/06/2019

22 Art. 126 da referida lei
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Marca: UQU mEU
Instamed , Mista, Classe 42

Depositante: PREVENTNET LTDA.

Partes: Opoente: GOOGLE LLC
Base legal  dalin inciso XVII, 129 §1° e 130, 11, da Lei n° 9.279/96
0posicao:

A marca reproduz ou imita marca notoriamente conhecida de
titularidade da opoente, sendo, portanto, irregistravel de acordo com o
Art. 126 da LPI. Art. 126 - A marca notoriamente conhecida em seu
ramo de atividade nos termos do art. 6°.bis (1), da Convencéo da Unido

Teor da deciséo: de Paris para Protecdo da Propriedade Industrial, goza de protecédo
especial, independentemente de estar previamente depositada ou
registrada no Brasil. 8 2° O INPI podera indeferir de oficio pedido de
registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca
notoriamente conhecida.

Fonte: INPI (2019h).

Os resultados ora comentados demonstram que 0 exame baseado no Art. 126 da LPI
tem, ao longo dos anos, encontrado pouco amparo por parte do corpo técnico competente.
Quanto a excecdo legal prevista no Art. 126, § 2° da LPI — isto €, quando a autarquia atuou
sem ser provocada por um suposto titular de direito, a saber, em exame ex officio — apesar de
situacBes pontuais como a apontada acima, 0s casos sdo ainda mais escassos, evidenciado que
a tomada de decisbes, em casos que tratam do tipo marcario em voga (que sdo comuns na area
de Marcas), raramente leva em conta um juizo de oportunidade e conveniéncia.

Assim, a ado¢do de um normativo interno mais claro — que trace um caminho mais
delineado para a protecdo desse tipo de marca, haja ou ndo provocacgao do titular — se desenha
como ferramenta capaz, sim, de contribuir decisivamente para a prevencgdo e repressdo da

apropriagéo indevida de marcas notoriamente conhecidas no Brasil.

4.4 DA COMPARACAO COM REGRAMENTOS NACIONAIS QUE AUTORIZAM O
EXAME DE PROVAS SUBSTANCIAIS, PELOS EXAMINADORES

Nesse ponto da investigacdo, interessante que se reveja 0 que estd previsto, em
diretrizes internas do INPI, disciplinando diferentes ativos, quanto a possibilidade dos

examinadores realizarem exames substanciais de provas, além de rever a pratica da autarquia.
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Essa verificacdo se mostra relevante, justamente, para nortear um posicionamento mais claro
guanto as marcas notoriamente conhecidas, bem como tracar linhas mais claras — e que
atribuam maior proporcionalidade/razoabilidade — ao exame que envolva essa modalidade de
marca.

Vejamos, inicialmente, o que é feito pelo Brasil quanto as marcas de alto renome. Diz

a Lei da Propriedade Industrial, em seu artigo 125, de forma concisa e cristalina que:

Art. 125. A marca registrada no Brasil considerada de alto renome sera assegurada
protecdo especial, em todos os ramos de atividades.

De forma a regulamentar a aplicacdo desse importante dispositivo legal, e reunindo
esforcos para efetivamente aprimorar o operacionalizar o procedimento de reconhecimento de
uma marca como tal, o INPI, inicialmente, criou a Resolucdo 051, de 1997, e 110, de 2004,
que estabelece provisdes substantivas de provas que devem ser satisfeitas pela parte para que
sua marca seja oficialmente reconhecida como de alto renome (ou, na época, notoria).
Estabeleceu, assim, o art. 6° da resolucdo 110, as seguintes exigéncias, que devem ser

comprovadas pela parte (INPI, 2004):

e data do inicio do uso da marca no Brasil;

e publico usudrio ou potencial usuéario dos produtos ou servigos a que a marca se
aplica;

o fracdo do publico usuario ou potencial usuéario dos produtos ou servi¢os a que a
marca se aplica, essencialmente pela sua tradicdo e qualificagdo no mercado,
mediante pesquisa de opinido ou de mercado ou por qualquer outro meio habil;

e fracdo do publico usuério de outros segmentos de mercado que, imediata e
espontaneamente, identifica a marca com os produtos ou servigos a que ela se aplica,
mediante pesquisa de opinido ou de mercado ou por qualquer outro meio habil;

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

e meios de comercializagdo da marca no Brasil;

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

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

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

e extensdo temporal da divulgagdo efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no
exterior;

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

¢ volume de vendas do produto ou a receita do servigo nos Gltimos 3 (trés) anos;
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Verifica-se, portanto, de plano, que o INPI definiu padrdes, que deveriam ser
comprovados em relacdo aos consumidores brasileiros, visando a extensdo da protecdo
buscada.

Mais recentemente, em uma atualizagdo sobre o tema, a autarquia publicou, no dia 19
de agosto de 2013, a Resolucdo INPI/PR n.° 170/2013, dispondo, dentre outras questdes, que
ao titular incumbiria comprovar a alegada condicéo de alto renome de sua marca, por meio de
peticdo especifica, instruida com provas em idioma portugués.

Em outras palavras, ficou evidente, da leitura da Resolucdo em questdo que, para o
administrador, seria preciso que a parte que pretendesse o reconhecimento da notoriedade
(equivalente ao alto renome, que é o nomen juris cunhado pela Lei atual) apontasse
elementos para nortear o exame.

E quais elementos seriam esses? De acordo com o Art. 3° da Resolugdo, a
comprovacao adviria de trés quesitos fundamentais: (i) o reconhecimento da marca por ampla
parcela do publico brasileiro em geral, (ii) a qualidade, reputacdo e prestigio que o publico
associa a marca e aos produtos ou servicos por ela assinalados e (iii) o grau de distintividade e
exclusividade do sinal marcario em questéo.

Ou seja, de acordo com a norma estatuida pela Resolucdo n° 107, os dados faticos,
apresentados ao INPI, deveriam ir além de simplesmente demonstrar ser o sinal conhecido por
milhdes de brasileiros, espalhados por todo o pais: as provas deveriam demonstrar qual seria a
real percep¢do da marca no mercado; seus indices de notoriedade; a extensdo de sua
notoriedade; além da percepcdo do consumidor quanto aos elementos integrantes do sinal
distintivo objetivado.

A Resolucdo € minuciosa o bastante a ponto de sugerir quais documentos serviriam
para orientar o exame, deixando claro qual caminho cada prova tomaria na sua valoracao e na
compatibilidade com a natureza do direito pretendido: (i) quanto a notoriedade, recomendou-
se pesquisas de mercado, sem prejuizo da apresentacdo de planos de midias, matérias e artigos
em midias diversas, (ii) quanto a qualidade e reputacdo, recomendou-se pesquisas de imagem
de marca, com abrangéncia nacional, e (iii) para demonstrar diligencia na prote¢do da marca
contra tentativas de diluicdo e/ou aproveitamento parasitario, restou previsto que poderiam ser
anexadas aos autos copias de a¢oes ou citagdes judiciais relacionadas a defesa da marca.

Vale dizer que esse detalhamento adveio do INPI ter publicado, no dia 18 de outubro
de 2016, a Resolucdo INPI/PR n.° 172/2016, aprimorando a Resolucédo INPI/PR n.° 107/2013,

e prevendo novidades, justamente quanto a redacdo dos incisos | e Il do artigo 3° da
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Resolucdo INPI/PR n° 107/2013, com relacdo ao publico que se deseja ver representado nos
documentos comprobatérios do alto renome, ja que era preciso deixar mais clara a
necessidade da percepcédo do alto renome da marca pelo publico no Brasil.

Até mesmo a questdo temporal, na apresentacdo dessas provas, foi prevista, restando
positivado, por meio do seu Art. 12, que aquele titular que havia apresentado pedido de
reconhecimento de alto renome de forma incidental (ou seja, de acordo com o regramento
anterior do INPI), poderia apresentar documentos adicionais aqueles da impugnacédo, desde
que, nos termos do art. 4° da Resolugéo, fosse respeitado o prazo de 90 dias descrito no §1° do
mesmo artigo.

No entanto, ainda que fosse pioneira a previsdo de que examinadores deveriam
analisar provas substanciais, conforme varios dos artigos da Resolu¢do no. 107/2013, vale
ressaltar que ela tdo somente “recomendou” (ndo obrigou, portanto) a comprovagdo do
reconhecimento da marca “por ampla parcela do publico em geral” por meio de pesquisas de
mercado.

Com isso, fica claro que a apresentacdo de pesquisa de mercado constitui tdo somente
uma recomendacdo, mas ndo uma imposicdo. Em suma, a pesquisa de mercado, quando
apresentada, devera ser examinada juntamente com as demais provas submetidas pelo
requerente do alto renome — 0 que aponta, na verdade, para o intenso trabalho de valoracédo
das provas, a ser desempenhado pelo examinador.

Previsdo similar pode ser vista no Manual de Marcas, instituido, em seu formato mais
atual, implementado pela Resolucdo INPI/PR n° 249/2019, tendo por finalidade consolidar
diretrizes e procedimentos de analise de marcas, de uma maneira global, bem como instrucdes
para formulacdo de pedidos de registro e acompanhamento de processos, servindo, portanto,
como referéncia para examinadores, procuradores e usuarios em geral.

No capitulo 5.16 do referido Manual, tratando de “Buscas e outras referéncias”, mais
especificamente de “Busca por anterioridades”, o documento deixa claro que, durante a busca
por anterioridades impeditivas, serdo utilizadas as alternativas oferecidas pelos sistemas
informatizados, explorando as possibilidades e combinacgdes de letras, similaridades fonéticas,
com atencéo a potenciais colidéncias ideoldgicas.

Ainda no referido capitulo, veja-se que ha a reserva de algumas linhas para um
subcapitulo especifico tratando de “Pesquisas na internet”. A referida parcela inicia
qualificando que “a internet é outra fonte valiosa de subsidios ao exame dos pedidos de

registro de marca, podendo dirimir dividas ou reforcar entendimentos”, ressalvando, contudo,
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que sera sempre necessario “observar a pertinéncia e a confiabilidade das informaces obtidas
por este meio, uma vez que muitos resultados trazem dados equivocados, podendo induzir a
erro”.

Ademais, sdo expressamente previstos, dentro das fronteiras dos procedimentos de
exame, (i) “Referéncias em dicionarios”, aplicavel nos casos de sinais em idioma estrangeiro,
restando positivado que sera “levado em consideracdo o nivel de conhecimento do
consumidor médio dos produtos ou servi¢os que 0 signo visa distinguir” e (ii) “DecisGes
pregressas”, no sentido de autorizar o exame do histérico de decisdes, proferidas ndo apenas
pelo 6rgao, mas também pelo Poder Judiciario, como critério para as decis@es.

O documento arremata concluindo, em seu capitulo 5.18 (“A decisdo quanto a
registrabilidade™), que “a decisdo quanto a registrabilidade do sinal marcario levard em
consideracdo todos os fatores relevantes para o caso, a legislagéo e as normas em vigor, bem
como as decisdes administrativas e judiciais pregressas envolvendo signos ou circunstancias
idénticas ou semelhantes”.

Portanto, esta claramente previsto, no documento elaborado pelo préprio INPI para
dirimir questdes afetas aos exames de marcas, 0 importante papel encampado por provas — de
matéria fatica — relacionadas ao uso e registro prévio de sinal de marca, sendo 0s
examinadores estimulados a utilizarem-se de diferentes fatores levantados em cada caso. Nao
por outro motivo, até mesmo precedentes jurisprudenciais poderdo ser fundamento para o
exame de marcas, 0 que justifica um comparativo com o que pode ser feito especificamente
com relacdo a sinais notoriamente conhecidos.

Aliés, veja-se que as Diretrizes de Andlise de Marcas, ja em suas edi¢cdes de 2010 e
2012, impunham que o examinador levasse em consideragdo, no exame, elementos fornecidos
a ele em impugnacdes para saber se: a) Existe uma relacdo de concorréncia entre as empresas
ou as pessoas, em razao das atividades sociais desenvolvidas; b) O ato do depdsito configura
uma pratica contraria aos usos honestos em matéria industrial ou comercial; c) O impugnante
tem o direito alegado amparado por legislacfes especificas. Portanto, & possivel concluir que
as Diretrizes, ja em mais de uma década de edicOes atualizadas, sempre previram que o INPI
teria capacidade e competéncia para avaliar o contetdo de impugnac6es tendo por base 0s
Arts. 126 da LP1 e 6 bis da CUP.

Relevantes previsbes, de enorme semelhanca, podem ser identificadas, até mesmo,
para exames de outros ativos de Propriedade Industrial, conforme se verifica de normativo

mais recente: 0 aguardado Manual de Desenhos Industriais, instituido em 08/01/2019 pela
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Resolucdo INPI/PR n° 232/2019 — passando a vigorar em 09/03/2019 — trazendo maior
previsibilidade e seguranca juridica no exame e na protecao desses importantes ativos.

O documento prevé, em seu capitulo 5.2, que, apos a fase de analise formal, e, caso o
desenho industrial seja considerado registravel, serd iniciado o exame técnico e analisar-se-ao
“o0s desenhos ou fotografias dentro dos critérios de resolucdo gréfica (as imagens apresentam
boa qualidade?), suficiéncia descritiva (as imagens representam o desenho industrial de modo
claro e suficiente?) e coeréncia entre as vistas (as imagens estdo consistentes entre si?). A
verificacdo de elementos alheios ao escopo da prote¢do também ocorre nessa etapa”.

Sem surpresas, considerando as caracteristicas desse ativo, a Diretriz também autoriza
a andlise de desenhos ou fotografias, eis que constituem os elementos mais importantes do
pedido, capazes de mostrar o objeto reivindicado de maneira clara e nitida. Os desenhos ou
fotografias poderdo ser apresentados em cores, em preto e branco ou em escalas de cinza.

A relevancia de tais desenhos e fotografias, dentro do trabalho a ser realizado pelo
examinador, ganha destaque quando o documento define que “a configuracdo inicial do
desenho industrial requerido ndo podera sofrer acréscimos ou alteragfes”, a menos que haja
“correcdes requeridas por meio de exigéncia direcionada aos desenhos ou fotografias do
pedido”, destinadas a correcdo de irregularidades nas figuras e/ou melhor visualizacdo do
objeto.

Ainda, nos pedidos de registro de configuracdo aplicada a objeto tridimensional, os
desenhos ou fotografias deverdo representar o desenho industrial de maneira clara e
suficiente, em conformidade com o paragrafo Unico do art. 104 da LPI, por meio de uma
perspectiva e nas vistas ortogonais que se fizerem necessarias a caracterizacdo do objeto
requerido (anterior, posterior, laterais, superior e inferior).

Ou seja, o INPI ndo apenas positiva, mas estende a previsdo de exame de provas
substanciais, até mesmo, para outros ativos cujo dnus da andlise a lei Ihe outorga. As imagens
e 0s desenhos séo etapas primordiais do rito a ser tomado pelos examinadores, restando ainda
mais justificavel a proposicdo de que esse juizo de preponderancia seja estendido para outras

situacOes especificas, conforme o objeto do presente estudo.

5 CONCLUSAO

Como visto, dentre os ativos de maior importancia na tutela da propriedade intelectual

estd a marca, especialmente porque sua principal conceituacdo — a saber, sinal visualmente
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perceptivel — e sua principal funcdo — isto €, atribuir e garantir distintividade — comp6e uma
relacdo simbiotica de nobreza e singeleza, de complexidade e desembaraco. O manejo correto
da marca permite controlar, a0 mesmo tempo, a identidade de produto, a identidade
corporativa de seu titular, o controle sobre sua boa vontade e reputacdo, e, até mesmo, a
capacidade de entrar em novos mercados.

Sem duvida, a distintividade é a principal funcdo das marcas, especialmente por ser
aquela que possui reconhecimento juridico. Porém, a importancia econdmica da funcao
publicitaria pode, em determinados casos, ser merecedora de reconhecimento juridico
compativel com a distintividade. Além disso, a marca ainda favorece o publico consumidor,
pois auxilia na certificacdo da origem comercial do produto ou servico adquirido, assim
evitando equivocos acerca de sua procedéncia.

A protecdo das marcas €, assim, de grande valia para a dindmica do mercado, na
medida em que viabiliza um ambiente de competicdo proficuo, sob a tbnica da livre
concorréncia, apto a garantir o fornecimento de produtos ou servicos com qualidade crescente
e precos decrescentes.

N&o por outro motivo, os casos de infragdo desse direito se caracterizaram como de
enorme impacto. A coOpia da marca por terceiros diminui diretamente seu potencial atrativo
diante dos consumidores, ja que, deixando de ser unica, aquela marca passa a ser s6 mais uma
dentre tantas outras, esvaziando seu apelo de seducdo e gerando danos a sua funcédo
publicitéria.

Os atos infracionais podem ser desde aqueles mais objetivamente previstos em lei,
como a associacdo indevida, até conjunturas de maior complexidade, a exemplo da confusao
reversa, em que o0 usuario anterior de uma marca vé, em determinado momento, sua marca
passando a ser utilizada por empresa maior do que ela para assinalar atividades afins,
ocorrendo um fendmeno em que o publico acredita que o usuario anterior € um copiador da
empresa de grande porte, perdendo a marca do usuério anterior o seu valor de identificag&o.

As situacdes como as narradas acima ganham contornos ainda mais realgados quando
afetam marcas cercadas de especial celebridade e destaque, a exemplo das marcas de alto
renome e das marcas notoriamente conhecidas. Compartilhando vérios pilares de protecéo —
CUP e TRIPs sendo os mais importantes deles — essas modalidades de marca também
traduzem intransponiveis diferengas, sendo a nossa lei vigente, de 1996, o diploma que

inaugurou mais bem fundamentada diferenciagéo.
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Tratando especificamente das marcas notoriamente conhecidas, sdo constantes alvos
de esbulhadores, que, sem surpresas, desejam percorrer um caminho mais facil no
convencimento do publico consumidor. E é justamente por esse motivo que sinais desse grau
de celebridade justificam protecdo juridica mais elevada: mitiga-se desde o enriquecimento
sem causa de terceiros que facam uso desautorizado do sinal, até a perda de interesse do
titular em manter a boa imagem de sua marca, deixando de investir tempo, esforco e capital
em inovagéo, melhoria da qualidade das atividades ofertadas e estabelecimento de uma maior
e melhor relagdo com o publico consumidor.

Em resumo, a tutela das marcas notoriamente conhecidas € capaz de repercutir, até
mesmo, no desenvolvimento econdmico e tecnolégico do pais, razdo de ser da prépria
protecdo positivada de bens industriais.

N&o é a toa que o artigo 6° bis, da Convencao da Unido de Paris — que inaugurou, no
final do século XIX, o resguardo dessa modalidade marcaria — em seu item 3 estabeleceu
regra excepcional. Determinou que, na hipdtese de registro ou utilizacdo de marca
notoriamente conhecida de ma-fé, o exercicio da pretensdo de declaracdo de nulidade do
registro de marca nao estaria sujeito a prazo prescricional e, portanto, seria imprescritivel:
“(3) Nao sera fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibicdo de uso de marcas
registradas ou utilizadas de ma fé”.

Ou seja, pela leitura do dispositivo, constata-se que, como Unico requisito exigido para
que seja reconhecida a imprescritibilidade da pretensdo de requerer o cancelamento, ou a
proibicdo de uso de marca, esta a demonstracdo de que houve ma-fé no registro, ou na
utilizacdo.

Outra conclusdo ndo pode haver sendo de que um dos escopos da norma foi,
justamente, punir aquele que praticar comportamento reprovavel, revelador de ma-fé,
permitindo que o registro obtido de forma fraudulenta seja declarado nulo a qualquer tempo.
De forma indireta, a norma acaba por proteger, também, o consumidor, exposto a confuséo
causada pelo copiador de marca com notoriedade.

Feitas tais ponderacdes, merecem especial holofote as ferramentas disponiveis para
restaurar o ardiloso status conquistado por titulares de sinais notoriamente conhecidos. Nesse
sentido, relembre-se que, de acordo com o art. 2° da Lei de Criagdo do INPI, exige-se da
autarquia a execucao das normas de propriedade industrial visando “a sua fungdo social,

econOmica, juridica e técnica”.
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Aliés, ndo custa lembrar que as normas que regulam a propriedade industrial, em
nosso pais, ndo se limitam a aplicacdo da LPI. Ou seja, ao INPI também cabera fazer valer
normas contidas em outros instrumentos legais, como, por exemplo, os decretos que
internalizaram CUP e TRIPS — sendo certo que, hoje, uma protecdo correta e efetiva de
marcas de alto grau de notoriedade ndo podera se esvair, também, da tutela da concorréncia
desleal e do enriquecimento ilicito.

E nesse diapasio que o trabalho passou igualmente a analisar, a fundo, o
comportamento do INPI na implementacdo de seu poder normativo interno. Afinal, apenas
com uma andlise aprofundada do ato administrativo é que se entende, por completo, a
exteriorizacdo da vontade da Administracdao Publica.

Mais especificamente, tratou-se de examinar, sob um viés histérico, comparativo,
empirico e qualitativo, em quais medidas a autarquia ja houve por bem regular exame interno
que envolvesse marcas notoriamente conhecidas, seja de oficio (Art. 126, 82, LPI), seja sob
provocacéo.

Além disso, de forma a incrementar a pesquisa, o trabalho também adentrou a seara do
que esta positivado (i) no USPTO e na EUIPO, acerca da marca notoriamente conhecida, de
forma a medir se tais experiéncias de protecdo divergem ou ndo do padrdo estabelecido
nacionalmente e (ii) em diretrizes internas do préprio INPI, ainda que disciplinando diferentes
ativos, visando delinear, a partir da propria pratica interna, fronteiras mais claras — e que
atribuam maior proporcionalidade/razoabilidade — ao exame que envolva essa modalidade de
marca.

A concluséo inexoravel é a de que o exame baseado no Art. 126 da LPI tem, ao longo
dos anos, encontrado pouco amparo por parte do corpo técnico competente por aqui. Quanto a
excecao legal prevista no Art. 126, § 2° da LPI — isto €, quando a autarquia atuou sem ser
provocada por um suposto titular de direito, a saber, em exame ex officio — apesar de situacoes
pontuais, 0s casos sdo ainda mais escassos, evidenciado que a tomada de decisdes, em casos
que tratam do tipo marcario em voga (que sdo comuns na area de Marcas), raramente leva em
conta um juizo de oportunidade e conveniéncia.

E de amplo conhecimento que a exteriorizagdo da vontade da Administracdo Publica
devera obedecer a regras e procedimentos especificos e tera por consequéncia a geragao de
efeitos juridicos. Ao mesmo tempo, deve-se ter muita cautela no ato que defere ou indefere

marcas para ndo ocasionar o desvio de sua finalidade e, por consequéncia, o posterior
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reconhecimento de sua invalidade, que, quando feito tardiamente, pode ocasionar danos
irreparaveis.

Também por isso, toda decisdo de mérito do exame de marcas deve conter,
necessariamente, a indicagéo dos fatos e fundamentos de direito que suportardo o comando
final da decisdo. Essa indicacdo dos fatos e fundamentos de direito é o motivo, que pode ser
vinculado ou discricionario. Independentemente de ser vinculado ou discricionario, ao apontar
a base legal que suportard a decisdo, 0 motivo apresenta uma das principais caracteristicas dos
atos administrativos: a tipicidade. Pela tipicidade, o motivo do ato administrativo deve
observar e apontar a lei, fundamentando e, por consequéncia, legitimando a deciséo.

Diante de todo o exposto, o presente trabalho se propGe, respeitosamente, a apresentar
a sugestdo de redacdo do que seria um ato normativo interno (Apéndice 1) tratando de exames
que envolvam marcas notoriamente conhecidas.

N&o se olvidou que o INPI deve, em suas decisGes de indeferimento de pedido de
registro de marca ou anulacdo de um registro, apontar qual a norma que sustenta o seu
entendimento. E que, nas situacdes de concessdo de pedido de registro, ou manutencédo de
registro ja concedido, devera observar todo o ordenamento juridico e concluir que o sinal ndo
infringe nenhuma norma de direito.

Assim é que se prop8e uma redacdo clara e objetiva — que trace um caminho mais
delineado para a protecdo desse tipo de marca, haja ou ndo provocacdo do titular — sendo
capaz de outorgar mais seguranca juridica, isonomia e efetividade aos envolvidos, haja vista a
relevancia desta modalidade de marca, e igualmente servindo como ferramenta na prevencéao
e repressdo da apropriacdo indevida de marcas notoriamente conhecidas no Brasil.

Dessa maneira, o trabalho pretende servir de consulta na construgdo de estratégias de
protecdo de titulares de marcas gozando de tal status, no Brasil. Afinal, quanto mais
elementos concretos existirem para a formulacdo dessas estratégias, mais elevada serd a
posi¢do do nosso pais na protecdo de signos famosos e no combate a fendbmenos negativos

COmMo 0 aproveitamento parasitario e a pirataria.
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APENDICE

APENDICE - MINUTA DE ATO NORMATIVO INTERNO

I A Convencdo Unido de Paris encontra-se
compreendida na previsdo do Art. 126, caput
e paragrafos, da LPI.

. O Art. 126 da LPI é uma excecdo ao
principio da territorialidade, mas ndo da
especialidade.

II. O paragrafo 2° do referido artigo autoriza, da
parte do examinador, exame substancial de
provas

Art. 1°. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade obsta o registro no INPI
quando o titular do direito aventado, ou o impugnante, for residente ou domiciliado em pais
signatario da CUP.

8 1° O caput ndo exclui a possibilidade de protecdo pelo Art. 124, XXIIl, da LPI, para
aquele titular sediado ou domiciliado em pais com o qual o Brasil mantenha acordo diverso
ou que assegure reciprocidade de tratamento, isto €, ainda que o pais em voga ndo seja
signatario da CUP.

§ 2° Entende-se por “acordo diverso” qualquer acordo internacional em matéria de
propriedade intelectual, celebrado pelo Brasil com quaisquer pessoas juridicas de direito
internacional, que contenha clausulas de protecdo extraterritorial de marcas notorias ou
que, a exemplo do Acordo TRIPS, contenha, entre suas disposi¢cdes, o principio do
tratamento nacional.

Art. 2°. O Art. 126 da LPI deve ser interpretado de forma restritiva, observado o principio da
especialidade.

Art. 3°. As regras de notoriedade internacional aqui dispostas também serdo observadas nos
casos de marcas de servico, fazendo jus a protecdo além do limite territorial (art. 126, § 1°, da
LPI).

Art. 4°. O impugnante, por meio de prova documental, deve comprovar que o requerente do
registro conhecia evidentemente a marca paradigma, recaindo-lhe, assim, o 6nus da prova.

8§ 1°. Néo sera considerada suficiente a mera alegacéo de exercicio de atividade empresarial
em area afim.

8 2° O impugnante que baseia suas alegacbes em marca registrada no exterior deve
comprovar a titularidade mediante apresentacdo de documentagéo pertinente, devidamente
traduzida.
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Art. 5° Por “prova documental suficiente”, entende-Se todo e qualquer documento que possa
caracterizar o conhecimento da marca no segmento de mercado idéntico ou similar, como por
exemplo:
a) Pesquisas de mercado, pesquisas de imagem de marca, planos de midias, matérias e
artigos em midias diversas, rankings e premiacfes reconhecidos na area de marcas,
comprovagéo de participagdo em eventos setoriais ou concorréncias;

b) Declaracbes da lavra de profissionais reconhecidos no nicho mercadologico em
destaque;

c) Copias de acdes ou citagBes judiciais relacionadas a defesa da marca;

d) Contratos em que figura como parte o titular da marca, onerosos ou ndo, desde que
incluam produtos ou servigos assinalados pela marca;

e) Quaisquer documentos que comprovem indubitavelmente o conhecimento da marca da
impugnante.

Art. 6°. O impugnante deve apresentar, sob pena de ndo serem conhecidas as alegacdes
fundamentadas no Art. 126 da LPI:

a) Residéncia ou domicilio em pais contratante da Convencao da Unido de Paris;

b) Legitimidade para impugnar;

¢) Fundamentacdo do seu pedido;

d) Atendimento ao disposto no 8 2° do art. 158 da LPI;

8§ 1°. No caso da alinea “d” acima, quando a marca em disputa for registrada no exterior em
nome de mais de um cotitular, deve ser comprovado o depdsito no INPI em nome de todos
0s cotitulares.

8 2°. Os cotitulares podem ser representados por apenas um deles.

Art. 7°. O examinador, sem provocacao, e havendo indicios claros de reproducdo de marca
notoriamente conhecida, pode resolver pelo indeferimento.

8 1°. O examinador pode se valer das alternativas oferecidas pelos sistemas informatizados,
conforme Manual de Marcas, inclusive pela rede mundial de computadores.

)i O examinador deve explorar as possibilidades e combinacGes de letras,
similaridades fonéticas, com atencéo a potenciais colidéncias ideoldgicas;

I O examinador deve buscar referéncias em dicionadrios nos casos de sinais em
idioma estrangeiro;
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[1) O examinador deve analisar as “decisdes pregressas”, isto €, o exame do historico
de decisdes, proferidas ndo apenas pelo 6rgdao, mas também pelo Poder Judiciario,
como critério para as decisdes;

IV) O examinador deve observar a pertinéncia e a confiabilidade das informacoes
obtidas comparando com outros meios, se possivel;

§ 2° A decisdo proferida com base no caput decorre de juizo de oportunidade e
conveniéncia, goza de presuncdo de legalidade, ndo configura violagdo aos principios da
isonomia, do contraditorio e da seguranca juridica, e beneficia o préprio Sistema de
Marcas.

8§ 3% O exame previsto no caput deve ser estimulado em todas as divisdes da Diretoria de
Marcas.

Art. 8° Seja no exame realizado de oficio, seja por provocacdo, o fato de haver relacdo
comercial entre as partes, e de tal relacdo ter se iniciado apés a data do depdsito do pedido em
voga ndo afasta a aplicabilidade do dispositivo legal, desde que o depdsito tenha ocorrido sem
o0 conhecimento ou autorizagdo do legitimo titular da marca.

8 1° De acordo com a vigéncia do contrato, deve o requerente do pedido ou titular do
registro diligenciar imediatamente junto ao INPI com o proposito de regularizar a questao,
desistindo do pedido, renunciando ao registro ou transferindo o pedido ou registro para o
legitimo titular, em observancia ao principio da boa fé, consagrado no art. 422, do Cédigo
Civil.
Art. 9° Seja no exame realizado de oficio, seja por provocacdo, poderdo ser formuladas
exigéncias ao depositante, no sentido de que forneca detalhes de autoria, originalidade e
autonomia na criagdo do sinal.

§ 1°. O depositante devera atendé-las no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados a partir
do primeiro dia atil subsequente a data de publicacdo da exigéncia.

§ 2°. Atendidas as exigéncias, o pedido sera publicado na RPI para eventuais manifestaces
de terceiros.

8 3° Caso a exigéncia tenha sido respondida no prazo, mas ndo tenha sido cumprida,
podera ser formulada nova exigéncia formal.

8§ 4° Os pedidos cujas exigéncias formais ndo forem cumpridas no prazo legal serdo
considerados inexistentes nos termos do artigo 157 da LPI.

Art. 10. As penas previstas no Art. 196, 11, da LPI, devem ser aumentadas no equivalente ao
dobro, nos casos de:

a) jater havido manifestacdo do INPI tendo por base o Art. 7°, alhures;

b) ja ter havido vinculo contratual entre as partes, incluindo, também, os casos de relagédo
comercial indireta, desde que comprovada documentalmente.



