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RESUMO:

O artigo aborda o tema as protecdo das marcas notoriamente conhecidas e tem como objetivo
principal aprofundar o debate sobre a prote¢ao desses signos no Brasil, especificamente no que
se refere aos critérios utilizados para se determinar o conhecimento notério no Pais. O estudo
do caso da marca estrangeira de instrumentos musicais Rickenbacker foi escolhido como
estratégia metodologica, pois permitiu uma analise profunda do fenomeno da notoriedade da
marca ¢ de decisdo rara do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O caso foi
analisado a partir de trés perspectivas teoricas, a teoria da percepcao passiva do consumidor e
a teoria interacional, além das caracteristicas de marcas notoriamente conhecidas citadas por
Moro (2003). Como resultado, o estudo de caso demonstrou que a marca Rickenbacker atende
as caracteristicas das marcas notoriamente conhecidas identificadas por Moro (2003) e poderia
ser considerada como tal a luz da teoria da percepc¢do passiva do consumidor e da teoria
interacional. Quanto a decisao do INPI, aparentemente adotou-se a perspectiva interacional,
contudo, ndo foi possivel afirmar categoricamente este fato.
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ABSTRACT:

The article concerns the protection of well-known marks and had as main objective to
investigate the protection of such trademarks in Brazil, specifically on relevant information and
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criteria to evaluate notorious knowledge in national territory. The case study of Rickenbacker
trademark was adopted as a methodological strategy because it allowed a detailed analysis of
trademark notoriety and meticulous analysis of the Brazilian National Institute of Industrial
Property (INPI) rare decision. The case was examined from three theoretical perspectives, the
theory of consumer’s passive perception and the interactional theory and also from main
characteristics of well-known marks identified by Moro (2003). As a result, Rickenbacker mark
meets the characteristics of well-known trademarks cited by Moro (2003) and also would be
considered as such through consumer’s passive perception theory and interactional theory.
Regarding the INPI decision, apparently an interactional perspective was adopted; however, it
was not possible to state this fact categorically.

Keywords: Well-Known Mark. Territoriality. Trademark.

RESUMEN:
El articulo aborda el tema de la proteccion de las marcas notoriamente conocidas y su principal
objetivo es profundizar el debate sobre la proteccion de estos signos en Brasil, especificamente
en lo que se refiere a los criterios utilizados para determinar el conocimiento notorio en el pais.
El estudio de caso de la marca Rickenbacker fue elegido como metodologia, ya que permitid
un analisis en profundidad del fenomeno de la notoriedad de la marca y de la rara decision del
Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI). El caso fue analizado desde tres perspectivas
teodricas, la teoria de la percepcion pasiva del consumidor y la teoria interaccional, ademas de
las caracteristicas de marcas notoriamente conocidas citadas por Moro (2003). Como resultado,
el estudio de caso demostrd que la marca Rickenbacker cumple con las caracteristicas de marcas
reconocidas identificadas por Moro (2003) y podria ser considerada como tal a la luz de la teoria
de la percepcion pasiva del consumidor y la teoria interaccional. En cuanto a la decisiéon del
INPI, aparentemente se adopto la perspectiva interaccional, sin embargo, no fue posible afirmar
categdricamente este hecho.

Palabras-clave: Marcas notoriamente conocidas. Territorialidad. Marcas.

Introducio

Algumas marcas possuem tamanho poder atrativo que a fama ultrapassa fronteiras da
especialidade de mercado e aquelas, geograficas. Este signo que alcangou notoriedade para
além do seu territério de origem € o objeto do presente estudo, em que sera analisado o caso da
marca de guitarras e baixos elétricos Rickenbacker, icone cultural e favorita entre musicos
famosos como George Harrison e Paul McCartney dos “Beatles . Logo, a pesquisa visa, a partir
de um estudo de caso, aprofundar o debate sobre a prote¢ao peculiar disponibilizada pelo direito
brasileiro as marcas notoriamente conhecidas no Brasil, especialmente no que tange a
caracterizacdo de um sinal enquanto tal. Para tanto, decisdo do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) sera analisada a luz da doutrina sobre o tema. Almeja-se, com
isso, responder a seguinte indagagdo: como ocorre, na pratica, a caracterizagdo de uma marca

enquanto notoriamente conhecida no Brasil? Observa-se a relevancia de tal questionamento,
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uma vez que ha ainda no Pais certa confusao a respeito da matéria. Quanto a estrutura do artigo,
a primeira secdo se refere a metodologia adotada, a segunda trata da protecao e caracterizagao
da marca notoriamente conhecida no direito internacional, a terceira aborda a prote¢do peculiar
dessas marcas no Brasil, a quarta se dedica exclusivamente ao estudo de caso e a ultima expde

a conclusdo da pesquisa.

1. Metodologia

O estudo de caso unico e descritivo (YIN, 2010) foi escolhido como metodologia de
pesquisa, pois permite o detalhamento de decisdo rara do INPI e do contexto em que a mesma
se insere. Sendo assim, estruturou-se o estudo em trés partes principais: o contexto, a descri¢cao
e a analise do caso (YIN, 2010). Sobre o contexto, a pesquisa visa abordar o debate doutrinario
sobre a protecdo e caracterizagdo de uma marca como notoriamente conhecida, além de
descrever as normas especificas sobre o tema no ordenamento juridico brasileiro e nos tratados
internacionais. Ademais, faz-se referéncia a conjuntura particular do caso escolhido, que sera
abordada junto a descrig@o e a analise do caso. A descricdo detalhada esta inserida na se¢ao de
analise do caso e abarca o conteudo da decisdo do INPI de indeferimento do pedido de registro
da marca Rickenbacker brasil wood (INPI, 2008)* e o historico da marca estrangeira
Rickenbacker. Com vistas ao aprofundamento do debate, foram escolhidas trés unidades para
analise do caso (YIN, 2010), as quais correspondem a trés perpectivas doutrinarias, sdo elas: a
teoria da percepcdo passiva do consumidor (GRINVALD, 2014), a teoria interacional
(GRINVALD, 2014) e as caracteristicas destacadas por Moro (2003).

Por fim, quanto aos procedimentos de pesquisa, adotaram-se a revisao bibliografica sobre
as marcas notoriamente conhecidas, pesquisas de conteido na internet’, noticias e outras
informagoes sobre a marca estrangeira Rickenbacker, e a analise de conteudo (noticias e outros

materiais coletados na internet, normas e decisdo administrativa do INPI).

2. A protecdo e a caracterizacio da marca notoriamente conhecida no Direito

Marcario Internacional

4 A coleta de dados sobre tal decisdo administrativa se deu por meio dos sistemas do INPI (INPI, 2020), mediante
autorizagdo de acesso para fins académicos.
3> Como se trata de um estudo de caso de indeferimento de marca de oficio pelo INPI (INPI, 2008), sem anexacio
de provas, a pesquisa de contetido na internet foi adotada com o intuito de encontrar informagdes a respeito da
marca Rickenbacker, no exterior € no Brasil.
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A notoriedade internacional de uma marca pode gerar um problema sob o ponto de vista
da propriedade privada, principalmente sob a perspectiva do direito de propriedade industrial.
Isto porque um dos pilares do direito marcario é o principio da territorialidade®, o qual
estabelece que a propriedade da marca seja adquirida conforme a lei do pais em que se requer
o seu registro, estando a validade e a prote¢do da mesma limitadas pelas fronteiras do territorio
nacional. Este principio deriva daquele outro, mais amplo, referente a territorialidade das leis
em geral e se assenta na propria soberania do estado (GUSMAO, 1996; CASTELLI, 2006;
AUSTIN, 2014).

No entanto, o limite imposto pela territorialidade das leis ha muito ndo alcanca a dimensao
do uso real e projecao das marcas, especialmente no contexto atual de globalizagdo da economia
e da propagacdo exacerbada de marcas, produtos e servigos por meio das plataformas digitais
que ultrapassam as fronteiras do estado-nacdo e explicitam a nova realidade comercial em
escala global baseada na disponibilizacdo e acesso simultaneo de produtos e servigos em varios
mercados. Por esse motivo, compreende-se que a Convencao da Unido de Paris (CUP) ¢ atual
e “contemporanea”, nio obstante tenha sido criada e assinada em 20 de margo de 1883”.

Na Convengao de Haia de 1925 (BRASIL, 1929), incluiu-se o artigo 6° bis no texto da
CUP com vistas a prote¢do das marcas notoriamente conhecidas (well-known marks). Segundo

Moro (2003),

A criagdo do instituto da marca notoriamente conhecida se deu por uma necessidade
de proteger de terceiros que dela quisessem tirar proveito, marcas estrangeiras que
possuiam certo grau de conhecimento do publico num pais-membro da Unido e ainda
ndo haviam sido registradas nos paises que esses terceiros quisessem se aproveitar
(MORO, 2003, p. 102).

Consolidou-se, dessa forma, uma excecdo ao principio da territorialidade no direito
internacional de marcas, inspirada nas normas que informam a lealdade concorrencial

(BODENHAUSEN, 1968; MOSTERT, 2020), e que estabelecem um novo regramento

proprietario para sinais distintivos cuja notoriedade permeia diferente mercados e sdo

¢ Este principio estd expresso no texto da Convengdo da Unido de Paris (CUP) em seu artigo 6° (3), segundo o qual
“Uma marca regularmente registrada num pais da Unido sera considerada como independente das marcas
registradas nos outros paises da Unido inclusive o pais de origem” (BRASIL, 1975).

7 A Convencio da Unido de Paris é um tratado internacional, sob a perpsecitva da unido voluntaria de paises para
a prote¢do dos direitos da propriedade industrial, que explicita regras minimas de prote¢do as marcas e patentes.
Ela estabelece mecanismos que facilitam o comércio internacional, por meio do reconhecimento proprietario de
sinais distintivos sem que haja necessariamente o depdsito e registro de marcas em um pais signatario e reforga,
por outro lado, o tratamento nacional dispensado pelas legislagdes locais e autoridades de cada estado-membro
(OMPI, 2020Db).
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classificadas como marcas internacionais. Indo além, outras teorias sustentam pela prote¢ao
excepcional dessas marcas com base na ameaga de pirataria e dilui¢cdo do sinal, na possibilidade
de haver prejuizos ao consumidor, na preservagao do goodwill e do papel dos signos famosos
no processo de comunica¢do no mercado e na clausula geral de vedag¢do ao enriquecimento
ilicito (DE OCON, 2005). Segundo Fernandez-Névoa (1979, p. 56, tradugio nossa), “good will
¢ algo intangivel que existe tdo somente na mente do publico consumidor: é o estado de animo
dos consumidores que induz os mesmos a comprar um determinado produto ou contratar um
certo servigo”.

Face a importancia de protecao desse tipo de marca e de sua protegdo extensiva, cabe
ressaltar que o texto do artigo 6° bis da CUP foi alterado nas revisdes de Londres (OMPI, 1934),
de Lisboa (OMPI, 1958), e de Estocolmo (BRASIL, 1975), apds a qual passou a seguinte

redacao:

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 ¢ a
proibir o uso de marca de fabrica ou de comércio que constitua reproducao, imitagao
ou tradugdo, 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 Convengao, e utilizada
para produtos idénticos ou similares. O mesmo sucedera quando a parte essencial da
marca notoriamente conhecida ou imita¢do suscetivel de estabelecer confusao com
esta Convengao da Unido de Paris (BRASIL, 1975).

Embora o conceito e o nivel de protecdo assegurada a marca notoriamente conhecida ja
estivesse consolidada no direito internacional, o texto do artigo 6° bis gerou alguns debates ao
longo dos anos que se sucederam a Convencdo de Haia (BRASIL, 1929), e mesmo apds a
Revisdao de Estocolmo (BRASIL, 1975). Isto porque a redacdo do dispositivo ¢ “aberta” e
deixou os estados-membros de certa forma livres para legislarem sobre o tema. Nesse sentido,
Bodenhausen (1968) adverte que tal artigo trata de um compromisso dos estados em legislar
sobre a matéria, mas também que o comando ¢ dirigido as autoridades administrativas e
judiciais desses paises no sentido de garantirem, se houver previsdo constitucional para tanto,
efetiva protecdo as marcas notoriamente conhecidas.

Dentre as questdes muito debatidas ao longo dos anos citam-se a possibilidade de
aplicacdo da protecdo as marcas de servigo, a sua extensdo para segmentos sem afinidade
mercadolégica (BAIOCCHI, 2009) e, além destas, discutiu-se o proprio conceito de

notoriedade da marca (MORO, 2003).
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Outro debate versava sobre a qual tipo de marca se refere o artigo da CUP (BRASIL,
1975) e a melhor nomenclatura a ser utilizada. Atualmente, a doutrina majoritaria reconhece
duas categorias de marcas notorias: a marca notoriamente conhecida e a marca de alto renome
(BAIOCCHI, 2009; MORO, 2003). A primeira ¢ o objeto de protecao do artigo 6° bis (1) da
CUP (BRASIL, 1975) e se refere a marcas que alcancaram a notoriedade extraterritorial em
seus segmentos de atuacgdo, ou seja, dentro das atividades empresariais que o titular exerce no
mercado, sendo, por isso, protegidas para além do seu pais de origem ou registro. Na atual Lei
da Propriedade Industrial (LPI), tal protecao peculiar e excepcional, em relagdo a propriedade
privada decorrente de registro obtido no INPI, estd prevista no artigo 126, o qual sera adiante
comentado (BRASIL, 1996). Por outro lado, as marcas de alto renome sdo aquelas que pela
reputacao e prestigio sdo reconhecidas por diversos tipos de consumidores, por ampla parcela
da populacdao em geral, sendo protegidas em todos os segmentos de mercado, conforme artigo
125 da LPI (BRASIL, 1996).

Ademais, a redagdo do artigo 6° bis da CUP (BRASIL, 1975) gerou discussdes acerca dos
possiveis critérios a serem utilizados para se determinar quando uma marca ¢ notoriamente
conhecida em dado pais e sobre a necessidade de uso efetivo do sinal neste territorio nacional
em que se pretende protegé-la. Este ¢ o debate que mais importa para este estudo de caso.

Desde a Revisdo de Lisboa (OMPI, 1958), havia uma proposta para tentar estabelecer que
o uso efetivo do sinal no pais ndo fosse considerado necessario quando da afericdo da
notoriedade da marca, proposicao rejeitada pelos representantes dos estados-membros
(BODENHAUSEN 1968). Assim, apds a Conferéncia, houve certo esfor¢o doutrinario para
explicar como uma marca pode se tornar notoriamente conhecida em dado territério nacional
antes mesmo de haver o registro ou uso efetivo pelo seu titular (BODENHAUSEN, 1968;
GRINVALD, 2014), posto que isso parecia uma anomalia ao regramento proprietario dos bens
juridicos, principalmente, das coisas, seguindo o raciocinio do Direito Romano, construido no
ambito dos Direitos Reais e transladado para o direito da propriedade intelectual®. Ladas
(1975), por exemplo, enfatizava o impacto do radio, das revistas internacionais e do transporte

aéreo na disseminacao mundial das marcas.

8 Nio serdo realizadas neste trabalho académico divagacdes sobre a propriedade de sinais distintivos, decorrente
do registro de marcas, nem uma abordagem doutrinaria sobre a natureza juridica dos direitos da propriedade
intelectual. Discussdes relacionadas a propriedade de bens juridicos intangiveis e seus desenvolvimentos vem
sendo largamente realizadas por autores brasileiros, preocupados em realizar uma interface entre os Direitos Reais
e os direitos da propriedade intelectual e assegurar a incidéncia da fungdo social da propriedade. A fungdo social
da propriedade ¢ classificado como um atributo extrinseco da propriedade e esta presente em todos os tipos
proprietarios (DIAS, 2015; 2016).
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Tal doutrina, posteriormente, serviu de base para a redag¢io do artigo 16 do TRIPS’
(BRASIL, 1994) que ampliou a prote¢do prevista no artigo 6° bis da CUP (BRASIL, 1975). Da
leitura do artigo 16.2 do TRIPS (BRASIL, 1994), observa-se a extensdo da protecao as marcas
de servicos e, além disso, a incorporacao da literatura acima citada ao estabelecer que também
se considere o conhecimento notdrio como resultado da promogao da marca:
Artigo 16 [...] 2. O disposto no Artigo 6bis da Convencédo de Paris (1967) aplicar-se-
4, mutatis mutandis, a servigos. 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 promogao da marca (BRASIL, 1994).

Quanto ao artigo 16.3 do TRIPS (BRASIL, 1994), conforme doutrina majoritaria, este
veio garantir a protecao a marcas notoriamente conhecidas para além de segmento semelhante,
desde que haja uma conexao entre os produtos ou servigos e o titular da marca e que possa
resultar em prejuizos ao mesmo (BAIOCCHI, 2009). Com isso, consolidaram-se, no ambito
internacional, propostas que eram debatidas desde a Revisdo de Lisboa (OMPI, 1958). Abaixo,
a transcri¢ao do artigo:

Artigo 16 [...] 3. O disposto no Artigo 6bis da Convengao de Paris (1967) aplicar-se-
&, mutatis mutandis, aos bens e servicos que ndo sejam similares aqueles para os quais
uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relagdo aqueles bens e
servigos, possa indicar uma conexao 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” (BRASIL, 1994).

Além do TRIPS (BRASIL, 1994), a literatura mencionada serviu como referencial para a
elaboracdo da Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known
Marks'” (OMPI, 1999), aprovada pela Assembleia da CUP e da OMPI. Neste documento
recomenda-se que ndo se exija a comprovagao de uso, de pedido ou registro no proprio estado
em que se pretende proteger o sinal ou em outra jurisdicdo ou, ainda, que a marca seja
notoriamente conhecida em outros estados-membros. Sugere-se, também, que sejam
consideradas quaisquer circunstancias que possam levar a autoridade competente a inferir que
a marca ¢ notoriamente conhecida.

Desse modo, foi apresentada uma lista, ndo exaustiva, com seis tipos de informacgdes a

serem relevadas para a determinacdo da notoriedade da marca em um dado pais, quais sejam:

9 Sigla em inglés para “Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights”, que foi traduzido
para o portugués como “Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio” (BRASIL, 1994).

19 Em portugués: Recomendagdo conjunta acerca de provisdes para prote¢io das marcas notoriamente
conhecidas (OMPI, 1999, traducdo nossa).
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1. o grau de conhecimento ou reconhecimento da marca no setor relevante do publico
consumidor; 2. a duragdo, extensdo e area geografica de qualquer uso da marca; 3. a
duragdo, extensdo e area geografica de qualquer promocdo da marca, incluindo
propaganda ou publicidade e apresentagdo, em feiras e exibigdes, de produtos e/ou
servigos nos quais a marca se aplica; 4. a duragdo e area geografica de qualquer
registro, e/ou qualquer depdsito de pedido, da marca, considerando que refletem o uso
ou reconhecimento da marca; 5. o registro de agdes bem sucedidas em prol da protegdo
dos direitos sobre a marca, em particular a extensdo em que a marca foi reconhecida
como notoriamente conhecida pelas autoridades competentes; 6. o valor associado a
marca (OMPI, 1999, p.9, tradugdo nossa)''.

O contetido enfatiza que tal listagem de informagdes ndo deve ser tratada como pré-
condi¢do para caracterizagdo do conhecimento notério da marca e que outros fatores nao
elencados, ou uma combinacao de fatores, poderiam ser utilizados com tal finalidade.

Grinvald (2014) classificou em duas as teorias que trataram dos parametros para
determina¢do do conhecimento notério da marca em um dado pais, sdo elas, a teoria da
percepcao passiva do consumidor e a teoria interacional. Esta ultima, adotada pelo préoprio
autor. Para Grinvald (2014), pela semelhanga de perspectivas, se inserem na teoria da percepgao
passiva do consumidor autores como Bodenhausen (1968), Ladas (1975) e Mostert (2020).

A teoria da percepgao passiva do consumidor parte da ideia principal de que na era da
informacdo a publicidade de uma marca se dissemina facilmente por meio da internet,
alcancando imediatamente consumidores de diversos paises (GRINVALD, 2014; MOSTERT,
2020). Desse modo, basta que conteudos sobre a marca estejam disponiveis na internet, em
qualquer dominio, ou que o sinal seja utilizado ou registrado em diversas jurisdigdes para que
possa ser considerado notoriamente conhecido. Igualmente, esta teoria enfatiza o aumento da
circulacao de pessoas entre fronteiras em razao de viagens, o que facilitaria o acesso a produtos
estrangeiros.

Para Grinvald (2014), quase todos os fatores da “Joint Recommendation” (OMPI, 1999),
especificamente tratando da numeracao citada de 2 a 6, além daquele incluido no artigo 16.2
do Acordo TRIPS (BRASIL, 1994), se assentam na teoria da percepg¢ao passiva do consumidor.

Assim, na visdao de Mostert (2020), o TRIPS (BRASIL, 1994) veio facilitar a

comprovagdo da notoriedade da marca, tendo em vista que a publicidade seria fator importante

"' Traduzido do original: “I. the degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of the
public; 2. the duration, extent and geographical area of any use of the mark; 3. the duration, extent and
geographical area of any promotion of the mark, including advertising or publicity and the presentation, at fairs
or exhibitions, of the goods and/or services to which the mark applies; 4. the duration and geographical area of
any registrations, and/or any applications for registration, of the mark, to the extent that they reflect use or
recognition of the mark; 5. the record of successful enforcement of rights in the mark, in particular, the extent to
which the mark was recognized as well known by competent authorities, 6. the value associated with the mark
(OMPI, 1999, p.9).
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onde o uso ainda ndo foi iniciado. Nesse sentido, o autor destaca a dissemina¢do publicitaria
via midias sociais, plataformas digitais e televisdo, além das feiras internacionais, a circulacao
de revistas e o turismo. Logo, a percepcao do consumidor poderia ser medida a partir do
universo de pessoas expostas a promog¢ao da marca, mesmo que hipoteticamente em estatisticas
de viagens, por exemplo. Ha que se ressaltar que o artigo 16.2 do TRIPS (BRASIL, 1994) nao
especificou que a publicidade deve ser aquela direcionada ao publico do territério em que se
pretende proteger a marca, ao contrario, tratou da questdo amplamente aludindo apenas a
esfor¢cos promocionais, em conformidade com a teoria ora exposta (GRINVALD, 2014).

Sobre o conteudo da “Joint recommendation” (OMPI, 1999), Mostert (2020) afirma que,
quanto a duragdo, extensdo ou area geografica do uso da marca, o volume de vendas e os dados
sobre o market share do segmento, por exemplo, poderiam refletir a fama e o reconhecimento
do sinal pelo publico. Sustenta, ainda, que a quantidade de registros ou pedidos da marca em
outras jurisdi¢des ¢ um fator relevante a ser considerado, uma vez que a exposi¢ao do signo em
escala mundial com frequéncia resulta em sua disseminacgdo, refletindo no uso e no
reconhecimento local. Destaca, também, a importancia de agdes judiciais promovidas pelo
titular em defesa da marca, do reconhecimento de autoridades sobre a notoriedade do sinal ¢ do
valor do ativo intangivel, especialmente no que se refere a comprovagao da reputagdao da marca.
Por fim, elenca outros fatores a serem relevados, tais como, a natureza dos produtos ou servigos
e canais de venda, o nivel de reputacdo da marca, além do grau de distintividade adquirida pelo
sinal e de sua exclusividade (MOSTERT, 2020).

No Brasil, Tavares (2007) e Correa (1997) trataram do assunto de maneira similar e,
portanto, entende-se que poderiam se enquadrar na teoria referida.

Por sua vez, Grinvald (2014) critica essa teoria com base em estudos na area de psicologia
do consumo, segundo os quais na era da informagdo os individuos estdo superexpostos a
estimulos comerciais € nao sao capazes de fixar um signo na mente sem que ocorra uma
interacdo com o produto ou servigo por ele assinalado. Dessa forma, para ele, a aplicagao da
teoria passiva pode favorecer titulares de marcas internacionais, por conter critérios amplos de
aferi¢do, e ndo refletir a real notoriedade do signo em um dado territorio nacional. Indo além,
o autor frisa que aplicar tal teoria pode gerar um desestimulo ao registro da marca, um dos
pilares do sistema da CUP, pois os titulares deixariam de registrar os seus signos em jurisdigdes
que nao oferecem tanto retorno ao investimento, pensando ser qualquer publicidade na internet
suficiente para garantir a prote¢do extraterritorial da sua marca nos termos do artigo 6° bis (1)

(BRASIL, 1975).

PIDCC, Aracaju/Se, Ano X, Volume 02 n2 01, p.053 - 077 JAN/2022 A ABR/2022 | www.pidcc.com.br



RENATA RIBEIRO PEREIRA | JOSE CARLOS VAZ E DIAS | LEONARDO DA SILVA SANT'ANNA
62

Destarte, a partir do estudo de decisdes administrativas e judiciais em diversos paises,
Grinvald (2014) propde que a teoria interacional seja adotada para a caracterizagdo de marcas
como notoriamente conhecidas. Essa teoria pressupde, em sintese, que haja um efetivo
conhecimento do signo por parte do consumidor daquele pais em que se pretende protegé-lo,
ou ao menos alguma interagdo entre publico e marca. Essa interacdo poderia ser demonstrada,
por exemplo, através de documentos fiscais de venda de produtos ou contratagdo de servigos,
de pesquisas de mercados ou pela atividade em website. O autor ndo descarta considerar a
publicidade como fator relevante, todavia, entende que deve haver alguma evidéncia de que
esta atingiu, de fato, os consumidores locais ou regionais (GRINVALD, 2014).

No Brasil, Barbosa (2010) e Schmidt (1997) apresentam argumentos semelhantes, como

abaixo citado:

Se a marca ndo for notoriamente conhecida no Brasil, a empresa aqui ndo podera
invocar a tutela do art. 6 bis. O vocabulo "nele" constante da redagéo deste dispositivo
ndo deixa duvidas quanto a isso. Portanto, a marca notoriamente conhecida faz jus a
protegdo ndo por ja ter sido registrada no exterior, mas sim por ja ter se tornado
notoriamente conhecida no Brasil. (SCHMIDT, 1997, p. 9).

Para os autores do presente artigo, esta ¢ a teoria que melhor trata a questdo, ja que busca
evitar excessos na protecao conferida a marcas com atividade transnacional.

De outra maneira, Moro (2003) entende ser prudente ndo estabelecer critérios objetivos
para se determinar a notoriedade de uma marca, ja que essa seria uma nocao dotada de certa
subjetividade, variando no caso concreto. Entretanto, existiriam algumas caracteristicas na
marca notoriamente conhecida a serem observadas, sdo elas: a) excepcionar o principio da
territorialidade; b) ter elevado grau de conhecimento pelo publico; c) aplicar-se a marcas

nacionais e estrangeiras e d) ser protegida apenas em rela¢ao a produtos ou servigos idénticos

ou similares.

3. A protecao da marca notoriamente conhecida no Brasil.
Atualmente, a protecdo das marcas notoriamente conhecidas estd prevista no

ordenamento juridico brasileiro nos artigos 126 da LPI (BRASIL, 1996), além de constar dos
ja citados artigos 6°, bis, (1), da CUP (BRASIL, 1975) e 16.2 e 16.3 do TRIPS (BRASIL,
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1994)!2. H4 que se ressaltar, ainda, a possibilidade de protecdo desses signos por meio das
regras gerais que vedam a concorréncia desleal e o enriquecimento ilicito, conforme artigos
195,209 e 210 da LPI e 884 do Codigo Civil (BRASIL, 1996; 2002).

Sobre a CUP (BRASIL, 1975), para além dos debates citados anteriormente, convém
mencionar que, hoje, o entendimento € pacifico na doutrina nacional de que a Convengao possui
carater normativo, aplicando-se diretamente a relagdo entre particulares (MORO, 2003). Alids,
ha quem entenda que, “ao transplantar o comando do artigo 6 bis para dentro da lei de
propriedade industrial, o legislador inibe, desde o nascedouro, qualquer exegese contraria a
aplicabilidade do dispositivo, sublinhando prote¢ao contra apropriagao indébita de marcas”
(CORREA, 1997, p.37).

No que tange ao TRIPS (BRASIL, 1994), muitos foram os debates na doutrina nacional
sobre a aplicabilidade interna deste tratado (BARBOSA, ¢2020; BAIOCCHI, 2009; MORO,
2003). Neste aspecto, adota-se o posicionamento de BARBOSA (¢c2020) para quem:

Nenhum direito subjetivo resulta para a parte privada, da vigéncia e aplicagdo do
TRIPs. Como diz o proprio texto do acordo: ‘(art. 1.1) Os Membros determinardo
livremente a forma apropriada de implementar as disposi¢des deste Acordo no ambito
de seus respectivos sistema e pratica juridicos’. Assim, por expressa determinagdo do
proprio TRIPs, cabe a legislagdo nacional dar corpo as normas prefiguradas no texto
internacional. Nao se tém, no caso, normas uniformes, mas padrdes minimos a serem

seguidos pelas leis nacionais, sob pena de violagdo do Acordo - mas sem resultar, no
caso de desatendimento, em violagdo de direito subjetivo privado (BARBOSA, ¢2020,

p. 14).

A questdo importa notadamente quanto ao artigo 16.3 do TRIPS (BRASIL, 1994).
Baiocchi (2009), entendendo que tal dispositivo trata da prote¢do a marca notoriamente
conhecida para além de segmentos semelhantes, chegou a conclusdao de que ha uma lacuna de
previsdo no ordenamento juridico brasileiro no tocante a matéria. Isto porque o artigo 126 da
LPI (BRASIL, 1996) reproduziu o comando do artigo 6° bis (1) da CUP (BRASIL, 1975) e
limitou a prote¢do da marca notoriamente conhecida apenas ao mesmo ramo de atividade,
conforme adiante exposto:

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 Protegdo da Propriedade Industrial,
goza de protecdo 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

12 Vale recordar que no anterior Cédigo da Propriedade Industrial (CPI) (BRASIL, 1971), em seu artigo 67, havia
a protecao as marcas ditas “notorias”, que nado se referia ao instituto da marca notoriamente conhecida tal como
disposto no artigo 6° bis (1) da CUP (BRASIL, 1975). Tal previsdo da Lei anterior equivale ao atual artigo 125 da
LPI (BRASIL, 1996) que trata das marcas de alto renome, porém, nota-se que ainda ha certa confusao a respeito,
justamente em razdo da nomenclatura “marca notoria” que constava do CPI (TAVARES, 2007; CORREA,1997).
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que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida
(BRASIL, 1996).

Cabe ressaltar que existem posicionamentos contrarios a respeito, a exemplo de Correa
(1997) segundo o qual tal protecdo pode se dar por meio das regras gerais que vedam a
concorréncia desleal.

Além disso, nota-se que o artigo citado faz referéncia direta a prote¢do das marcas de
servico, nos termos do artigo 16.2 do TRIPS (BRASIL, 1994), contudo, ndo tratou dos critérios
para se aferir a notoriedade da marca no Brasil, motivo pelo qual a propaganda ndo foi
mencionada tal qual no tratado. O legislador, nesse ponto, seguiu 0 modelo do artigo da 6° bis
(1) da CUP (BRASIL, 1975), optando por uma redacao “aberta”.

Estabeleceu-se, também, que a prote¢ao da marca notoriamente conhecida pode se dar de
oficio, questdao opcional no texto CUP (BRASIL, 1975), ou apds impugnac¢ao do interessado,
caso em que se exige o deposito de pedido de registro da marca no Brasil no prazo de 60 dias,
nos termos do artigo 158, § 2°, da LPI (BRASIL, 1996):

Art. 158 [...] § 2° Ndo se conhecera da oposi¢ao, nulidade administrativa ou de agdo
de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, ndo se

comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias apds a interposicao, o deposito do pedido
de registro da marca na forma desta Lei” (BRASIL, 1996).

A decisdo ex officio ocorre quando o examinador do INPI “julgar que a notoriedade ¢
suficiente a ponto de dispensar a producdo de provas” (INPI, 2019), contudo, mesmos nesses
casos, alguns parametros devem ser utilizados para se averiguar o conhecimento notorio da
marca no Pais.

Sobre o artigo 158, § 2°, da LPI (BRASIL, 1996), Tavares (2007) aponta que tal
dispositivo criou uma obriga¢do de uso da marca no Brasil que se mostra incompativel com a
CUP (BRASIL, 1975). Isto porque, mesmo se o pedido de registro ndo for depositado, a
notoriedade da marca ainda subsistird, merecendo protecdo excepcional. Sobre a questdo,
lembra Barbosa (2010, p. 76) que o uso para aquisi¢do de notoriedade “(e note-se que a lei
internacional vigente nem sequer exige uso, mas simples fama) ¢ apenas aquele capaz de
suscitar a nogdo do publico de que a marca tem origem no exterior [...] E o uso portador de
notoriedade, e nao uso social da propriedade”. Salienta-se que a norma também ¢ incoerente se
comparada ao proprio texto do artigo 126 da LPI (BRASIL, 1996), pois foi facultada a protegao
da marca de oficio, sem se fazer quaisquer exigéncias quanto ao deposito ou uso do sinal no

Pais.
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No ambito infralegal, as normas editadas pelo INPI também regulam a matéria. Assim, o
Manual de Marcas destaca a natureza de excecdo ao principio da territorialidade e define as
marcas notoriamente conhecidas como aquelas “registradas em outro pais que gozam de grande
conhecimento no mercado, em funcdo do expressivo reconhecimento perante aos
consumidores, e que gozam de prote¢ao especial independentemente de estarem previamente
depositadas ou registradas no Brasil” (INPI, 2019).

No tocante a afericdo da notoriedade, a norma dispde que deve ser observado “se a marca
possui certo conhecimento no Brasil, em segmento de mercado idéntico ou similar” (INPI,
2019) e estabelece, ainda, alguns pressupostos para aplicagao dos artigos 126 da LPI (BRASIL,
1996) e 6° bis (1) da CUP (BRASIL, 1975) em caso de impugnacao do interessado, quais sejam:

[...] sera verificado se o impugnante: a) E nacional residente ou domiciliado em pais
contratante da Conveng@o da Unido de Paris; b) Tem legitimidade para impugnar; c)

Fundamentou seu pedido e o fez acompanhar de provas suficientes para caracterizar
o conhecimento da marca no segmento de mercado idéntico ou similar (INPI, 2019).

Contudo, o Manual (INPI, 2019), assim como a CUP (BRASIL, 1975) e a LPI (BRASIL,
1996), nao determinou critérios especificos para se aferir o conhecimento notorio da marca no
Pais. Logo, ndo ¢ possivel prever qual o tipo de informacgao € relevada quanto ao assunto.

Sobre a questdo, Moro (2003) entende acertado ndo haver critérios objetivos para se
determinar a notoriedade de uma marca, ja que o conceito seria dotado de certa subjetividade.
No entanto, a autora elenca algumas caracteristicas das marcas notoriamente conhecidas a
serem observadas.

O primeiro atributo se refere a protegdo da marca notoriamente conhecida enquanto
excecao ao principio da territorialidade, havendo o reconhecimento pela autoridade competente
de que a marca, embora nao registrada no Pais, tem um dono e deve ser protegida como se
registrada ou depositada fosse (MORO, 2003). Assim entende a doutrina nacional majoritaria
(BAIOCCHI, 2009). Para Correa (1997, p. 33), por exemplo, “a Lei da abrigo aos sinais, que
ndo registrados no Brasil, sejam reconhecidos como pertencentes a pessoa fisica ou juridica
sediada em um dos paises signatarios daquele Convénio”.

A segunda caracteristica identificada por Moro (2003) diz respeito ao elevado grau de
conhecimento do publico consumidor em relacdo a marca que se pretende proteger no Pais.
Desse modo, ndo bastaria a mera ciéncia do “usurpador” depositante do sinal, seria necessario
um conhecimento mais amplo, a dita notoriedade setorial. Para a autora (MORO, 2003), a forma

mais confiavel de se demonstrar a notoriedade seria por meio de pesquisas de mercado, embora
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com alto custo. Contudo, ndo abordou como esse conhecimento elevado poderia ser
demonstrado de outras formas. Sobre a questdo, Schmidt (1997) e Barbosa (2010) enfatizam
que a notoriedade da marca deve ser averiguada no Brasil no ramo de atividade pertinente, e
ndo no pais de origem ou em outros territorios.

Como terceiro atributo, Moro (2003) ressalta a possibilidade de protecdo de marcas
nacionais e estrangeiras, sem registro no Pais, desde que notoriamente conhecidas. Nesse
aspecto, cabe dizer que ndo € o caso de se proteger marcas de fato utilizadas somente no Brasil.
Isto porque, se a natureza da protecdo ¢ de excecdo ao principio da territorialidade, o minimo a
ser exigido ¢ alguma atividade transnacional. Da mesma forma, entende Barbosa (2010, p.67)
para quem “o brasileiro que detiver marca fora do territorio nacional, e porventura nao lhe tiver
registrada aqui, se aqui tal marca ndo registrada for notdria, terd aqui a prote¢do convencional”.

A quarta qualidade se refere a tal protecdo estar limitada a segmento idéntico ou afim,
sendo a similaridade, ou afinidade, estabelecida caso a caso. Sobre esse ponto, vale reiterar os
comentarios supra acerca da ndo aplicabilidade imediata do artigo 16.3 do TRIPS (BRASIL,
1994). Finalmente, o ultimo atributo abordado por Moro (2003) diz respeito a extensdo da
prote¢do as marcas de servico, conforme artigos 16.2 do TRIPS (BRASIL, 1994) e 126 da LPI
(BRASIL, 1996), que vieram a suprir a omissao da CUP (BRASIL, 1975) sobre a questao.

Em sintese, embora a LPI (BRASIL, 1996) tenha incorporado as disposi¢cdes da CUP
(BRASIL, 1975) sobre as marcas notoriamente conhecidas, ndo consta da Lei qualquer mengao
a critérios para afericdo do conhecimento notdrio no pais. Sendo assim, a préxima se¢ao sobre

o caso da marca Rickenbacker servira para analisar os critérios adotados na pratica.

4. Estudo de caso: a protecao da marca Rickenbacker no Brasil.

Esta ultima secdo esta dedicada a andlise do caso da marca estrangeira Rickenbacker.
Repisa-se que o objetivo do estudo como proposto foi observar como ocorre, na pratica, a
caracterizacdo da marca enquanto notoriamente conhecida no Brasil. Releva-se o tipo de
informagao que foi considerada pelo INPI.

Posto isto, de antemao, entende-se necessaria uma breve descri¢ao da historia da marca
Rickenbacker e de sua titular estadunidense “The Rickenbacker International Corporation”.
Tal corporacao foi fundada por Adolph Rickenbacker e George Beauchamp em 1931, em Los
Angeles, primeiramente sob o nome “Electro String Instrument Corporation” (SMITH, 1987).

Foi pioneira na cria¢do e manufatura de instrumentos musicais elétricos — baixos e guitarras —
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e amplificadores sob o signo Rickenbacker Electro Instruments, utilizados por musicos
havaianos dos anos 30, baixista de grupos de jazz dos anos 90, passando pelos “Beatles” ¢
outras bandas famosas de rock. A marca ganhou fama mundial justamente por se a preferida de
integrantes dos “Beatles”, como Paul McCartney e George Harrison. Ressalta-se a estratégia
de marketing dos dirigentes da corporagdo ao presentear com instrumentos Rickenbacker os
musicos da banda inglesa durante turné nos Estados Unidos (SMITH, 1987).

Quanto ao processo administrativo objeto do presente estudo (INPI, 2008), tal pedido de

registro foi depositado por microempreendedor individual para a marca mista Rickenbacker

brasil wood, conforme adiante exposta:

Figura 1: imagem do pedido registro de marca n° 829991506

Rickenlsacker

bres’t wood

Fonte: Base de dados do INPI (INPI, 2020).

O pedido se refere a uma marca de produto, depositada para “instrumentos musicais e
suas partes” (INPI, 2008). O deposito no INPI foi realizado em 18 de novembro de 2008 e nao
houve oposi¢ao de terceiros apos a publicagdo do pedido na Revista da Propriedade Industrial
(RPI). A decisdo de indeferimento do pedido de marca foi publicada em 14 de dezembro de
2010, na RPI nimero 2084 (INPI, 2010). Posteriormente, diante da auséncia de recurso por
parte do depositante, houve o arquivamento do pedido.

Além disso, ressalta-se que o indeferimento do pedido de registro de marca foi motivado

pelo artigo 126 da LPI (BRASIL, 1996), de oficio, conforme texto decisorio abaixo transcrito:

Exame feito conforme resolucdo n°® 144 de 18/04/2007. “Rickenbacker” é uma das
marcas de instrumentos musicais (principalmente guitarras e baixos elétricos) mais
conhecidas e requisitadas, principalmente no género do “rock”. Musicos sdo
consumidores especializados e, portanto, seu meio reconhece a marca em questao,
ainda que esta ndo tenha sido registrada no Brasil (uma rapida busca no Google traz
inimeros sites em portugués contendo anuncios de compra ¢ venda de guitarras e
baixos da marca em referéncia). De acordo com ocorréncias encontradas (algumas
impressas ¢ anexadas aos autos), trata-se de marca bastante valorizada no segmento
de mercado em analise (INPI, 2008).

Como o processo administrativo (INPI, 2008) se encontra arquivado em meio fisico, ndo

foi possivel verificar o conteudo da peti¢do inicial e demais documentos mencionados no texto
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da decisdo, motivo pelo qual o estudo do caso se restringird ao contetido disponibilizado

eletronicamente nos sistemas da Autarquia.

4.1 Analise do caso a partir das caracteristicas identificadas por Moro (2003)

Quanto a primeira caracteristica citada por Moro (2003), de ser a marca notoriamente
conhecida uma exce¢ao ao principio da territorialidade, verificou-se que a marca Rickenbacker
foi registrada pela titular estadunidense The Rickenbacker International Corporation em
diversas jurisdicdes estrangeiras, com apresentagdes variadas e sempre para designar
instrumentos musicais (OMPI, 2020a). Além disso, por meio de busca na base de dados do
INPI, constatou-se a auséncia de pedido ou registro de qualquer sinal contendo o termo
“rickenbacker”, com excecdo do caso em analise (INPI, 2020). Nesse sentido, o proprio
examinador de marcas apontou a auséncia de registro da marca no Pais a época da decisdao
administrativa (INPI, 2008). Outro ponto relevante a se destacar ¢ que ndo had mencao no texto
decisorio sobre registros estrangeiros € nao foi possivel averiguar se tais informagdes constam
do material anexado ao processo fisico arquivado.

A segunda caracteristica diz respeito ao elevado grau de conhecimento pelo publico
brasileiro no setor de atividade da marca, denominada por Moro (2003) de notoriedade setorial.
A decisdo do caso estudado menciona tal caracteristica, ao afirmar que a marca Rickenbacker
¢ uma das mais conhecidas e requisitadas no segmento de instrumentos musicais (INPI, 2008).
O texto decisdrio cita que, para se verificar o conhecimento da marca no Brasil, foram realizadas
pesquisas na internet em que foi identificada a venda de instrumentos musicais assinalados pelo
signo, dentre outras ocorréncias acostadas ao processo. Esse tema especifico dos meios para se
aferir o conhecimento da marca serd abordado nos proximos topicos.

Por ora, concorda-se com a opinido de que a notoriedade setorial possa ser avaliada por
meio de pesquisas simples na internet direcionadas ao segmento pertinente, especialmente
quando se trata de uma decisdo de oficio em que ndo ha producdo de provas pelo interessado.
Por outro lado, as pesquisas de opinido ou mercado sdo importantes instrumentos a disposi¢ao
dos interessados para demonstrarem a notoriedade setorial em impugnagdes administrativas e
judiciais, ou quando a coleta de informag¢des no Pais fica prejudicada. Resta ao titular avaliar o
custo-beneficio deste tipo de prova.

Sobre o terceiro atributo identificado por Moro (2003), verifica-se que a empresa The
Rickenbacker International Corporation ¢ de origem norte-americana (OMPI, 2020a) e sua

marca Rickenbacker, portanto, encontra protegao sob a égide da CUP (BRASIL, 1975).
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A ultima caracteristica esta diretamente relacionada a segunda acima comentada, pois se
refere a protecdo da marca notoriamente conhecida somente em ramo de atuagdo idéntico ou
semelhante. Assim sendo, a marca Rickenbacker é conhecida e registrada em outras jurisdi¢cdes
principalmente para “instrumentos musicais” (OMPI, 2020) e a decisdo de indeferimento do
sinal Rickenbacker brasil wood nao exorbitou dessa exigéncia, uma vez que tal pedido de marca
visava, exclusivamente, os mesmos produtos (INPI, 2008). Enfim, o sinal depositado junto ao

INPI Rickenbacker brasil wood reproduz a marca estrangeira Rickenbacker, como pode ser

observado no seguinte registro americano para “guitarras elétricas”:

Figura 2: imagem do registro da marca nos Estados Unidos (US74144425)
Fonte: Global Brand Database (OMPI, 2020a).

4.2 Analise do caso a luz da teoria da percep¢ao passiva do consumidor

Neste topico, o caso foi avaliado a luz da teoria da percepgao passiva do consumidor, tal
como identificada por Grinvald (2014) e com base nos fatores 2 a 6 listados na “Joint
Recommendation” (OMPI, 1999). Desse modo, a partir dos dados do processo (INPI, 2008) e
de contetido na internet, foram consideradas informagdes sobre a duracdo, extensdo e area
geografica de qualquer uso, promocgdo, pedido ou registro da marca, sobre acdes judiciais
promovidas pelo seu titular estrangeiro e quanto ao valor da marca. Foram considerados
conteudos em diversos idiomas.

Da anélise da decisdao de indeferimento do pedido de marca Rickenbacker brasil wood,
constatou-se que o examinador do INPI priorizou a busca por conteudo local, relatando que
havia o conhecimento notorio da marca Rickenbacker por musicos no Brasil (INPI, 2008).
Como nao foi possivel o acesso ao conteido do processo fisico, ndo se sabe se foram
consideradas informagdes em relagdo ao uso, registro ou promogao da marca em outros paises.
Mesmo assim, verifica-se que a decisdo atenderia aos parametros da referida teoria.

Indo além do texto decisorio, as buscas na internet sobre a marca Rickenbacker, efetuadas
pelos autores deste artigo, resultaram em variados conteudos, principalmente em lingua

inglesa'3, tais como: o proprio website (RICKENBACKER, 2020a) e redes sociais da marca no

13 Também foram acessados contetidos sobre a marca em portugueés.
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Facebook (RICKENBACKER, 2020b) e no Instagram (RICKENBACKER, 2020c), diversos
videos no YouTube (YOUTUBE, 2020) contendo resenhas e demonstragdes de uso dos
produtos guitarras e baixos, livros dedicados a historia da marca (SMITH, 1987; BACON,
2010). Ha que se ressaltar, ainda, que o proprio website da marca contém uma secao de vendas
de produtos. Logo, a luz da teoria da percepg¢ao passiva do consumidor, o conteudo de uso e as
informacoes citadas seriam consideradas suficientes para demonstrar o conhecimento notorio
da marca no Brasil, ja que estao disponiveis para acesso online pelo publico brasileiro. Alguns
estudos disponiveis na internet também apontam que Rickenbacker International Corporation
¢ uma das maiores empresas globais do setor de guitarras e baixos (BMRC, 2020; RESEARCH
AND MARKETS, 2020).

No que se refere a quantidade e extensdo geografica de registros da marca, a busca com
a ferramenta Global Brand Database (OMPI, 2020a) apontou que The Rickenbacker
International Corporation é titular de 30 marcas em vigor'®, de tipos diversos (nominativa,
figurativa, mista, 3D, de posi¢cdo), registradas nos Estados Unidos, Austrdlia, Alemanha,
Canada, e no escritério da Unido Europeia. Desse modo, tendo como base a teoria da percepgao
passiva, tal quantidade e extensao geografica de registros também serviriam para comprovar a
notoriedade do signo em relagao ao consumidor especializado.

Finalmente, ndo foram encontradas noticias sobre o valor da marca Rickenbacker ou sobre

acoes judiciais propostas pela titular em defesa da mesma.

4.3 Analise do caso a luz da teoria interacional

Neste topico, o caso foi analisado a partir da teoria interacional proposta por Grinvald
(2014). Para tanto, partindo dos dados do processo (INPI, 2008) e de pesquisas na internet,
foram consideradas informacdes que demonstrassem algum tipo de interagdo do publico
consumidor brasileiro com a marca estrangeira Rickenbacker. Nesse ponto, apenas conteudo
em portugués foi relevado. Os exemplos de provas relevadas por esta teoria seriam as pesquisas
de opinido e de mercado, os documentos comprobatorios da venda de produtos no territério e
atividades de websites.

Como dito previamente, as pesquisas de mercado e documentos de venda dos produtos
sdo provas relevantes a serem submetidas junto a impugnagdes administrativas e judiciais

promovidas pelo titular estrangeiro da marca. Acrescenta-se a isso, a lista de dados de acesso

14 Ressalta-se a possibilidade de que a ferramenta Global Brand Database (OMPI, 2020a) ndo indique registros
efetuados pela titular da marca Rickenbacker em outros paises.
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ao website da marca, que igualmente pode demonstrar o conhecimento da marca no territorio
em que se pretende protegé-la. De outra maneira, o contetdo de atividades em websites de
terceiros também pode servir a verificacdo da interagdo entre o consumidor local e a marca,
informagdo especialmente importante quando se trata de decisdo ex officio como o caso em
comento.

Assim, da analise do contetido decisorio do caso, verifica-se que o INPI privilegiou o
conhecimento do consumidor local, inclusive citando que a pesquisa realizada na internet
apontou websites em portugués vendendo produtos assinalados pela marca (INPI, 2008). A
atividade em sitios eletronicos foi, portanto, utilizada para indicar certa interacao do publico
local com a marca e, por isso, sustenta-se que a decisdo do caso se deu de acordo com a teoria
interacional. Contudo, ndo ¢ possivel afirmar que o INPI adotou somente tal teoria neste caso,
uma vez que nao houve acesso a documentos ndo digitalizados do processo.

Em complemento, realizou-se nova busca na internet pelos termos “rickenbacker” e
“guitarra”, combinados, que resultou em aproximadamente 379.000 mengdes gerais
(GOOGLE, 2020). Os dados indicaram, ainda, que os instrumentos musicais assinalados pela
marca continuam sendo comercializados no Brasil por meio de lojas virtuais de venda de

115

mercadorias em geral >, com comentarios dos revendedores e clientes, além de websites

especializados com notas sobre o desempenho dos instrumentos € o histérico da marca. Como

exemplo, cita-se o seguinte conteudo extraido de site dedicado ao género musical rock:

Pergunte a qualquer um dos seus amigos que toca em bandas de rock/metal [...] Com
muita certeza o Rickenbacker estard no topo das escolhas. Estamos falando de um
baixo que ¢ uma lenda entre musicos e fas por causa de sua sonoridade inica e pessoal.
Qualquer principiante reconhece a sua sonoridade a primeira ouvida. ‘Ah, ¢ um
Rickenbacker’, ‘Esse cara esta tocando um Rickenbacker’, ‘Hum, soa como um
Rickenbacker’ [...] Mas, por que esse baixo é tdo adorado? [...] E a sua sonoridade que
captura o coragdo dos baixistas e dos amantes da musica. A longa duragdo das suas
notas, que parecem durar para sempre, ¢ uma das suas qualidades mais cativantes [...]
Sir Paul McCartney mudou de opinido complemente quando conheceu o
Rickenbacker [...] Ele o adorou, mas como o modelo era para destros, teve de esperar
mais de um ano para conseguir o seu famoso modelo para canhotos. Embora tenha
sido o baixo reserva até 1965, ele se tornou o preferido a partir de entdo [...] (DOS
SANTOS, 2018).

A pesquisa também indicou a existéncia de diversos videos na rede social YouTube
(2020), produzidos por brasileiros, com comentarios e testes das guitarras e baixos da marca

Rickenbacker (SOLSETE MUSICAL, 2018); CESAR, 2020; BARRAMUSIC TV, 2020).

15 Mengdes a instrumentos eletrdnicos, assinalados pela marca em questio, observadas apds buscas pelo termo
“rickenbacker” nos sitio eletronicos do Mercado Livre (MERCADO LIVRE, 2020) e da OLX (OLX, 2020).
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Diante do exposto, verifica-se que o publico brasileiro, de fato, interage com a marca de
instrumentos musicais Rickenbacker e, portanto, a teoria interacional tal como descrita por

Grinvald (2014) poderia se aplicar ao caso.

Conclusao

O artigo teve como objetivo principal aprofundar o debate sobre a prote¢do da marca
notoriamente conhecida no Brasil, especificamente no que se refere as informagdes relevadas
quando da caracterizagdo de um signo como tal. Para tanto, empreendeu-se um estudo de caso
sobre o conhecimento da marca de instrumentos musicais Rickenbacker no Pais.

Inicialmente, observou-se que a protecao a marca notoriamente conhecida, como prevista
no artigo 6° bis (1) da CUP (BRASIL, 1975), gerou diversos debates na doutrina ao longo dos
anos. Contudo, o mais importante para esta pesquisa foi aquele que tratou dos parametros de
afericdo da notoriedade da marca em um dado pais. Assim, identificaram-se duas teorias
principais sobre o tema, a teoria da percepcao passiva do consumidor, que inspirou a redacao
do TRIPS (BRASIL, 1994) e da “Joint Recommendation Concerning Provisions on the
Protection of Well-Known Marks” (OMPI, 1999), e a teoria interacional, verificada na pratica
judicial e administrativa de alguns paises (GRINVALD, 2014). Além disso, na doutrina
nacional, Moro (2003) identificou algumas caracteristicas das marcas notoriamente conhecidas
que devem ser observadas no caso concreto, sdo elas: a) excepcionar o principio da
territorialidade; b) ter elevado grau de conhecimento pelo publico; c¢) aplicar-se a marcas
nacionais e estrangeiras e d) ser protegida apenas em relacdo a produtos ou servicos idénticos
ou similares.

Com base no marco tedrico citado, analisou-se o caso de indeferimento do pedido de
registro da marca Rickenbacker brasil wood (INPI, 2008), em que o INPI decidiu pela protecao
de oficio da marca estrangeira Rickenbacker. Primeiramente, tratou-se das caracteristicas das
marcas notoriamente conhecidas identificadas por Moro (2003). Dessa maneira, tanto o texto
decisorio quanto a pesquisa complementar, realizada pelos autores deste artigo, revelaram que
a marca estrangeira Rickenbacker atende a todas as caracteristicas citadas pela autora. Na
segunda unidade, o caso foi analisado a partir da teoria da percepcdo passiva do consumidor.
Desse modo, apurou-se que a decisdo do INPI privilegiou o conhecimento local da marca (INPI,
2008) e, ainda assim, poderia atender aos critérios mais flexiveis dessa teoria. Contudo, restou

inconclusivo se contetidos estrangeiros foram relevados na decisdo. Além disso, notou-se vasto
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material disponivel na internet sobre a marca, especificamente sobre o seu uso, registro e
promog¢do. Com isso, demonstrou-se que o consumidor brasileiro tem facil acesso a contetdo
promocional e informativo (mesmo que em outras linguas) sobre a marca Rickenbacker que, a
luz desta teoria, poderia ser considerada notoriamente conhecida no Brasil.

A terceira unidade tratou do caso sob a oOtica da teoria interacional. Logo, verificou-se
que a decisdo (INPI, 2008) privilegiou o conhecimento do consumidor brasileiro sobre a marca,
destacando a atividade de websites especializados em revenda de produtos musicais, atendendo
aos parametros propostos por essa teoria. A pesquisa complementar revelou amplo material
sobre a interagao do publico brasileiro com a marca Rickenbacker que, na perspectiva da teoria
interacional, também poderia se confirmar como notoriamente conhecida no Pais. Ademais, em
uma primeira analise, parece que o INPI adotou a teoria interacional no caso estudado, ja que
houve destaque no texto decisorio sobre o conhecimento local da marca (INPI, 2008). Contudo,
nao foi possivel afirmar categoricamente a adocao de tal teoria na pratica.

Em sintese, o estudo de caso demonstrou quais os tipos de informacgdes sdo relevantes
para a constatagdo da notoriedade de uma marca no Brasil e, além disso, a importancia da
protecao excepcional conferida pelo legislador as marcas notoriamente conhecidas, visto que o
titular estrangeiro do sinal Rickenbacker e o proprio consumidor brasileiro poderiam ser

prejudicados.
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