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RESUMO

O presente trabalho versa sobre os principais institutos de prote¢do da marca notoriamente
conhecida no cenario brasileiro por intermédio da lei nacional 9.279/96, e no plano
internacional por meio da Convengao da Unido de Paris, a qual o Brasil ¢ participante. Com
1sso, esta pesquisa sera construida a partir do método dedutivo, porque sera erguida com base
em analise das particularidades da marca: suas espécies, importancia e significado no contexto
juridico, econdmico e social da atualidade. Pretende ainda, explorar as caracteristicas inerentes
as marcas notérias e enfrentar questdes concernentes a sua prote¢do. E, por fim, busca
apresentar julgados para averiguar como a marca notoriamente conhecida pode ser protegida
no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Direito de propriedade industrial. Marca notoriamente conhecida.
Legislagdo. Protecao.
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ABSTRACT

This work is about the mainly institutes of protection of the well-known brands in the scenario
of the Brazilian legislation by the mediation of the national law n° 9.279/96, and in the
international scenario by means of the Paris’ Union Convention, which Brazil is a participant.
Thereby, this research will be constructed in the deductive method, because it will be upraised
based on analyzes and particularities of the brand, such as, its specie, importance and meaning
in the legal, economic and social contexts nowadays. The research also aims to explore the
characteristics inherent to notorious brands and to address issues concerning its protection.
Lastly, the research seeks to present judgments to verify how brands could be protected in
Brazil.

KEYWORDS: Industrial property law.Well-knownbrand. Legislation. Protection.

INTRODUCAO

McDonald’s, Burger King e Bob’s. Qual o significado dessas palavras? Ao que elas
nos remetem? De entrada, esses vocabulos sdo marcas, sinais distintivos, signos ou simbolos.
Ademais, nos remetem a alimentos, tais como, batata frita, hambuarguer, milk shake e outros
aperitivos ofertados no mercado de consumo por redes de restaurantes especializados em fast-
food.

Apesar de oferecerem produtos e servigos semelhantes € interessante notar que as
empresas acima citadas possuem mercadorias com caracteristicas proprias, por exemplo, a
batata frita de uma pode ser melhor do que a da outra. Logo, a forma como o consumidor vai
distinguir qual ¢ a batata frita de sua preferéncia, se dara através do sinal aposto no
estabelecimento onde o produto serd comercializado.

Portanto, a empresa com maior ¢ melhor investimento na qualidade de seus
produtos estard em destaque e por consequéncia agregard mais clientes conquistando a
retribui¢dao do investimento feito.

Nesse cendrio o presente trabalho tem o intuito de analisar, em dmbito geral, o que
¢ uma marca e como ela pode ser protegida. Assim, em sequéncia, almeja compreender a
protecdo da marca notoriamente conhecida, sendo definida como aquela com grande
reconhecimento em seu ramo de atividade. Ademais, se busca demonstrar a importancia deste

signo para o Direito e sua relagdo com a Economia, em razdo do fato de servir como instrumento
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de forga 4 livre concorréncia, pois garante investimentos, acréscimo econdmico e a ascensao de
paises em desenvolvimento.

Em ambito juridico a marca ¢ o sinal distintivo visualmente perceptivel, nao
podendo estar compreendido nas proibi¢des legais. J4 no dmbito econdmico, os simbolos
quando distinguem produtos e servicos de outros semelhantes possibilita o retorno financeiro
do investimento feito pelo agente econdmico ao introduzir o produto no mercado.

Devido a livre concorréncia, as empresas precisam de produtos e servigos de
qualidade para manter-se no ambito consumerista. Pois, quando uma marca se estabelece no
mercado de consumo ela se torna conhecida pelos usuarios em razdo de suas qualidades e
caracteristicas proprias. Dessa forma, ao longo do tempo, essa mesma marca pode vir a se tornar
notdria, por conseguinte o proprietdrio cria grande estima por seu sinal distintivo, sendo
essencial requerer e garantir sua protecao adequada para evitar ou se preparar caso a marca
venha a ser usada por outros que desejem se aproveitar ilicitamente de sua estabilidade no
mercado promovendo a concorréncia desleal.

E preciso lembrar, nossa patria ainda esta em desenvolvimento, e a maior parte dos
investimentos cuja contribuicao auxilia no crescimento do pais sdo realizados por empresas
privadas representadas por um simbolo ou sinal distintivo. As grandes empresas tem em seu
sinal distintivo a garantia da qualidade e origem de seu produto ou servigo a ser aderido pelo
publico consumidor.

Sendo assim, € primordial analisar como o instituto da marca € aplicado no Estado
brasileiro. Para tanto, se faz necessario conhecer o regimento juridico concernente a prote¢ao
das marcas frente o resguardo da garantia de sua fun¢do, qual seja, distinguir um produto ou
servi¢o de outro idéntico.

Do ponto de vista juridico, o Brasil se preocupou em legislar sobre o Direito
marcario no intento de corroborar tratados dos quais ¢ signatario, como, a Conveng¢ao de Paris
para a protecdo da propriedade industrial e o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio - TRIPS.

Além disso, no plano nacional a prote¢do & marca ¢ regulada, como garantia
individual e cldusula pétrea, pela Constitui¢ao federal de 1988 em seu artigo 5°, inciso XXIX,
enquanto, no plano infralegal, restou a lei 9.279/96 esmiugar e expor os direitos e obrigagdes
relativos & propriedade industrial. Portanto, referidas legislagdes sao o chamariz para garantir a

realizacdo de investimentos no territorio brasileiro.
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Por todo o explanado, a presente pesquisa sera formada a partir do método dedutivo,
porque analisara as particularidades das marcas, sua importancia no contexto juridico, social e
econdmico e em especial abordard como se dd a protecdo da marca notoria, sua relevancia e
caracteristicas proprias. Buscando, ao final, apresentar e analisar julgados com a abordagem do
tema em voga. Toda essa busca serd feita com a exploragdo, conhecimento e raciocinio de
diversos pontos de vista doutrinarios, com certa énfase estudaremos doutrinadores, tais como,
Denis Borges Barbosa, André Luiz Santa Cruz Ramos, Gladston Mamede, Fabio Ulhoa Coelho

e Marlon Tomazette.

1. MARCAS

O presente capitulo tem o intuito de analisar e apresentar um breve historico sobre
como surgiu o direito da propriedade industrial, juntamente com a formacao do conceito e a
compreensdo da funcdo da marca segundo as legislacdes pertinentes, € suas especificagoes,

além de abordar sua relevancia juridica, social € econdmica.

1.1. BREVE HISTORICO CONCERNENTE AO SURGIMENTO DO DIREITO DE
PROTECAO A PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Ao longo da histéria as pessoas ndo tinham a preocupagdo de proteger seus
inventos, contudo apos a Revolucdo Industrial essa realidade comegou a mudar, conforme
suscita Ramos®..] a humanidade, surpresa com a mudanga nas relagdes econdmicas provocadas
pela passagem do sistema artesanal para a industria, atentou para a inexoravel realidade de que
a criagdo era o grande instrumento de poder e riqueza.” E assim comegou o desenvolvimento
do direito de prote¢do da propriedade industrial.

Contudo, existiram outros momentos, antes da Revolucao Industrial, onde percebe
se um vislumbre do que seria a protecao de um invento, esses se deram na cidade de Bordeaux,
na Franga em 1236, onde foi concedido a Bonafasus de Sancta e Companhia o direito de
explorar de forma exclusiva, durante 15 anos, o método flamengo de tecer e tingir tecido de 13*,
e, na Inglaterra, com a edi¢do do Statute of Mopolies em 1623 que prestigiou as “inovacdes nas
técnicas, utensilios e ferramentas de produgdo. O inventor passou a ter condi¢oes de acesso a

certas modalidades de monopolio concedidas pela Coroa, fator essencial para motiva-lo a novas

3 RAMOS, 2016.
4 Ibidem.
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pesquisas e aprimoramentos de suas descobertas” *Um momento marcante para o surgimento
dos direitos concernente as protecdes das criagdes, foi em 1883, num encontro entre nagdes
cujo intuito foi o de uniformizar e estabelecer os alicerces para a defesa dos direitos da
propriedade intelectual e industrial no plano internacional, esse encontro foi a Convengao de
Paris®. Nesta Convengdo, segundo Coelho (2016, p. 168), foi onde ficaram consolidadas novas
perspectivas e diretrizes sobre como lidar com os direitos e obrigagdes acerca das invengdes e
dos sinais distintivos’.

Como visto a Convengao de Paris estabeleceu as bases de protecdo da propriedade
industrial enquanto um dos ramos do direito, e da espécie, a propriedade intelectual. Assim
sendo, o fator diferencial entre esses institutos, de acordo com Ramos, € que a primeira protege
o direito do inventor e esta interligado ao Direito Empresarial, enquanto a outra protege o direito
do autor estando vinculado ao Direito Civil®.

O Brasil foi um dos paises pioneiros na constru¢do do direito a protecdo da
propriedade industrial, pois fez parte da criacdo da Convengdo de Paris e manteve em quase
todas as constituicdes brasileiras a reserva desse direito’.

Outrossim, em ambito internacional, hd um acordo cujo o Brasil ¢ membro, sendo
denominado TRIPS'?. Referido acordo tem como objetivo eliminar as barreiras existentes no
ambito do comércio internacional, e promover a aplicagdo eficaz do direito de protecdo da
propriedade intelectual de forma que este nao se torne obstaculo para o comércio entre os paises
signatarios.

Atualmente, a Constituicdo de 1988 aponta em seu art. 5.°, inciso XXIX, que “a lei
assegurard aos autores dos inventos industriais privilégio temporario para sua utilizagdo, bem

como protecdo as criagdes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas € a

¢ RAMOS, 2016.

A convengdo de Paris, pela abrangéncia que conferiu ao conceito de propriedade industrial, consolidou uma nova
perspectiva para o tratamento da matéria. Os direitos dos inventores sobre as invengdes, € os dos empresarios sobre
os sinais distintivos de sua atividade, juntamente com as regras de repressdo a concorréncia desleal, passaram a
integrar um mesmo ramo juridico.

8§ RAMOS, 2016.

% Como bem observa RAMOS (2016, p.175), a nossa primeira Constituigio ja sugeria isso: No plano
constitucional, quase todas as Constitui¢des brasileiras, ao longo de nossa historia,cuidaram do direito de
propriedade industrial. A nossa primeira Constitui¢do, a de 1824, ja se referia a prote¢@o da propriedade industrial,
em seu art. 179, inciso XXVI, que assim dispunha: “os inventores terdo propriedade de suas descobertas ou das
produgdes. A lei lhes assegurara um privilégio exclusivo e temporario ou lhes remunerara em ressarcimento da
perda que hajam de sofrer pela vulgarizagao™.

19 Em inglés: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, em portugués: Acordo sobre
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (tradugdo nossa).
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outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnologico e
econdmico do Pais”.

Continuamente, em ambito nacional, o Brasil continua a ser um pais com viés
protetivo, tendo, inclusive, uma lei propria que regula direitos e obrigacdes relativos a
propriedade industrial, ¢ a Lei n® 9.279 (Lei de Propriedade Industrial — LPI) de 14 de maio de
1996.

Portanto, enquanto um dos bens da propriedade industrial, a marca resta
devidamente protegida, seja no cendrio brasileiro, pela Constitui¢do do Brasil de 1988 e pela
lei LPI, seja no cendrio internacional, pela Convengdo de Paris e pelo acordo do TRIPS. De
modo que, em sequéncia, a marca serd analisada com maior profundidade, desde seu conceito

até sua relevancia para o desenvolvimento de um pais.

1.1.1. Conceito e fungdo da marca

Segundo o art. 122 da LPI, a marca ¢ um sinal distintivo visualmente perceptivel,
desde que ndo esteja entre as proibi¢des legais. Esse conceito extraido da lei revela o conceito
de marca e quais os sinais podem ser registrados no cendrio brasileiro. Partindo desse
pressuposto estdo de fora da protecdo, as marcas de cheiro, gosto ou som. Nesse sentido,
Tomazette!! menciona o fato de “no direito Brasileiro, o artigo 122 da Lei 9.279/99 afasta o
registro de marcas olfativas, gustativas ou sonoras, exigindo o carater visual nas marcas”. Ainda
assim, o artigo 123 da mesma lei amplia o conceito de marca para além de distinguir, permitir
a marca de certificacao ou coletiva.

A func¢do da marca emerge de seu conceito, pois ela serve como sinal distintivo de
produtos ou servigos e ainda indica sua procedéncia. Além disso, para o possuidor da marca
essa fungdo ¢ de grande relevancia, pois, para o empresario a fungdo de distinguir da marca ¢
de suma importancia, visto que atrai clientela e resguarda o interesse do consumidor quanto a
qualidade ou proveniéncia de determinado produto ou servigo 2,

Denis Borges Barbosa reporta que no inicio tradicionalmente ao designar um
produto ou servico a marca servia para identificar sua origem, porém com 0O seu uso em
propagandas ela além de indicar a origem ainda incita o consumo e valoriza a atividade

empresarial de seu titular '°.

12 Ibidem.
13 BARBOSA, 2018.
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Com isso, para que um sinal seja considerado marca no Brasil, ele precisa distinguir
produto e indicar servigo de forma perceptivel visualmente. Assim, a sua fung¢ao distintiva e de
indicacdao de procedéncia resguardara os direitos do titular da marca bem como protegera os

interesses do consumidor 4.

1.1.2. Especificagdes da marca

As marcas, segundo o art. 123 da LPI, podem ser especificadas quanto ao seu uso,
como sendo, marca de produtos ou servigos, marca coletiva e marca de certificagdo. Ja quanto
a forma de sua composi¢ao, para fins doutrinarios, as marcas sao classificadas em: nominativas,
figurativas, mistas e por fim, tridimensionais. Quanto a origem, as marcas podem ser brasileiras
ou estrangeiras'>.

Desta feita, a marca de produto ou servico ¢ aquela usada para distinguir produto
ou servico de outro idéntico, semelhante ou afim, mas com origem diversa. Para tanto, tomemos
como exemplo, algumas marcas de produtos ou servigos os nomes tais quais, Coca-Cola,
Brastemp, Embratur, Apple, Samsung, dentre outros.

Por outro lado, a marca de certificagdo ¢ usada para atestar a qualidade de um
produto ou servigo conforme estabelecido em determinadas normas ou especificagdes técnicas,
como, por exemplo, o selo Unico oficial do Sistema Brasileiro de Avaliacdo da Conformidade
Organica que ¢ dado aos produtos organicos credenciados no Ministério da Agricultura'®.

Restando apenas tratar sobre a classificagdo da marca quanto ao uso. Assim, se um
produto ou servico ¢ oferecido ao publico por membros de uma entidade, aqueles podem
receber uma marca coletiva. Pois, sua “[...] fun¢@o ¢ garantir a qualidade, origem e natureza de
certos produtos ou servicos de membros de uma determinada entidade. Exemplo: cooperativa
agropecuaria de Boa Esperanga” !”.

Conforme sua composi¢do a marca pode ser nominativa: sdo 0s sinais compostos
sO por palavras, letras, nimeros, expressdoes ou que combinem esses simbolos denominados de

nominativos. Nesse sentido, segundo Santa Cruz, “as marcas nominativas sdo as criadas a partir

¥ TOMAZETTE, 2017.

S TOMAZETTE, 2017.

16 André Luiz Santa Cruz Ramos (2016. p. 243) averigua que: marca de certificagdo, por sua vez, é aquela que
atesta a qualidade de determinado produto ou servico conforme normas técnicas estabelecidas por institutos
especializados, os quais podem ser de natureza governamental ou apenas credenciados pelos o6rgdos oficiais
competentes. Esta regulada no inciso II do art. 123 da LPI.

7 TOMAZETTE, 2017.
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de palavras e/ou niimeros ou combina¢do de palavras e numeros. Podem ser expressoes ja
existentes ou criagdes originais” '®. Exemplo: 51, Coca-Cola, Brastemp entre outros.

No concernente as marcas figurativas, essas sao formadas por imagens, desenhos,
figuras ou qualquer outro sinal distintivo. Enquanto as marcas mistas sdo formadas por sinais
linguisticos e desenhos, ou seja, sua composicao se da pela combinagdo das formas nominativa
e figurativa.

Quanto a composicao, restam ainda as marcas em forma tridimensionais, as quais,
segundo Negrdo, sdo “apresentada nas varias dimensodes visuais, com desenhos em vista frontal,
lateral, superior, inferior, ou em algumas delas e em perspectiva” '°. Complementando este
ponto de vista, Tomazette diz que, “elas sao constituidas pela forma plastica de produto ou de
embalagem, cuja forma tenha capacidade distintiva e esteja dissociada de qualquer efeito
técnico” 2.

Em deslinde, resta analisar os aspectos quanto aos sinais distintivos da origem.
Dessa forma, a marca ¢ de origem brasileira “quando ¢ regularmente depositada no Brasil, por
pessoa domiciliada no pais” 2!

Por outro lado, a marca ¢ de origem estrangeira quando: a) ¢ depositada no Brasil
por pessoa ndo domiciliada no pais; b) ¢ depositada em pais que faga parte de acordo ou tratado
do qual o Brasil ¢ membro ou signatdrio, ou também pode ser depositada em organizagao
internacional da qual a nagdo faga parte, neste caso essa marca deve ser depositada no territdrio

nacional dentro do prazo estipulado pelo acordo ou tratado, com a devida reivindicagdo de

prioridade concernente a data do primeiro pedido 2.

1.2. ARELEVANCIA DA MARCA

Habitamos um pais cuja economia ¢ pautada frente o viés capitalista, assim sendo,
a maioria das pessoas envolvidas com a atividade comercial e/ou com a atividade industrial
concentra entre seus inameros objetivos, principalmente frente seu arduo trabalho, o lucro.

O lucro ¢ obtido através do consumo, este, por sua vez, acaba se realizando, muitas
das vezes em razdo da marca exposta no produto. Assim, como observa Lélio Denicoli Schmidt,

“sdao as marcas que tornam a concorréncia possivel, ao permitirem que o consumidor possa

18 RAMOS, 2016.

19 NEGRAO, 2015.

20 TOMAZETTE, 2017.
21 Tbidem, 2017.

22 TOMAZETTE, 2017.
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9
diferenciar as mercadorias e escolher o que deseja” 2, logo, o capitalismo niio se movimenta
sem uma sociedade de consumo, portanto, as marcas t€m um importante papel na economia de
mercado, pois elas promovem e instigam a concorréncia.

Assim, por meio da concorréncia a economia se desenvolve, pois os concorrentes
precisam estar atentos aos produtos ofertados ao publico . E interessante notar que a fungo
principal da marca ¢ a de distinguir produtos e servigcos de outros semelhantes, fator capaz de
promove a competicao entre os concorrentes, pois os fabricantes fazem questao de tornar os
seus produtos diferentes dos demais para tentar convencer o consumidor da sua melhor
qualidade.

A vista disso, para se manter no mercado, uma empresa precisa superar a
concorréncia revestindo seu produto ou servigo com qualidades e funcionalidades capazes de
satisfazer a necessidade do publico. Uma vez aprovado o produto e restando o cliente satisfeito
ele passard a escolher sempre aquela marca ou sinal distintivo, pois ele satisfez suas
necessidades®. Logo, essa fungio identificadora ¢ garantida pelos sinais distintivos, ou seja, as
qualidades do produto ou servigo vao ser delimitadas pela marca que ele carrega.

Os signos identificadores atraem clientela, pois “a marca permite que a decisao de
compra seja determinada pela experiéncia ou informagdes prévias que o consumidor tiver
acerca de determinado produto. Com isso, o consumo se da num nivel de maior confianga e
eficiéncia” 6. Além desse viés identificador e atrativo a devida prote¢io da marca ou sinal
distintivo resguarda os direitos de seu titular contra a concorréncia desleal evitando a debanda
de seus consumidores, o engano em seus produtos ou servicos, a decadéncia da qualidade de
seus produtos através da pirataria ou falsificacdo, dentre outros.

Denis Borges Barbosa (2005) trilha o mesmo caminho desse entendimento, ele
saliente o fato da marca usada como propaganda incitar o consumo e valorizar a atividade

empresarial do titular, por isso, ela deve estar juridicamente protegida®’.

23 SCHMIDT, 2013.

24 Paul Singer (2001, p. 11) sustenta que “[...] a situagdo é de concorréncia quando o numero de produtores é
bastante grande. A concorréncia permite aos consumidores ndo s6 escolher qual a mercadoria que desejam, ¢ em
que quantidade, mas de quem desejam compra-la. E isso faz com que os varios competidores tenham de prestar
atengdo uns aos outros sobre o que estdo oferecendo e a que prego”.

23 BARBOSA, 2005.

26 SCHMIDT, 2013.

27 Denis Borges Barbosa (2005, p. 4) diz: Conforme a cléssica justificativa do sistema de marcas, a protegio
juridica tem por finalidade — em primeiro lugar- proteger o investimento do empresario; em segundo lugar, garantir
ao consumidor a capacidade de discernir o bom e o mau produto. O exercicio equilibrado e compativel com a
fungdo social desta propriedade levaria a que o investimento em qualidade seria reconhecido.
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Quando um empresario investe em sua marca, o retorno lucrativo pode ser grande,
uma vez que, seu produto se estabelece no mercado frente suas caracteristicas proprias,
permitindo ao publico distingui-lo e utiliza-lo ndo s6 pela apresentacdo, mas por atender as suas
demandas e necessidades humanas e emocionais®,

Por essa razdo, ndo ¢ dificil encontrar produtos ou servigos semelhantes, cuja Gnica
distingdo seja o preco final. Esse aumento e diferenca no prego ¢ diametralmente proporcional
aos investimentos realizados, seja em razao da qualidade, seja em razao da propaganda do
produto. A finalidade do empresario ¢ construir uma imagem forte para seu sinal distintivo no
mercado. Logo, em razdo do alto investimento no valor da marca e na qualidade do produto
para o publico consumidor seu custo no mercado serd mais oneroso.

Ademais, como bem ressalta Pinho “a marca pode ainda constituir uma base para a
empresa estabelecer uma politica de precos diferenciada, ou seja, praticar pregos mais elevados
que resultem em maiores margens de lucratividade” *°.

Outra forma de o empresario lucrar por ser proprietdrio de uma marca ocorre
quando ele a vende ou a licencia para outros empresarios com o intuito de utilizar os fatores
microecondmicos que gravitam ao seu redor. Apenas para se ter uma ideia dessa condigdo vale
a citacdo de David Aaker o qual aponta, como exemplo, que a “Kraft foi comprada por quase
$13 bilhodes, mais de 600% do seu valor contabil, e a colecdo de marcas sob a cobertura RJR
Nabisco rendeu mais de $ 25 bilhdes” .

Em sintese, a marca ¢ relevante, pois, fomenta o consumo e ¢ um grande elemento
da competitividade econdmica ocasionado crescimento financeiro para o empresario e para a
sociedade frente a qual ele exerce seu empreendimento. Quando um empresario se atenta ao
fato de que, se ele investir em qualidade e publicidade de seu produto ou servigo, estes se
firmam no mercado consumerista ¢ atraem clientes, tendo como fator resultante a lucratividade,
aquele ndo medira esforgos para garantir a evidéncia de sua marca.

Por outro lado, o consumidor também sai ganhando, pois a concorréncia saudavel
entre empresarios garante a existéncia e demanda continua por melhores produtos e servigos.

Dessa forma, o consumidor sempre podera buscar sua satisfacdo com base em sua preferéncia

pela qualidade de determinada marca.

28 E o que ilustra Lélio Denicoli Schmidt (2013) [...], quando a marca se notabiliza ela passa a veicular outras
mensagens além da mera apresentagdo do produto. Tamanho é o poder sugestivo das marcas famosas que na
verdade elas vendem ndo s6 o produto fisico em que s@o apostas, mas também as emogdes ¢ sonhos (0 produto
imaterial) relacionadas ao seu consumo, como as sensac¢des de glamour e status que certas marcas despertam.

2 PINHO, 1996.

30 AAKER, 1998.
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Assim, devido a importancia da marca e dos beneficios que ela oferece para o
produtor, empresario e consumidor, essa e outras “propriedades intelectuais sdo reconhecidas
como passiveis de registro e protecado legal, garantindo a seus proprietarios todos os direitos dai

decorrente” 3!,

2. AMARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA

No capitulo anterior houve uma abordagem generalista e ampla acerca do objeto
principal deste estudo, qual seja, a marca, nesse sentido, se discorreu sobre suas especificagdes
e sua importancia para o direito e para o desenvolvimento econdmico.

Em complemento, neste segundo momento, serdo analisadas de modo especifico
duas espécies de marcas que podem facilmente ser confundidas, contudo, se forem observadas
com apre¢o vao mostrar suas peculiaridades e diferencas.

Logo, nosso objeto de estudo, terd como norte a existéncia da marca notoria e da
marca de alto renome, sendo que a primeira ¢ amparada por tratados internacionais e abrigada
pela legislacao brasileira, enquanto a segunda ¢ tutelada também pela lei 9.279/96.

Ao final, o assunto tratado encerrara esforgos ante a singularidade da protecdo dada

a marca notoriamente conhecida, além de abordar as motivacdes para esse amparo.

2.1. A DISTINCAO ENTRE A MARCA NOTORIA E A MARCA DE ALTO RENOME

Quando se ouve falar em marca notoriamente conhecida e marca de alto renome,
uma confusdo pode surgir em relacdo ao seu conceito, contudo, apesar de a notoriedade estar
presente nesses dois sinais distintivos uma diverge da outra. Elas se diferem quanto a extensao
territorial, extensdo de aplicacdo, fonte legislativa e na questdo do registro no Brasil 2.

Atualmente, a marca notdria encontra abrigo no art. 126 da Lei n® 9.279/1996.
Contudo, antes da Convencao da Unido de Paris (CUP), pois foi esta que trouxe a existéncia e
diferenga entre essas marcas, o antigo Codigo de Propriedade Industrial (CPI) de 1971 trazia
como marca notéria o que hoje entendemos como marca de alto renome.

Desta forma, buscando facilitar a compreensdo desta diferenca se faz necessario

trazer ao presente trabalho conceitos doutrinarios acerca do que efetivamente se determina

31 PINHO, 1996, p.8.
32 NEGRAO, 2015.
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como marca notoriamente conhecida. De saida, vale apontar o entendimento do doutrinador
Tarcisio Teixeira, para ele a “marca notoriamente conhecida ¢ aquela de conhecimento das
pessoas que operam no mesmo ramo de atividade do titular da marca” *.

Lado contrario, Marlon Tomazette acaba por afirmar que o sinal distintivo
notoriamente conhecido ¢ aquele “que detém seu prestigio restrito aos segmentos do publico
consumidor relacionado ao produto que elas assinalam” **. Ou seja, a marca notoria é famosa
em razao do ser largamente conhecida no seu mercado de atuagdo, ao ponto que quem atua
naquele ramo, seja como produtor, vendedor ou consumidor tem total conhecimento acerca da
referida marca.

Outra caracteristica peculiar a marca notoria guarda relagcao com o fato de ela nao
precisar ser levada a registro no Brasil para ter garantida sua protecao, como dispoe o art. 126,
caput, da L. 9.279/96, in verbis, ““a marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade
[...], goza de protegdo especial, independentemente de estar previamente registrada no Brasil”.

Logo, basta que a marca pertenca a pessoa fisica ou juridica sediada em um dos
paises signatarios da Conveng¢ao da Unido de Paris (CUP) para gozar de protecao nos territorios
dos paises aderentes a essa convengao.

Por conseguinte, acerca da marca notoriamente conhecida pode-se resumir como
sendo aquela que possui bastante prestigio e conhecimento do publico consumidor, produtor,
dos prestadores de servico ou de comerciantes dentro de determinado ramo de atividade,
ademais, ela independe de registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
para ser protegida, visto que o Brasil ¢ signatario de tratados internacionais cuja efetiva protecao
e garantia nao depende de registro.

Contrapartida, quanto as marcas de alto renome, estas estdo identificadas no corpo
do art. 125 da Lei n° 9.79/96. Todavia, como mencionado anteriormente, na antiga lei brasileira
de propriedade industrial, de 1971, ela era chamada de marca notéria **. Motivo pelo qual existe

a confusdo entre elas.

33 TEIXEIRA, 2011, p.78.

3 TOMAZETTE, 2017, p. 175.

35 Art. 67 da L. 5.772 de 1971: A marca considerada notéria no Brasil, registrada nos térmos e para os efeitos
déste Codigo, tera assegurada protegdo 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 servigos, ou ainda prejuizo para a reputagdo da marca. Pardgrafo tinico. O uso
indevido de marca que reproduza ou imite marca notoria registrada no Brasil, constituird agravante de crime
previsto na lei propria.
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Atualmente, na LPI a marca de alto renome ¢ aquela devidamente registrada no
Brasil para a qual serd assegurada protecdo especial, em todos os ramos de atividade. Em razao
disso, se mostra necessario a declaragao do INPI de que referida marca seja de alto renome.

Sobre o conceito da marca de alto renome, vale ressaltar o entendimento do
doutrinador José Antonio B. L. Faria Correa, para quem elas sdo tidas enquanto “sinais que
exercem magnetismo proprio, sobrevoando todas as categorias de produtos ou servigos e
conservando o poder de distin¢io ainda que desvinculados de sua funcdo origindria” *¢. Isso
porque, essas marcas atingem tamanho reconhecimento e projecdo no territorio brasileiro que
sdo conhecidas pelo publico em geral, independente do ramo de atividade do sinal distintivo.

Acerca do referido assunto, tomemos como exemplo a marca de automoveis,
Ferrari, ela ¢ tdo reconhecida pela qualidade de seus automdveis que nao precisamos ter
dinheiro suficiente ao ponto de comprar um deles. Todavia, esse conhecimento nio esta restrito
apenas ao mercado automobilistico, ele perpassa todos os veios mercadologicos e chega a todo
e qualquer consumidor.

Logo, a protecao especial a marca de alto renome acontece justamente em razao do
seu conhecimento exponencial, de modo que sua protecao acaba buscando ultrapassar os limites
geograficos de onde ela foi criada no intuito de evitar que outros possam se aproveitar de seu
valor distintivo 3’

Uma peculiaridade encontrada nas marcas de alto renome guarda relacao direta
como o fato de ela ser uma exceg¢do ao principio da especialidade. Pelo principio da
especialidade a protecdo de uma marca ¢ exclusiva ao seu ramo de atuagdo. Apesar desse
principio, para o qual um sinal distintivo s6 ¢ protegido em seu ramo de atividade, temos que a
marca de alto renome por sua tamanha abrangéncia e fama acaba por invadir outros mercados,
ndo se restringindo apenas ao seu ramo de atividade *®.

Assim, a marca de alto renome por suas qualificagdes, tais como, boa reputacio,

qualidade de seus produtos e servicos, estabilidade no mercado, reconhecimento do publico

36 CORREA, 1997, p.33.

37 Como afirma José Antonio B. L. Faria Correa (1997, p.34), o principio que informa a protegio as marcas de alto
renome € a repressao ao enriquecimento sem causa. Como se viu, as marcas notorias sdo verdadeiros magnetos,
aptos a atrair clientela pelo simples fato de sua presenca, independentemente dos produtos ou servigos a que se
destinavam na origem. Pelo seu valor distintivo muito mais alto, ¢ natural que o direito lhes conceda amparo
especial.

38 Como esclarece Marlon Tomazette (2017, p.174), as marcas de alto renome representam uma excegio justificada
ao principio da especialidade, na medida em que o grau de conhecimento das marcas de alto renome extrapola os
ramos de atuagdo para que a mesma foi inicialmente registrada. A forca da marca de alto renome néo se limita ao
seu ramo de atuacgdo e, por isso, sua prote¢do deve-se estender indistintamente a todos os ramos de atuacdo. A
confianca que o consumidor tem nos produtos ou servigos da marca de alto renome naturalmente se estendera a
outros ramos frente os quais o0 mesmo empresario se dedique.
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consumidor além do dominio em seu ramo de atividade, acaba desempenhando um papel
superior frente o qual havera garantia a esse tipo de signo em todos os ramos do mercado, logo,
uma excecao ao principio da especialidade.

Questdo inquietante ¢ saber os requisitos necessarios para que um sinal distintivo
seja considerado de alto renome. A lei ndo traz requisitos taxativos para se reconhecer uma
marca como de alto renome, condi¢ao apontada como adequada pela doutrina, pois € o mercado
que reconhece se uma marca ¢ ou nao de alto renome. Isso se deve ao fato de que “quando se
fala de marca de alto renome, fala-se de marca viva, que pulsa no mercado. E o mercado que
diz quando um sinal pode beneficiar-se do adjetivo” *.

Ainda assim, existe a resolugdo 107/2013 do INPI, que normaliza os procedimentos
para a aplicagdo do art. 125 da lei n® 9.279/96, determinado quais os requisitos uma marca
precisar ter para comprovar o seu alto renome. Por isso, ¢ importante colocar em evidéncia que
“o reconhecimento da marca como de alto renome passa a ser uma etapa autdbnoma e prévia,
ndo vinculada a qualquer hipétese de defesa” *°. Ou seja, para obter a prote¢io especial
garantida as marcas de alto renome deve haver um requerimento junto ao INPI.

Desta forma, se for reconhecido o alto renome de uma marca, o “INPI promovera
a anotacdo do alto renome da marca no Sistema de Marcas, que serd mantida pelo prazo de 10
(dez) anos, salvo extingao da marca ou impugnagao da decisdo que reconheceu como marca de
alto renome” 4.
Portanto, para reiterar as distin¢des entre as marcas notoriamente conhecidas e as
de alto renome, sera apresentado uma analise simplificada extraida apds andlise da obra de
Ricardo Negrdo *, pois o autor apresenta uma distingdo de forma clara. Nesse aspecto, as
marcas notdrias, no tocante a sua extensao territorial, tém protecdo nos territorios dos paises
signatarios da CUP, por outro lado, no que se refere a extensao de aplicagdo da norma as marcas
tém protecdo tdo somente em relacdo a produtos idénticos e similares, condicdo fundamentada
no art. 6° bis (1) da CUP e art. 126 da CPI, e, por fim, seu registro no Brasil ¢ dispensavel para
a garantia de sua protecao.

Contrapartida, as marcas de alto renome, no tocante a sua extensao territorial, t€m

protecdo no territdrio nacional e sua aplicacdo € justaposta em todos os ramos de atividade,

3% CORREA, 1997, p.34.

4 TOMAZETTE, 2017, p.174.
4 Idem.

2 NEGRAO, 2015, p.177.
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afetando diretamente todo o mercado, ademais, quanto ao fator legislativo, seu esteio se

encontra no art. 125 do CPI e, finalmente, seu registro ¢ indispensavel para sua protecao.

2.2. APROTECAO DA MARCA NOTORIA

Para se tornar proprietario de uma marca e garantir sua protecao, ¢ necessario que
esta seja registrada pelo INPI (art.129 da Lei n°® 9.279/96). Esse pedido de registro deve ser
acompanhado com requerimento, comprovante de pagamento etc., apds o deposito ele sera
submetido a um exame preliminar e, caso seja aprovado, sera feito o exame de mérito (art. 155
a 160 da Lei n° 9.279/96). A garantia da prote¢do de marca, no Brasil, ¢ assegurada no art. 127
da Lei de Propriedade Industrial, podendo, inclusive, ter validade no ambito internacional **.

Vale Ressaltar que essa garantia internacional existe pelo fato de o Brasil ser
signatario de acordos internacionais como o TRIP * ¢ a CUP * no sentido de existir
colaboragdes internacionais entre os paises signatarios desses tratados.

Assim, tanto a pessoa fisica quanto a juridica de direito publico ou de direito
privado podem requerer registro de marca (art.128 da Lei n® 9.279/96), e se este for concedido,
vigorara pelo prazo de 10 anos, sendo prorrogavel por iguais periodos sucessivos (art. 133 da
Lein® 9.279/96). Contudo nem todo sinal distintivo pode ser registrado como marca, valendo a
observancia das exclusdes apresentadas no art. 124 da Lei n°® 9.279/96.

Portanto, no Brasil quando um sinal distintivo ndo estiver no rol de proibigdes, este,
se for visivelmente perceptivel pode ser suscetivel ao registro (art. 122, da L.9.279/96).

Entretanto, quando o assunto ¢ a marca notoriamente conhecida, esta goza de
protegdo especial, pois ndo ¢ obrigado a se enquadrar no principio da territorialidade e o seu
registro ndo € obrigatério para sua protegao.

Como ja dito, a marca notoria encontra seu primeiro embasamento no art. 6° da
Convencao da Unido de Paris. Referida norma estabelece que se uma pessoa tentar registrar
uma marca idéntica a outra notoriamente conhecida junto ao INPI, mesmo que ndo esteja

registrada no Brasil, essa tera seu registro negado. Isso se da porque a marca notoria ¢ uma

43 Seguindo esse entendimento afirma Gladston Mamede (2009, p.298) que “para garantir protecio internacional
as marcas, ao pedido de registro de marca depositado em pais que mantenha acordo com o Brasil ou em
organizagdo internacional, que produza efeito de depdsito nacional, serd assegurado direito de prioridade, nos
prazos estabelecidos no acordo, ndo sendo o deposito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses
prazos”.

4 Em inglés: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, em portugués: Acordo sobre
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (tradugdo nossa).

4 Convencédo da Unido de Paris.
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excecao ao principio da territorialidade o qual afirma que a marca s6 tem protecdo em um pais
se registrada no 6rgio competente daquele pais *°.

Pelo fato de se entender que o mundo globalizado, no qual estamos inseridos, nao
permite a desculpa de que se tenha falta de conhecimento de uma marca notavel para registra-
la como sua, os sinais notdrios excedem ao principio da territorialidade.

A Lei n° 9.276/96 quando ofereceu protecdo a marca notoriamente conhecida
transcreveu para seu proprio corpo legal a regra da ja citada Convencao da Unido de Paris,
“dando amparo as marcas que, mesmo sem prévio registro no pais, se tenham tornado
notoriamente conhecidas como j& pertencentes a pessoa fisica ou juridica domiciliada em pais
participe do convénio internacional” #’.

Importante frisar que a protecdo da marca notdria ¢ oferecida somente junto ao seu
ramo de atividade, diferente do que acontece com a marca de alto renome, a qual terd protecao
especial, em todos os ramos de atividade *.

Outrossim, além da protecao garantida pela Convengdo de Paris e da lei brasileira
de propriedade industrial, a marca notdria também esté tutelada pelo TRIP (art. 16, itens 2 e 3),
acordo que consagra a repressio a pirataria de marcas, cujo Brasil ¢ signatario .

Nesses termos, ¢ pertinente observar que a legislagdo brasileira “incorpora

definitivamente [...] a protecdo especial as marcas notoriamente conhecidas, decorrente da

46 Nesta perspectiva, José Antonio B.L. Faria Correa (1997, p.39) oferece um bom argumento para a exce¢do ao
principio da territorialidade, assim, “cabe anotar, ademais, que o avango das telecomunicacdes e da informatica
tornou dessarrazoado o apego excessivo a nogdo de territorialidade, pois, seja pela televisdo, seja pela internet, o
que ocorre em um pais alcanga, simultaneamente, os demais. Pelo mesmo motivo, as marcas se projetam com
muito mais desembarago e rapidez, muitas, até, se engolfando no mar de sinais distintivos que se acotovelam no
mundo, apds efémera gloria. Assim, a preocupagdo obstinada com a territorialidade torna-se insustentavel em
nossos dias, incompativel que ¢ com a realidade que vivemos, além de danosa, por servir de pretexto tedrico para
a pratica de atos de verdadeira fraude a lei, facilitados justamente pela velocidade dos meios de comunicagao”.

47 CORREA, 1997, p.37.

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6° bis (I), da Convengao
da Unido de Paris para Prote¢@o da Propriedade Industrial, goza de protegéo especial, independentemente de estar
previamente depositada ou registrada no Brasil. § 1° A protecdo de que trata este artigo aplica-se também as marcas
de servigo.§ 2° O INPI podera indeferir de oficio pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou
em parte, marca notoriamente conhecida.

48 A esse respeito Marlon Tomazette (2017, p.176) afirma que: Se uma marca for notoriamente conhecida, ela é
protegida independentemente de estar registrada no pais, mas essa protegdo sera restrita ao seu segmento
mercadolégico. Ora, as pessoas que atuam em determinado segmento obviamente sabem da existéncia das marcas
notoriamente conhecidas e, por isso, ndo seria de boa-fé qualquer tentativa de se obter o registro de tais marcas.
49 Artigo 16 [...] 2. O disposto no Artigo 6° bis da Convengio de Paris (1967) aplicar-se-4, mutatis mutandis, a
servigos. Ao determinar se uma marca ¢ 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 promogdo da marca. 3. O disposto no Artigo 6bis da Convencao de Paris (1967)
aplicar-se-a, mutatis mutandis, aos bens e servigos que ndo sejam similares aqueles para os quais uma marca esteja
registrada, desde que o uso dessa marca, em relagdo aqueles bens e servicos, possa indicar uma conexao entre
aqueles bens e servigos ¢ o titular da marca registrada e desde que seja provavel que esse uso prejudique os
interesses do titular da marca registrada.
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Convencao da Unido de Paris e preconizada pelo TRIPs, garantindo-lhes protecdo mesmo sem

o registro no pais” *°.

Referido prote¢do se torna uma garantia especial cujo intuito ¢ a vedagdo do
enriquecimento sem causa, impedindo a atuagdo da concorréncia desleal que podem buscar se
aproveitar da gloria internacional desfrutada por certas marcas, por isso, a importancia de
protecdo mesmo se essas ndo estiverem registradas em algum pais unionista.

Tal condicdo esta diametralmente ligada aos dias atuais, pois o nosso mundo ¢
totalmente globalizado e conectado, assim, “¢ a boa-fé que deve pautar todo o direito marcario,
ndo se podendo admitir a tutela para condutas desleais de pessoas de ma-fé” 3!, logo, ninguém

pode se escusar da falta de conhecimento de uma marca famosa para se aproveitar de sua fama,

estabilidade e boa reputacdo consolidadas no mercado.

3. DECISOES JURISPRUDENCIAIS

O presente capitulo sera escrito com o intuito de avaliar como vem sendo julgado
questdes envolvendo a marca notoriamente conhecida. Assim, serdo expostas decisdes
jurisprudenciais retratando como o ordenamento juridico brasileiro aprecia essas demandas. A
fim de responder o seguinte questionamento: quais os fatores utilizados pela jurisprudéncia para
entender uma marca como notoria?

Essa ndo ¢ uma pergunta facil de ser respondida, mas no caso Ryder System, Inc.,
versus, Ryder Servicos e Locagdes de Veiculos Ltda. e Instituto Nacional da Propriedade
Industrial- INPI, o Superior Tribunal de Justica (STJ) afirmou que a empresa Ryder System,
Inc., ndo tinha em seu signo a notoriedade suficiente para pedir a anulagdo do registro de marca
RYDER na agdo que moveu em face de Ryder Servigos e Locacdo de Veiculos Ltda. na data
de 02/02/2006, com fundamento na ma-fé.

O caminho percorrido até essa demanda chegar ao STJ foi o seguinte: a empresa
Ryder System, Inc. ajuizou uma ag¢do em face de Ryder Servicos e Locacdo de Veiculos Ltda.
e do INPI, em sua inicial aduziu que o primeiro requerido registrou a marca RYDER de forma
indevida, ou seja, com ma-fé, pois a Autora possui sinal notoriamente conhecido em seu ramo

de negdcios.

0 TOMAZETTE, 2017, p.175.
' TOMAZETTE, 2017, p.176.
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Com isso, o magistrado declarou prescrita a pretensdo anulatéria do registro de
marca devido ao lapso temporal de mais de 30 anos entre a data da concessao (10/11/1976) do
registro e do ajuizamento da agdo (02/02/2006). Inconformada, a Autora apelou para o Tribunal
Regional Federal (TRF) da 2° Regido, contudo, seu recurso nao foi provido, sob a alega¢do de
prescri¢cdo. Por fim, a Ryder System, Inc. interpds recurso especial alegando inexisténcia da
prescri¢ao de nulidade de registro de marca, pois houve ma-f¢é, contudo, segundo o item (3) do
artigo 6°, bis, da CUP, essa acao ¢ imprescritivel.

O STJ 32 seguiu os entendimentos dos juizos a quo, no sentido de ressaltar que a
parte Recorrente ndo conseguiu provar que, quando foi feito o deposito da marca RYDER pela
empresa Ryder Servicos e Locagdes de Veiculos Ltda. e concedido seu registro junto ao INPI
em 10/11/1976, a Recorrida tinha conhecimento da existéncia da ja citada marca.

Por esse motivo, o pedido para anular o registro de marca RYDER em face de Ryder
Servigos e Locagao de Veiculos Ltda. estava prescrito com fundamento no artigo 174 da LPI,
pois em sua literalidade ele afirma que "prescreve em cinco anos a a¢ao para declarar a nulidade
do registro, contados da data da sua concessao”.

O apontamento interessante nessa decisdo consta de um voto divergente, no qual é
declarado que a autora do recurso (a empresa Ryder System, Inc.), ndo teria a obrigagcdo de
provar o conhecimento de sua marca pela recorrida, ao contrario, deveria apenas provar que
havia todos os meios possiveis para a recorrida ter conhecimento do signo ora aludido,
especialmente, naquele ramo especifico de mercado.

No referido voto também foi ressaltado a existéncia da prova pericial no caso
concreto. Frente o relatorio apresentado, o perito, quando perguntado pelo representante do
INPI se haveria elementos suficientes para evidenciar que a Ré poderia ter conhecimento da
existéncia da atividade da Autora, a época do depdsito da marca no INPI, respondeu de forma
positiva, inclusive, afirmou que junto a literatura especializada o nome RYDER ja era de amplo
conhecimento e prestigio internacional, sendo um lider no mercado, ademais, ainda trouxe a
baila a existéncia de premiacdes internacionais no nome da Autora.

Cabe esclarecer que a Ryder System, Inc., ¢ uma empresa americana que fornece
produtos para gerenciar cadeias de transportes e ¢ bastante conhecida por sua frota de
caminhodes de aluguel. Na demanda supracitada foi alegado que esta empresa tem a marca € o

nome empresarial da maior multinacional de transportes do mundo.

32 STJ , REsp 1.3306.335/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomio, quarta turma, julgado em 25/04/2017, DJe
16/05/2017.
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Em sequéncia, o segundo caso envolve questdes de reconhecimento da notoriedade
e alegacdo de litigancia de ma-fé. Trata-se de demanda em que duas empresas do segmento de
alimentagdo disputaram a propriedade exclusiva do signo “RAMIREZ”. O inicio da situagdo se
deu quando a empresa brasileira ARTACO COMERCIO INTERNACIONAL DE CEREAIS
LTDA. fez o pedido junto ao INPI de registro da marca “RAMIREZ”. Enquanto o pedido
tramitava perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a empresa portuguesa
RAMIREZ E CIA FILHOS LTDA. interp0s recurso também junto a ja citada autarquia
requerendo o indeferimento do registro do sinal distintivo “RAMIREZ” realizado pela
ARTACO.

O recurso foi provido, pois o INPI entendeu que a marca em questao era tradicional
e notoriamente conhecida no seu ramo de atividade, fato este que a tornava protegida segundo
estabelecido na Convengao da Unido de Paris, artigo 6, bis. Inconformada, a empresa ARTACO
ajuizou agdo para anular o ato que indeferiu o registro da ja citada marca, em face do INPI e da
empresa RAMIREZ E CIA FILHOS LTDA.

Nessa acao, além do pedido de anulacao do ato que indeferiu o pedido de registro
de marca pela parte Autora, a Ré alegou o reconhecimento de litigancia de ma-fé realizada por
parte da Autora. Assim, a magistrada entendeu pela improcedéncia do pedido de anulagdo, bem
como pelo ndo reconhecimento da litigancia de ma-fé. Insatisfeitas, as duas partes apelaram
para o Tribunal Regional Federal (TRF) da 2° Regiao.

A empresa ARTACO argumentou em sua apelacdo que o fato de a marca
“RAMIREZ” estar registrada em alguns paises da Europa, ndo garante sua notoriedade e nem
a prote¢do especial dada pela CUP em seu artigo 6°, bis, pois esta deveria estar depositada no
Brasil para ser protegida. Ademais, aponta a inexisténcia de concorréncia desleal, pois a
empresa recorrida nao atua no mercado brasileiro.

O INPI, em sua contrarrazdes, alegou ser evidente a notoriedade da citada marca,
além de entender pela existéncia da concorréncia desleal, visto que, a apelante mantinha
relagdes comerciais com a empresa recorrida desde 1987, pelo fato de importar produtos por
ela assinalados.

A empresa RAMIREZ também apresentou suas contrarrazdes e demonstrou que
restou comprovada no feito a notoriedade de sua marca registrada no pais de origem, Portugal,
desde 1923, além de ser o patronimico de seus socios fundadores.

Além das contrarrazdes, a empresa RAMIREZ E CIA FILHOS LTDA. apresentou

apelacdo ao TRF 2° Regido. Na apelacdo protestou pela reforma da sentenga, na questdo

PIDCC, Aracaju/Se, Ano IX, Volume 01 n2 02, p.001-025 Junho/2020 | www.pidcc.com.br



MARINA ZAVA DE FARIA | BETE SULAMITA DE SOUZA OLIVEIRA
20

envolvendo a litigancia de ma-fé, pois entendia que o fato de ter sido a ARTACO sua
representante no Brasil, pois ela importava e vendia produtos com a marca “RAMIREZ”,
demonstravam a sua ma-fé em buscar o registro ¢ monopdlio da marcar. Ademais, apontou que
por ser registrada ha mais de 80 anos, referida marca nao poderia ser objeto de registro por outra
pessoa.

Em resposta, o TRF 2° Regido, por sua 3° Turma®?, decidiu por reconhecer a
notoriedade da marca “RAMIREZ”, contudo, assim como no juizo a gquo ndo prestigiou a
acusagdo de litigancia de ma-fé, dado que os magistrados entenderam pela inexisténcia do
cumprimento de todo os requisitos para tanto, pois os atos praticados pela empresa ARTACO
nao trouxeram dolo ao trAmite processual ou prejuizo dai decorrente para caracterizar a
litigdncia de ma-fe.

O terceiro caso envolve a marca de uma das maiores lojas de departamento do
mundo, isto &, a empresa Harrods Limited. Na acao que teve como partes a ex-distribuidora e
representante da Harrods Limited em Buenos Aires, a empresa Harrods Buenos Aires LTD, na
qualidade de autora e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial junto com a empresa
Harrods Limited como réus, foi buscado o reconhecimento de nulidade dos atos administrativos
praticados pelo INPI.

Ocorreu que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial acolheu impugnacao
apresentada pela empresa britanica Harrods Limited, para anular atos que concederam o
registro marcario a autora para a marca mista HARRODS, o que fez com que a empresa Harrods
Buenos Aires LTD pedisse a anulagdo desse ato administrativo praticado pelo o INPI, e também
de anulagdo dos registros obtidos pela Harrods Limited para marca HARRODS e, por fim,
sobrestar os pedidos de registro realizado pela Harrods Limited para o sinal distintivo misto
HARRODS.

Nesse sentido, o juizo da 37° Vara Federal da Se¢do Judiciaria do Rio de Janeiro
julgou parcialmente procedente os pedidos feitos na inicial, fato contra o qual uma das rés
resolveu apelar. A Harrods Limited apelou para o Tribunal Regional de 2° Regido, contudo,
apods o provimento do recurso, julgou improcedente o pedido inicial e reconheceu o direito da
apelada de buscar por via propria, o ressarcimento devido pela retomada de suas marcas pois,

de boa-fé, registrou-a. Frente essa mudancga a apelada interpds Recurso Especial.

33 TRF 2* Regido, 3* Turma, AC 98.02.18819-0, Relator Juiz Paulo Freitas Barata, julgado em 04/11/2003, DJ de
21/11/2003.
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Desta forma, foram apresentadas as contrarrazoes pela empresa Harrods Limited, a
qual argumentou que quando a empresa Harrods Buenos Aires LTD depositou seu pedido de
registro de marca em 1985 o vinculo entre elas ja tinha acabado, o que ocorreu em 1963,
ademais, a empresa Harrods Limited teve reconhecido pelo INPI a notoriedade de sua marca,
HARRODS, no Brasil e a prevaléncia do direito advindo de seu nome comercial, cuja
constitui¢io data de 1849. Com isso, o STJ proferiu decisdo >* no sentido de reconhecer a
notoriedade da marca HARRODS.

Um fato de suma importidncia que chama a atencdo no julgamento e no caso
concreto em si, guarda referéncia direta com a decisdo que decidiu pela prote¢do da marca. No
voto apresentado o julgador apontou que a marca possui um longo periodo de vivéncia,
permitindo a sua imponéncia no mercado e o seu alto valor frente o sinal distintivo das demais
lojas de departamento. Frente tal considera¢do, uma marca notdria com essa envergadura pode
levar a concorréncia desleal e ao enriquecimento sem causa em razao de seu aproveitamento
parasitario.

Igualmente, houve discussao acerca da titularidade da marca mista HARRODS, que
pertence originalmente a loja de departamento da empresa Harrods Limited, fundada em 1849,
em Londres. Enquanto, sua ex-representante e distribuidora, a Harrods Buenos Aires LTD,
empresa constituida em 1913 pela empresa inglesa ja citada, registrou o nome HARROD no
Brasil sem permissao do titular violando o disposto no artigo 6°, septies, da Convengao.

Com isso, € preciso ressaltar que, mesmo que a empresa Harrods Limited nao
tivesse registrado sua marca no Brasil, o fato de sua notoriedade ser tamanha e fazer parte de
um pais unionista, ou seja, signatario da Convengdo da Unido de Paris (CUP), essa empresa
detém a total liberdade e direito de questionar o registro de sua marca feito aqui no Brasil por
outra pessoa que nao seja ela mesma, garantidos pelo artigo 6°, bis, da CUP e artigo 126 da Lei

da Propriedade Industrial.

CONCLUSAO

Frente o desenvolvimento do presente estudo, cuja construcdo se realizou a partir
do método dedutivo, houve a possibilidade de tratar e discutir acerca das particularidades

envolvendo a marca, em um aspecto geral, € a marca notoriamente conhecida, como aspecto

34 STJ, REsp 1190341/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomdo, Quarta turma, julgado em 05/12/2013, DJe
28/02/2014.
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especifico, bem como, discutir as causas ou razdes para a sua protecdo no Brasil e sua
importancia junto ao Direito e a Economia frente o mercado, pois € o sinal distintivo um dos
bens da propriedade industrial, cuja funcdo secundaria ¢ resguardar a livre concorréncia € o
consumo acarretando em ganhos econdmicos para todas as partes envolvidas na relagdo
juridica.

Nesse sentido, verificou-se que frente o ordenamento juridico brasileiro a Lei n°
9.279/96 aponta o conceito de marca notoriamente conhecida bem como determinar a execugdo
de todo o procedimento de depodsito até o seu efetivo registro, ademais, ha a prote¢ao advinda
dos tratados ratificados pelo Brasil, sendo eles, a Convengdo da Unido de Paris (CUP) e o
Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
(TRIP).

Importante ressaltar que alguns conceitos, como o de marca e marca notoria
precisam ser ventilados, pois a atual compreensdo de marca notoriamente conhecida nem
sempre existiu no cendrio brasileiro, o antigo Coédigo de Propriedade Industrial de 1971
combinava ela com a marca de alto renome, estipulando que era apenas um tipo. Portanto, a
separa¢do e delimitacdo do tema permite a compreensdo da diferenga e da vigéncia, além da
protecdo e garantia desses dois institutos.

Desse modo, fez-se necessario, nas primeiras linhas do trabalho, conceituar o que ¢
uma marca, sua funcao e suas classificagdes e relevancia, para depois adentrarmos na analise
do seu concito e funcionamento da prote¢do da marca notoriamente conhecida sob a égide do
direito brasileiro e internacional.

Assim, observamos que uma marca ¢ um sinal distintivo visualmente perceptivel,
que nao esteja entre as proibicoes legais. Ela pode ser especificada quanto ao uso enquanto uma
marca de produtos ou servi¢o, uma marca coletiva e/ou uma marca de certificagdo. Ja quanto a
sua composi¢do podem ser estipuladas como sendo nominativas, figurativas, mistas ou
tridimensionais.

Afora isso, tem-se em voga que a marca notoria ndo ¢ especificacdo de sinal
distintivo, ela pode se encaixar em qualquer uma dessas classificagdes, contudo seu diferencial
encontra-se na sua protec¢ao.

Com isso ¢ compreensivel o porqué das marcas serem tao relevantes em um cenario
de comeércio e industria como o nosso, pois, com sua fun¢ao de distinguir produtos e servigcos
de outros semelhantes, ela fomenta a competi¢do saudavel, tendo em vista que os produtores

fazem questdo de tornar sua marca o “cartdo postal” de seus produtos e servicos, tornando-os
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diferentes dos demais, pois almejam conquistar o consumidor e se manter no mercado, frente o
lucro, objetivo principal de todo o trabalho desempenhado por ele.

Igualmente, demonstrou-se que a protegdo dessa propriedade imaterial para o
empresario ganha enorme significado no mercado capitalista, pois, quando uma marca se
estabelece no mercado, ela pode se tornar o bem mais valioso de um empresario, por esse
motivo muitos acabam licenciando e comercializando sua propria marca junto a outros
empresarios.

Portanto, ¢ importante atencao quanto a diferenca entre a marca de alto renome ¢ a
marca notoriamente conhecida, relacdo feita e delimitada nesta pesquisa frente a constatacao
de que as duas gozam de notoriedade, mas, na realidade, distinguem-se em alguns aspectos,
como, por exemplo, a primeira ¢ uma excecao ao principio da especialidade, ou seja, sua
protecao abrange todos os ramos de atividade, enquanto a segunda sé ¢ protegida em sua
atividade especifica, contudo a marca notoriamente conhecida excede ao principio da
territorialidade, ou seja, ela € protegida em todos os paises signatarios da CUP.

Outra diferenga existente entre elas € que a marca de alto renome pra ser protegida,
no Brasil, precisa estar registrada junto ao INPI, enquanto a marca notoriamente conhecida tem
o registro no Brasil dispensavel para a sua protecdo. E essa protecao especial existe para barrar
o0 enriquecimento sem causa, ja que as marcas notoriamente conhecidas t€ém um valor distintivo
muito alto, causando a atracdo de um grande niamero de clientes.

Por isso que o titular de uma marca de alto renome tem grande apresso pela protecao
dela. Muitas empresas tém, em seu sinal distintivo a garantia da qualidade e origem de seu
produto ou servigo, que sdo abragados pelo publico consumidor, fator impar para sua
manutenc¢ao no mercado.

Em deslinde, referido estudo acerca da legislacao brasileira aplicada sobre o direito
marcario e suas garantias, demonstra que o direito sobre os sinais distintivos além de garantir a
macula da atividade empreséria, acaba exercendo uma influéncia positiva para possiveis
investidores. Ademais, quanto ao fator, seguranca juridica, demonstrou-se como esse direito ¢
aplicado através de julgados das cortes superiores, atribuindo maior relevancia a protegcao da
marca notoriamente conhecida, tendo em vista sua magnitude juridica, econdmica e, portanto,

seu resguardo especial.
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