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O presente estudo versa sobre o significado e a importancia da marca de alto renome e
da marca notoriamente conhecida; aborda e analisa algumas caracteristicas intrinsecas
as marcas notorias e enfrenta algumas questdes relativas a sua protecéo.

MARCA DE ALTO RENOME.

A marca de alto renome é aquela marca que é conhecida por consumidores pertencentes
a diversos segmentos de mercados diferentes daquele mercado que corresponde aos
produtos ou servigos protegidos por esta marca. Além desta caracteristica, a marca de
alto renome possui 0 goodwill, ou seja, esta marca ganhou um grande reconhecimento e
goza de boa reputacdo perante os consumidores, pois estes reconhecem que os produtos
ou servicos identificados pela marca sdo de excelente qualidade [2]

As marcas de alto renome sdo sinais que exercem magnetismo proprio, sobrevoando
todas as categorias de produtos ou servicos e conservando o poder de distin¢do ainda
que desvinculada de sua fungéo originéria. [3]

O Instituto da marca de alto renome foi criado para proteger contra terceiros aquela
marca que se tornou conhecida e que goza de excelente reputacdo e prestigio por todo o
publico consumidor.

O Acordo sobre aspectos da propriedade intelectual relacionados ao comércio - TRIPS
prevé a protecdo para o alto renome no artigo 16.3 quando determina que "o disposto
no artigo 6 bis da Convencao da Unido de Paris(1967) aplicar-se had no que mutatis
mutandis, a bens e servigos que ndo sejam similares agueles para 0s quais uma marca
nao esteja registrada, desde que o0 uso desta marca, em relacdo aqueles bens e servicos,
possa indicar uma conexdo entre aqueles bens e servico se o titular da marca
registrada e desde que seja provavel que esse uso prejudique os interesses do titular da
marca registrada”.

Na lei brasileira atual esta protecao é garantida pelo artigo 125 da lei 9279/96. [4]
Requisitos e pressupostos para a protecao

Ao contrario do que determina o artigo 16.3 do TRIPS, para o reconhecimento do alto
renome no Brasil a legislacdo patria obriga que a marca esteja previamente registrada no
pais.

A legislacdo nacional ndo faz nenhuma mengdo aos requisitos ou pPressupostos
necessarios que uma marca deva ter para ser considerada de alto renome, no entanto,
parte da doutrina [5] entende que ndo parece razoavel a inexisténcia desses pressupostos
e defende que a possibilidade de confusdo e/ou prejuizo da imagem do sinal a ser
protegido pelo alto renome devem ser pressupostos para esta protecdo. A possibilidade
de confusdo ou associacdo € conseqliéncia do alto renome conquistado pela marca. Néo
verificada essa associacdo ou confusdo, ndo se verifica a notoriedade desta marca [6].



Quanto aos requisitos para a protecdo, o INPI publicou a resolugdo 110/04 em que
normaliza os procedimentos para o reconhecimento do alto renome de uma marca.
Nesta resolucdo o INPI elenca alguns elementos informativos e serem observados, que
auxiliam na avaliagdo da existéncia do alto renome da marca:

. data do inicio do uso da marca no Brasil;
. publico usuéario ou potencial usuario dos produtos ou servicos a que a marca se aplica;
. fracdo do publico usuario ou potencial usuério dos produtos ou servicos a que a marca
se aplica, essencialmente pela sua tradicdo e qualificagio no mercado, mediante
pesquisa de opinido ou de mercado ou por qualguer outro meio habil;
fracdo do publico usuario de outros segmentos de mercado que, imediata e
espontaneamente, identifica a marca com os produtos ou servigos a que ela se aplica,
mediante pesquisa de opinido ou de mercado ou por qualquer outro meio habil;
fracdo do publico usuério de outros segmentos de mercado que, imediata e
espontaneamente, identifica a marca essencialmente pela sua tradicdo e qualificagédo no
mercado, mediante pesquisa de opinido ou de mercado ou por qualquer outro meio habil;
. meios de comercializagdo da marca no Brasil;
. amplitude geografica da comercializacéo efetiva da marca no Brasil e, eventualmente,
no exterior;
. extensdo temporal do uso efetivo da marca no mercado nacional e, eventualmente, no
mercado internacional;
meios de divulgacdo da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
. extensdo temporal da divulgacdo efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no
exterior;
. valor investido pelo titular em publicidade/propaganda da marca na midia brasileira
nos ultimos 3 (trés) anos;
. volume de vendas do produto ou a receita do servico nos ultimos 3 (trés) anos;
. valor econdémico da marca no ativo patrimonial da empresa.

E necessario também que se observe que a marca de alto renome deve gozar de um
prestigio e reconhecimento que transcenda a segmento de mercado para o qual ele foi
originalmente destinado [7].

Na avaliacdo do alto renome ha de se levar em consideracdo também, a singularidade do
sinal distintivo e a posicdo de exclusividade que gozava esta marca antes de se tornar
notdria, pois existem marcas que apesar do alto renome ja conviviam com outras que
Ihe eram semelhantes ou até mesmo idénticas, como a marca PHILIPS para lampada e
PHILIPS para creme dental [8].

O que se protege

A marca de alto renome deve ser protegida principalmente contra a diluicdo e contra o
uso que denigra a marca.

Contra a diluicdo se protege, visto que o publico consumidor os se deparar com marca
semelhante ou de mesmo nome de uma marca famosa, apesar de proteger produtos
distintos, acaba se lembrando da marca famosa. Com o passar do tempo, o publico se
acostuma com a co-existéncia das duas marcas, ao fato que outros produtos de outras
empresas também usam essa marca e a conseqiiéncia deste fato € a perda de
distintividade daquela marca famosa e a sua diluicdo, pois sua posicdo exclusiva
desaparece [9].



Contra 0 uso que denigra a marca famosa a protecédo se da para que produtos ou servicos
com qualidade duvidosa e com reputacdo inferior, mesmo que sejam de ramos de
atividades completamente distintos dos produtos ou servigos protegidos pela marca
notdria ndo prejudique a imagem e a reputacdo desta.

A protecdo da marca de alto renome também deve ser protegida contra a concorréncia
parasitaria e o oportunismo de outras empresas que se aproveitam da fama e da
reputacdo desta marca para auferir vantagens econdmicas. Segundo Denis Borges
Barbosa [10] "a questdo da notoriedade da marca é exatamente a existéncia de um
valor econdmico (a boa fama) num mercado em que seu possuidor ndo atua
direitamente."”

Caracteristicas e consequéncias da protecéo

Uma vez reconhecido o alto renome da marca pelo INPI, direito conferido pelo artigo
125 da lei 9279/96, a marca passa a ter protecdo exclusiva em todo o territério nacional
contra marcas com nomes similares ou idénticos que estejam protegidos em qualquer
ramo de atividade. O conhecimento exigido para o alto renome da marca abrange varios
segmentos de mercado de publico consumidor.

O INPI pode indeferir de oficio pedido de registro de marca de produto ou servico cujo
nome seja similar ou idéntico, que imite no todo ou em parte, a marca de alto renome.

O alto renome de uma marca de traz como consequéncia a exce¢do do principio da
especialidade das marcas. Esse principio defende que a prote¢do de uma marca se limita
ao ramo de atividade em que se encontra registrada. [11]

Como ja mencionado, a marca de alto renome deve ser reconhecida pelo puablico em
geral e acima de tudo deve gozar de excelente reputacéo entre esse publico.

Local e momento da protecéo

O momento da verificacdo do alto renome de uma marca é aquele em que a marca
necessite ser protegida contra terceiros. [12]

MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA

A notoriedade da marca é uma qualidade presente em marcas que auferem um
expressivo conhecimento publico [13], € a capacidade que um comprador potencial tem
de reconhecer ou se recordar de uma marca como integrante de uma certa categoria de
produtos [14]. A notoriedade da marca € a conquista de grande reconhecimento pelo
publico, do servi¢co que essa marca protege.

O Instituto da marca notoriamente conhecida foi criado para proteger contra terceiros
aquela marca que se tornou conhecida como sinal distintivo de um determinado produto
ou servico, evitando que terceiros tirassem proveito do reconhecimento desta marca
pelo pablico consumidor.

Este instituto teve a sua primeira protecdo prevista no art. 6 bis da Convencdo da Unido
de Paris - CUP, que continua em vigor até os dias atuais [15]. Na lei brasileira atual esta
protecdo é garantida pelo artigo 126 da lei 9279/96. [16]

Condicdes e requisitos para a protecao



Para a protecdo da marca notoriamente conhecida, a legislacdo patria ndo exige o
depdsito ou registro no Brasil da marca que se visa proteger pela notoriedade, mas o
artigo 158 paragrafo 2° da LPI, determina que ndo se conhecera a oposicéo, a nulidade
administrativa, e a acdo de nulidade fundamentada no artigo 126 da mesma lei, caso néo
se comprove em 60 dias apds a interposicao, o deposito do pedido de registro da marca
que visa a protecdo garantida pelo artigo acima mencionado [17].

A legislacéo nacional ndo faz nenhuma mengdo aos requisitos ou critérios necessarios
que uma marca deva ter para ser considerada notoriamente conhecida, mas existem
requisitos que devem ser observados, apesar de ndo existir uma rigidez legal, para a
configuracdo da notoriedade de uma marca:

. Propiciar a ocorréncia de concorréncia desleal com base na utilizacdo por terceiras
empresas de marcas de mesmo nome ou similares da marca notoria, de mesma ramo de
atividade econémica ou ramos de atividades afins, com o objetivo de se aproveitar da
boa fama da marca neste segmento de mercado;

. Alto grau de conhecimento pelo pablico consumidor especifico (a marca deve ser
reconhecida pela quase totalidade dos consumidores daquele produto);

. Valores transmitidos pelas marcas afamadas, decorrentes de caracteristicas intrinsecas
dos produtos.

Momento para o pleito do reconhecimento da marca notoriamente conhecida:

Os momentos adequados para o pleito do reconhecimento deste tipo de notoriedade sdo
nos prazos da oposicdo (art. 158), do pedido de nulidade administrativa (art. 169) e no
prazo da propositura da acdo de nulidade (169) devidamente fundamentados no artigo
126 da LPI [18].

O que se protege:

O principal objetivo da protecdo de uma marca pela notoriedade do artigo 126 da LPI é
contra a concorréncia desleal e o aproveitamento da notoriedade desta marca por marcas
de empresas de mesmo ramo de atividade ou ramo semelhante.

Aonde se avalia a notoriedade da marca notoriamente conhecida:

A notoriedade da marca devera ser auferida no circulo interessado [19]. Este circulo vai
depender do mercado e em que setor do mercado esta marca atua. Por exemplo, no caso
de uma marca para proteger produtos alimenticios o circulo interessado sera formado
pelo consumidor final. No caso de uma marca que protege uma peca utilizada no setor
automobilistico para a montagem do carro, o circulo de interesse ndo serd o consumidor
que compra o carro e sim as empresas que compram este material para montar os carros.

Consequéncias do reconhecimento da notoriedade:

Uma vez reconhecida a notoriedade da marca, direito conferido pelo artigo 126 da lei
9279/96, pelo 6 bis da CUP e ratificado pelo artigo 16, 2 do TRIPS, a marca passa a ter
protecdo exclusiva em todo o territorio nacional e nos territorios signatarios dos tratados
mencionados contra marcas similares ou idénticas que atuam no mesmo ramo que a
marca notoria ou em ramos afim. O conhecimento exigido para a notoriedade se
restringe ao publico consumidor dos produtos ou servicos idénticos ou semelhantes ao
produto ou servigo que é protegido pela marca notoria.



O INPI pode indeferir de oficio pedido de registro de marca de produto ou servico
similar, que imite no todo ou em parte marca notoriamente conhecida. A notoriedade do
artigo 126 da LPI mitiga o principio da territorialidade da protecdo das marcas [20].
Esse principio defende que a protecdo de uma marca se limita ao territorio onde ela foi
protegida, se ela for registrada no Brasil, mas néo tiver sido registrada na Franca, esta
marca ndo goza de prote¢do na Franca.

Quando uma marca tem a sua notoriedade reconhecida, ela excepciona o principio da
territorialidade e passa a ser protegida nos paises que reconhecem o instituto da
notoriedade da marca, mesmo que ela ndo tenha sido anteriormente registrada neste pais.
A marca notoriamente conhecida ganha a protecdo contra terceiros mesmo sem registro
no pais, basta que ela comprove que é notoriamente conhecida no pais onde se deseja a
protecdo, e que este pais recepcione o instituto da notoriedade da marca.

Local da notoriedade:

O territério onde se verifica a notoriedade de uma marca é justamente aquele onde se
queira a protecdo, onde se deseja obter o registro. Ou seja, a marca s6 serd notoria
naquele pais que reconhecer a sua notoriedade. Uma marca notoriamente reconhecida
no Brasil pode ndo ter essa notoriedade reconhecida pela Franga, por que o consumidor
francés ndo conhece essa marca, por exemplo. [21]
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