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Da Marca Notoria a Marca de Alto Renome
Rosalina Corréa de Aradjo*

I- Apresentacdo

A MARCA DE ALTO RENOME - faz parte de um conjunto de inovagdes introduzidas no
direito da propriedade industrial brasileiro pela Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996, que

regula direitos e obrigagdes relativos a propriedade industrial, mormente conhecida como
LPIL Lei de Patentes.

A LPI brasileira resulta de um processo evolutivo decorrente das novas inclinagdes
econOmicas provindas de um quadro de globalizacdo, que passaram a exigir do Estado
brasileiro novos parametros legais para avaliacdo e protecdo das criacdes intelectuais num
contexto que transcende aos objetivos exclusivamente internos do pais.

Assim, a nova LPI procurou superar as dificuldades da anterior lei da propriedade
industrial, Lei n® 5.772, de 21 de dezembro de 1971, que instituiu o Cédigo da Propriedade
Industrial, entdo conhecido como CPI, que, principalmente, resguardada a sua época, era
altamente revestido de cardter ideoldgico, que inviabilizava, inclusive, a adaptacdo do
Brasil aos novos paradigmas da propriedade industrial e, por conseqiiéncia, o seu
reconhecimento como um pais que prima pelo desenvolvimento tecnolégico.

Por conseguinte, o objetivo central deste estudo estd delimitado a demonstrar alguns
aspectos que consideramos importantes para a compreensdo do tema proposto, da
sistemdtica de protecdo de marcas no Brasil na vigéncia do antigo CPI, para, destarte,
buscar demonstrar as especificidades da marca de alto renome, com vistas a sua aplicacao,
sem nos descurarmos, no entanto, de que objetivamos, aqui, unicamente, colaborar com a
formatacdo conceitual de tal instituto, que ainda estd por se definir, haja vista a sua
complexidade.

Para tanto, este trabalho estd dividido em duas partes, seguidas por uma conclusdo, que
tratardo, respectivamente, do contexto da protecdo legal marcaria no Brasil na vigéncia do
antigo CPI e do tratamento legal da marca de alto renome na vigéncia da nova LPL

II- Antecedentes Legais - panorama geral do CPI
O Cddigo da Propriedade Industrial - CPI, promulgado em 21 de dezembro de 1971,

visivelmente permeado por paradigmas protecionistas que norteavam a politica brasileira de
marcas, patentes e transferéncia de tecnologia, era antecedido pelo entdo CPI de 1945,



promulgado pelo Decreto-lei n® 7.903 de 27 de agosto, que nitidamente influenciou o seu
conjunto conceitual.

Os paradigmas que orientaram o CPI de 1971 sinalizavam uma tendéncia de
desenvolvimento baseada em modelos restritivos de protecdo, compreendidos pelos
principios do dominio publico, de caducidade e de decurso de prazo, cujo objetivo era
propiciar a internalizag¢do da tecnologia.

Esta tendéncia, ao contrdrio, ndo produziu os resultados esperados de desenvolvimento a
curto prazo, principalmente em relacdo a capacitagdo industrial com base em patentes
internacionais depositadas no Brasil, e transferéncia de tecnologia através de averbacdo de
contratos de fornecimento de tecnologia ndo patenteada, pois ndo lograram transformar o
processo de desenvolvimento por substituicdo de importagdo em um novo modelo de
desenvolvimento a partir da absor¢do da tecnologia origindria de patentes internacionais,
pois que ndo foram nem suficientemente utilizadas nem juridicamente incorporadas através
dos possiveis procedimentos - legitimos - da época . Da mesma forma, nao se verificou
plenamente eficaz o AN 15/75 , que tinha por objetivo viabilizar a absor¢do de tecnologia
negociada a partir de seus principios.

Com efeito, neste contexto, a marca, dada a sua natureza, na pratica ndo se dissocia da
patente ou do seu produto, também provocava conseqiiéncia restritiva a importacdo e a
absor¢do de tecnologia, em decorréncia, principalmente, da interpretagao dada ao principio
da anterioridade, que inviabilizava a aplicacdo dos principios insculpidos pelo art.6 bis da
Convencao da Unido de Paris - CUP, da qual o Brasil € signatario.

A sobreposicdo do principio da anterioridade aos principios da CUP, gerava conflito de
entendimento entre a marca notoriamente conhecida € a marca notéria. A primeira,
delimitada pelo principio da especialidade, era protegida pelo art. 6 bis da CUP, no
seguimento comercial ou industrial. A segunda, comprendida pelo principio da
territorialidade, era protegida pelo art. 67 do CPI que abrangia todas as classes.

A tendéncia do Poder Judicidrio naquela época, que garantia vigor ao art. 6 bis da CUP, nao
era seguida pela administracio em decorréncia, principalmente, das dificuldades
encontradas para delimitar e compreender, no contexto histérico do CPI de 1971, os
principios da territorialidade e da especialidade, provocando, por conseguinte, discussdes
tedricas sobre o alcance e aplicabilidade dos tratados sobre as leis internas, em especial
sobre o CPL

Por outro lado, a declaracdo de caducidade de marca estrangeira provocada pela
impossibilidade de cumprimento de prazos formais fixados para uso, decorrente de atos
que, dentro da politica de reserva de mercado, proibiam importagcdes, além de produzir
efeito restritivo ao desenvolvimento, também causava divergéncia entre a pratica
administrativa e as decisdes judiciais.

Neste contexto de politicas restritivas que limitavam o desenvolvimento tecnolégico e
econdmico do pais, foi promulgada a Constitui¢do brasileira de 5 de outubro de 1988, que
modificou profundamente o exercicio dos direitos da propriedade industrial,



circunscrevendo-os ao interesse social € aos modernos paradigmas desenvolvimento,
sustentado nos ordenamentos nacionais e internacionais.

Colocados estes aspectos, que contextualizam a protecdo da propriedade industrial no
Estado brasileiro na vigéncia da Constituicdo e do CPI anteriores, passaremos a analisar
alguns aspectos da sistematica de protecao de marcas a partir da Constitui¢cdo da Republica
de 1988 e da nova LPI, distinguindo as marcas de categoria especial, para que possamos
identificar as peculiaridades que envolvem e divisam a Marca de Alto Renome.

III - Limites da Protecao Marcaria
a - Sistemdtica Atual da Protecdo de Marcas no Brasil

A Constituicdo da Republica, de 5 de outubro de 1988, garantiu no art. 5° inciso XXIX, que
"a lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua
utilizacdo, bem como prote¢do as criagdes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes
de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Pais".

Com esta disposi¢do, a Constituicdo brasileira, em relagdo as patentes, assegurou ao autor
ndo propriamente a titularidade de um invento, mas um direito de uso comprometido com o
interesse social e com o desenvolvimento tecnolégico e econdmico do pais, cuja natureza €
um privilégio temporario, garantido por um certificado concessivo de uso exclusivo por
determinado periodo.

Em relacdo as marcas, observado os mesmos interesses, nao obstante, diferentemente das
patentes, a Constituicdo da Republica assegurou ao criador direito de propriedade, seja
sobre marca de produto ou de servigo, seja sobre qualquer outro signo distintivo, inclusive
os nomes de empresa que, providencialmente, cuidou de amparar, preenchendo uma
problematica lacuna da ordem juridica anterior que ndo os incluia como objeto de protecao
frente a marca registrada posterior.

A Constitui¢do brasileira atual tornou o pais mais factivel ao desenvolvimento apoiado nas
modernas tendéncias tecnoldgicas e de mercado, vinculando o legislador da nova LPI que
procurou, nesta seqiiéncia, também reprimir as falsas indicacdes geograficas e a
concorréncia desleal praticada através de marcas e patentes.

A LPI define marcas, no seu art. 122 como "sinais distintivos visualmente perceptiveis, nao
compreendidos nas proibi¢des legais”, classificando-as no art. 123 como marca de produto
ou servigco (aquela usada para distinguir produto ou servico de outro idéntico, semelhante
ou afim, de origem diversa); marca de certificacdo (aquela usada para atestar a
conformidade de um produto ou servico com determinadas normas ou especificacdes
técnicas, notadamente quanto a qualidade, natureza, material utilizado e metodologia
empregada). Esta marca, na forma do §3° do art. 128 s6 poderd ser requerida por pessoa
sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou servico atestado; e marca

coletiva (aquela que somente poderd ser requerida por pessoa juridica representativa de



coletividade, para ser usada para identificar produtos ou servicos provindos de uma
determinada entidade).

Quanto ao sistema de aquisicdo de marca, a LPI procurou manter a tradicdo legislativa
brasileira que condiciona a concessdo do registro ao cldssico principio atributivo que
assegura a titularidade pelo sistema de anterioridade de pedido, segundo o qual, a
propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido (art.129). A esta regra
coube uma excec¢do, prevista no §1° deste artigo, que estabelece direitos ao usudrio anterior,
segundo a qual, € facultado a "toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou do
depdsito, usava no pais, hd pelo menos seis meses, marca idéntica ou semelhante, para
distinguir ou certificar produto ou servigo idéntico, semelhante ou afim terd direito de
precedéncia ao registro.

Nao estdo compreendidas no conceito da nova lei, as marcas sonoras e as marcas olfativas.
Registravel no Brasil €, portanto, o sinal que for visualmente perceptivel. As expressdes ou
sinais de propaganda, anteriormente conceituadas no Titulo II da legislacdo anterior,
também nao foram absorvidas pela LPI.

b - Marca Notoriamente Conhecida, Marca Notéria e Marca de Alto Renome Marca
Notoriamente Conhecida

A marca notoriamente conhecida esta prevista na Convengao da Unido de Paris - CUP, art.
6 bis. Esta modalidade especial foi incluida neste documento quando da Conferéncia da
Revisdo de Haya, em 1925, que dispde: "os paises contratantes comprometem-se a recusar
ou a invalidar, seja de oficio, 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 reproducio ou
uma imitacdo suscetivel de produzir confusdo, de uma marca que a autoridade competente
do pais do registro considerar que € notoriamente conhecida como ja sendo a marca de um
cidaddo de outro pais contratante e utilizada para produtos do mesmo género ou de género
semelhante".

Através deste dispositivo, a marca origindria de um pais pertencente a unidao, que tenha
alcancado grande prestigio entre o publico em certo segmento do mercado, passou a ser
protegida extraterritorialmente, independente de registro no pais. Este tratamento especial,
que dispensa exigéncias impostas as marcas comuns, procedentes ou ndo do exterior, visa
evitar no mercado internacional a utiliza¢do indevida da marca por terceiros, mesmo em
decorréncia da aplicacao do principio da anterioridade.

O principio da anterioridade, admitido nos paises que adotam o sistema juridico continental
europeu, é excepcionado pela aplicacdo do art. 6 bis que protege as marcas notoriamente
conhecidas. Atualmente, a prote¢do destas marcas também se legitima pela necessidade de
resguardd-las nos mercados emergidos do processo de formacdo de blocos e da
globalizacdo das relacdes comerciais, onde a reproducdo de marca estrangeira nao
autorizada € mais suscetivel de ocorrer.



Assim, os paises da Unido se comprometem a recusar ou a invalidar o registro de marca de
fabrica ou de comércio (ou servigo), pertencente a terceiro amparado pela CUP que
reproduzir, imitar ou traduzir, de forma a provocar confusdo com marca que a autoridade
competente do pais de uso ou onde foi requerida a protecao, considere que € notoriamente
conhecida e utilizada para identificar produtos idénticos ou similares.

Para a obtenc¢do de tal protecdo, € necessdrio, que o pais de origem do registro seja membro
da Unido. A CUP, todavia, limita essa protecdo especial as marcas de fébrica e de
comércio, 0 que, entretanto, ndo impede que os membros possam estendé-la as marcas de
servico. O Acordo TRIP's estende esta protecdo especial as marcas de servi¢o, na forma do
art. 16.2, que estabelece: "O disposto no art. 6 bis da Conveng¢do da Unido (1967) aplicar-
se-4, mutatis mutandis, aos bens e servigos [...]". O que é plenamente aplaudido, devido,
principalmente, a dindmica do contexto evolutivo do desenvolvimento tecnoldgico atual.

O CPI de 1971, ndo previu prote¢do para as marcas notoriamente conhecidas, o que
provocou inimeras demandas judiciais, pois o INPI, na sua vigéncia nao aplicava o art 6
bis da CUP. A LPI, no seu art. 126, a previu, estabelecendo que "a marca notoriamente
conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6 bis (I), da Conveng¢ao da Unido de
Paris para a Protecdo da Propriedade industrial, goza de protecdo especial,
independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil", estendendo
esta protecdo as marcas de servico, como estd no §1° deste artigo. Inovadoramente, a LPI
determinou que o INPI poderd indeferir de oficio pedido de registro de marca que
reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

A marca notoriamente conhecida foi absorvida pela LPI brasileira circunscrita ao principio
da especialidade, da mesma forma em que também foi reconhecida pelas diversas
legislacdes européias. Assim, a LPI reconhece prote¢do a marca notoriamente conhecida no
ramo da atividade, seja de produto ou de servico, independentemente de estar previamente
depositada ou registrada no Brasil, reprimindo, inclusive de oficio, a sua imitagdo ou
reprodugdo, mesmo que parcial.

A LPI demonstra que a politica de protecdo marcaria no Brasil evoluiu e, atualmente, se
encontra em perfeita sintonia com o acordo TRIPs, que amplia a prote¢do conferida pela
CUP a marca notoriamente conhecida, principalmente quando estabelece no art. 16.3, que
"o disposto no art. 6 bis da CUP (1967) aplicar-se-4, mutatis mutantis, a servicos" e no art.
16.2 quando explicita: "ao determinar se uma marca é notoriamente conhecida os membros
levardo em considera¢do o conhecimento da marca no setor pertinente do publico, inclusive
o conhecimento que tenha sido obtido naquele membro, como resultado de promog¢ao da
marca".

Marca Notoria

O CPI de 1971 previu também a marca notdria, no seu art. 67, que dispds: "a marca
considerada notdéria no Brasil, registrada nos termos e para os efeitos deste Cdodigo, terd
assegurada protecdo especial, em todas as classes, mantido registro proprio para impedir o
de outra que a reproduza ou imite, no todo ou em parte, desde que haja possibilidade de



confusdo quanto a origem dos produtos, mercadorias ou servicos, ou ainda prejuizo para a
reputacdo da marca".

A marca notoria do CPI brasileiro, ao contrario da marca notoriamente conhecida da CUP,
para ser reconhecida dependia de declaracdao de notoriedade, na forma do Ato Normativo n°
046/80 do INPI . Para obter a declaragdao (anotagdo) de notoriedade, o requerente deveria
instruir um requerimento com as seguintes informagdes: "item 3 - a- valor da marca no
ativo da empresa; b- valor dos gastos em propaganda diretamente relacionadas com a
marca; c- abrangéncia de mercados interno e externo, com numero estimado de
consumidores e esclarecimentos de sua participacdo relativa no setor; d- enumeracao das
empresas nacionais e estrangeiras que utilizam a marca, e sua relacdo com as alineas b e c;
e- enumeracdo de paises em que a marca se encontra registrada; f- data inicial do uso
efetivo da marca no Brasil, acompanhada de documentacdo comprobatdria possivel".

O procedimento (anotacdo) para declaracdo de notoriedade ou reconhecimento da marca
como notdria era altamente complexo, sobrestava o andamento dos pedidos posteriores de
registro de marcas idénticas ou similares em qualquer classe, e, era, decidido, basicamente,
com fundamento na intima convic¢ao da autoridade que apreciava o pedido.

A marca notdria alcancava protecdo em todas as classes, provocando, por conseguinte,
correspondente  restricdo a liberdade de utilizagcio do signo por terceiros,
independentemente de ser a atividade idéntica, semelhante ou afim. Dada a sua extensao,
era considerada excecao ao principio da especialidade.

Neste sentido, administrativamente entendia-se como marca notdria, apta a receber
protecao 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.

A LPI, em suas disposi¢des, ndo recepcionou do CPI esta modalidade especial de protegao,
encerrando, definitivamente, os conflitos entre a prética do antigo CPI e as regras da CUP.

Marca de Alto Renome

A LPI revogou a marca notdria, anteriormente prevista no art. 67 do CPI (que excepcionava
o principio da especialidade e atribuia protecdo especial em todos 0s seguimentos) e, ao
lado da marca notoriamente conhecida, insculpida pela CUP e posteriormente ampliada
pelo TRIPs (cuja protecdo se dd no ramo de atividade) instituiu, amparada, todavia, na
excecdo ao principio da especialidade, a marca de alto renome no art. 125, que dispde: "a
marca registrada no Brasil considerada de alto renome serd assegurada protecdo especial,
em todos os ramos de atividade".

A marca de alto renome da LPI pode, a principio, ser considerada como uma marca
registrada no Brasil, que disponha de autoridade incontestavel, decorrente de sua tradicdo e
qualificagdo no mercado, que a leve a merecer distin¢ao extraordindria, capaz de justificar a
necessidade de sua extensdo a todas as classes de atividades, seja de produto ou servigo.



Esta marca especial, incluida pela LPI, ji era conhecida e amplamente acolhida nas
legislacdes européias, embora ndo tenha, contudo, obtido seu reconhecimento no ambito da
CUP, principalmente "em fun¢do da discussao ocorrida durante a celebragdao do Convénio
de Lisboa, quando houve a tentativa de estender, sem sucesso, a protecdo primeiramente
idealizada para o conceito de marca notoriamente conhecida também para produtos nao
semelhantes".

Embora tenha, a legislag@o brasileira, acolhido a marca de alto renome na LPI de 1996,
ainda ndo foram definidos os critérios a serem adotados para tal reconhecimento. Mas ja
existe sinalizacdo no sentido de se estabelecer procedimentos burocréticos para este fim.
Contudo, ndo obstante ainda seja matéria controvertida no ambito administrativo e no
circulo dos interessados, o Poder Judicidrio ja se adiantou e declarou a primeira marca de
alto renome no Brasil, acolhendo posicionamento favoravel do INPI, que seguiu os
parametros de analise da extinta marca notdria do antigo CPIL.

Nao obstante o longo caminho que ainda falta para ser percorrido, tem-se procurado
legitimar a existéncia da marca de alto renome relacionando-a a caracteristicas que
comprovem seu vasto prestigio no mercado nacional ou estrangeiro que correspondam,
notadamente, a qualidade de um determinado produto, adquirida a partir de sua antigiiidade
ou até mesmo de sua proximidade do publico através dos meios de comunicagao.

Entretanto, ndo podemos perder de vista, que a marca de alto renome ndo € a marca notoria,
principalmente porque o sistema que adotou a marca notdria era o da vigéncia do antigo
CPI de 1971, cujos paradigmas eram absolutamente diversos dos que norteiam a atual LPL
Assim, se na vigéncia do antigo CPI era politicamente vidvel para o desenvolvimento
brasileiro a catalogagdo de determinadas marcas registradas no Brasil, atualmente, esta
imposicao burocratico-administrativa nao se justifica, principalmente no contexto da nova
politica de desenvolvimento, que vem sendo implantada desde a promulgacdo da
Constituicio de 1988, especialmente em relagdo ao conhecimento tecnoldgico, que
dispensa qualquer excepcionalidade protecionista, que no passado acabou por inviabilizar a
aplicacdo da legislacdo internacional.

IV- Conclusao

Finalmente, como procuramos demonstrar, a marca de alto renome ndo € a marca
notoriamente conhecida instituida pela CUP e reconhecida dentro do principio da
especialidade, nem poderd se tornar, todavia, a marca notéria do antigo CPI, que
excepcionava o principio da especialidade.

E importante ter claro, que a possivel identificacdo de elementos comuns entre elas, ndo
tem o conddo de torna-las sindnimas.

Como também, que o art. 125 da LPI ndo € - nem podera vir a se tornar - um retorno ao
antigo sistema marcario imposto pelos paradigmas que nortearam o CPI de 1971.



A marca de alto renome, seguramente, ainda se encontra como um conceito vazio a
depender, no seu preenchimento, da sensivel atividade cognoscitiva da autoridade, na
medida do correspondente exercicio do direito subjetivo.

Como um vaguedad ela deverd sempre permanecer, para que possa flutuar entre a dinamica
do desenvolvimento e os paradigmas do estado democrético de direito, que a Constituicao
de 1988 fez questdo de incluir nos dispositivos referentes a propriedade industrial.

Por esta razdo, ndo se apresenta factivel vislumbrar a possibilidade de mapear e cristalizar
previamente a compreensiao da marca de alto renome que, por certo, nao sé distanciaria a
LPI dos modernos paradigmas que a ancorou, mas também provocaria a instauracdo de um
sistema onde nao se coibiria ofensa a direito, mas se imporia restri¢do ao exercicio de
direito.

No contexto da atual Constituicdo da Republica e da moderna LPI, é possivel concluir que
o estabelecimento efetivo do devido processo legal € mais eficaz na protecdo de marcas
especiais que o preenchimento de formuldrios ou de requisitos estaticos destinados a anélise
burocrética.
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