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Ao Amor, eterno combustível da vida.

RESUMO

O presente trabalho se destina ao estudo da Proteção das Marcas de Alto Renome no Brasil, reguladas pelo artigo 125, da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), regulamentado pela Resolução nº 110, em 2004. Para desenvolver o tema proposto, os autores partem de um estudo sobre a marca propriamente dita, analisando o seu conceito, a sua proteção e os seus princípios norteadores fundamentais. Depois, passa a tratar da notoriedade das marcas, verificando como ela se apresenta na marca notoriamente conhecida e na marca notória, bem como nos acordos internacionais sobre Propriedade Industrial em vigor no Brasil. Após oferecer uma base teórica, os autores ingressam no tema principal da proteção das marcas de alto renome no Brasil, analisando todos os seus aspectos, para, posteriormente, demonstrar a maior vulnerabilidade desse tipo de marca diante da ação de terceiros mal intencionados, que visam se utilizar, ou se aproveitar do seu elevado valor atrativo. Finalizando, é realizado um estudo suscinto sobre o tratamento dispensado às marcas renomadas em alguns países.
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INTRODUÇÃO 

O mundo cada vez mais globalizado permite a criação, no âmbito do mercado, não mais de consumidores locais ou regionais, mas de cidadãos do mundo, consumidores efetivos ou potenciais, graças ao encurtamento das fronteiras ou mesmo sua quase-eliminação, como ocorre nos blocos econômicos tais como a Comunidade Européia.  

Os modernos meios de comunicações, particularmente a Internet, permitem ao indivíduo viajar pelas regiões mais remotas, conhecer dos fatos em tempo real, inteirar-se dos novos produtos antes mesmo deles serem lançados no mercado, ou adquiri-los antes mesmo que eles estejam presentes no mercado nacional.  Pode-se comprar o que se quiser, de eletrodomésticos a alimentos, de música a serviços, sem precisar deslocar-se de onde se encontra, apenas com um “click” do mouse.  A televisão inunda a vida nossa de cada dia com apelos cada vez mais irresistíveis, oferecendo do básico ao supérfluo, do permanente ao descartável, e cria novos hábitos de consumo, tornando a todos, consumidores às vezes inveterados.

Nesse mercado globalizado e de elevado consumo, a marca desempenha um papel fundamental, pois é ela que irá identificar os produtos ou serviços que se consome e permitir a escolha do consumidor por este ou aquele carro, este ou aquele outro aparelho de telefone celular, esta ou aquela roupa.  Sua preferência estará, sempre, vinculada à imagem que ele tem do produto, que é criada através da marca.

Logo, as marcas tornam-se as vedetes deste mercado, cada dia mais conhecidas e valiosas, atraindo cada vez mais consumidores e construindo verdadeiros impérios, gerando riquezas e fazendo a fortuna de muitos.

David A. Aaker, professor titular da disciplina de Estratégia de Marketing da Universidade da Califórnia, em Berkeley, destacou as palavras de um profissional de pesquisa e propaganda, Larry Light, que demonstram a importância das marcas hoje no contexto mundial:

“A guerra de marketing será uma guerra das marcas, uma competição de domínio de marcas. Os negócios e os investidores reconhecerão as marcas como os mais valiosos ativos da empresa. Este é um conceito crítico. É uma visão de como desenvolver, fortalecer, defender e gerenciar o negócio. Será mais importante dominar mercados do que possuir fábricas, e a única forma de dominar mercados é possuir marcas dominantes”.

Assim, a proteção às marcas de renome se torna, dentro desse imenso mercado globalizado, tema da maior importância e relevância para o direito, pois que se trata de um direito de propriedade, oponível erga omnes, contra o qual atentados são perpetrados a cada dia, seja através da simples imitação, seja através da contrafação, da qual a pirataria é uma modalidade, seja através do aproveitamento parasitário.

Diante disso, necessário se fez aparelhar o Estado de legislação mais moderna e eficaz para proteção das marcas em geral e, particularmente, das renomadas, pois que as antigas normas legais, até então vigentes, já não atendiam a proteção por estas reclamada em face dos novos tempos.  

É dentro deste contexto que será enfocado, ao longo desta obra, um fenômeno específico do direito da propriedade industrial: a Marca de Alto Renome. 

O presente trabalho se propõe a estudar a Proteção da Marca de Alto Renome no Brasil, onde está em vigor a Lei 9.279/96. Não se deixará de considerar, todavia, os Tratados Internacionais que tratam da notoriedade, pois são de suma importância para o entendimento desse fenômeno. A presente obra inicia-se com a conceituação das marcas propriamente ditas, traçando uma análise de como elas são protegidas no Brasil. Posteriormente, são apurados os princípios norteadores das marcas famosas (as notoriamente conhecidas e as de alto renome). Depois, o presente trabalho trata da notoriedade nos Acordos Internacionais sobre Propriedade Industrial, para, finalmente, ingressar no tema principal - a marca de alto renome. Após, será demonstrada a vulnerabilidade desse tipo de marca diante da ação de terceiros mal intencionados, que visam se utilizar ou se aproveitar do  seu valor atrativo.


Finalizando a presente obra, será realizado um estudo suscinto sobre o tratamento dispensado às marcas renomadas no Reino Unido, nos Estados Unidos e na Comunidade Européia.

A escolha do tema marca de alto renome se deu, basicamente, pela publicação da Resolução 110/2004 (atualmente substituída pela Resolução 121/05), que regulamentou o artigo 125, da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), que trata do referido tema. A lacuna existente desde 1996, pela falta de regulamentação do mencionado artigo, gerou incertezas por parte daqueles que militam nessa área, como, também, levou a entendimentos distintos a respeito do assunto. A referida resolução veio para preencher a lacuna existente, mas, como será exposto, ainda necessita de ser revista, para solucionar diversas questões objeto de controvérsia.
Capítulo I – A MARCA PROPRIAMENTE DITA

1.1 O Conceito de Marca
Há inúmeras definições para a Marca. Algumas delas levam em consideração o caráter de indicação de origem que elas possuem. Outras destacam o seu caráter de distintividade. Há definições que são mistas, pois mesclam as duas características retro mencionadas e, por fim, existem correntes que acrescentam, à tese mista, os aspectos de atratividade e de conservação da clientela das marcas.

Carvalho de Mendonça, por exemplo, diz que as marcas “consistem em sinais gráficos ou figurativos, destinados a individualizar os produtos de uma empresa industrial ou as mercadorias postas à venda em uma casa de negócio, dando a conhecer sua origem ou procedência, e atestando a atividade e o trabalho de que são resultado”.
  Sua definição é do tipo mista, pois trata da distintividade do produto quando menciona “individualizar produtos”, como também da origem ou procedência do mesmo, quando diz “dando a conhecer sua origem ou procedência”.

No entender de Gama Cerqueira, a marca é “todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral, para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa”.
  O autor ressalta o caráter de distintividade das marcas, pois, segundo ele, a Propriedade Industrial, da qual as marcas fazem parte, visa, em última instância, à repressão à concorrência desleal. O caráter distintivo não considera apenas os elementos gráficos constitutivos das marcas, mas, também, o conjunto das impressões delas decorrentes, que atua individualizando, distinguindo ou certificando produtos e serviços.

Os conceitos das leis brasileiras de 1971 e 1996 também ressaltam o caráter de distintividade das marcas, que representa a base sobre a qual repousa a sua função. O Código da Propriedade Industrial, Lei 5.772/71, em seu artigo 64 disciplinava: “São registráveis como marca os nomes, palavras, denominações, monogramas, emblemas, símbolos, figuras e quaisquer outros sinais distintivos que não apresentem anterioridades ou colidência com registros já existentes e que não estejam compreendidos nas proibições legais.”

O conceito de marca na atual Lei da Propriedade Industrial, Lei 9.279/96, se encontra no artigo 122, que dispõe: “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.” Por esse dispositivo, é possível notar facilmente que a lei não prevê o registro de sinais acessíveis apenas a outros sentidos humanos, diferentes da visão, não abrangendo as marcas olfativas, gustativas, sonoras e táteis, algumas passíveis de registro na legislação de outros países. Segundo os autores do livro Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos, membros do escritório Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira, “a limitação prende-se, sem dúvida, às dificuldades de natureza técnico-burocrática relacionadas com o registro desses sinais, bem como à extrema complexidade da avaliação da sua registrabilidade absoluta e relativa.”
 Não oferecendo proteção às marcas que não podem ser percebidas visualmente, a lei corre o risco de, num futuro não muito distante, se tornar obsoleta, já que pelos incessantes avanços tecnológicos, principalmente na área da informática, podem surgir novos meios de identificação de produtos e serviços, que não necessariamente sejam dirigidos ao campo visual. Segundo os autores acima mencionados,  

“o legislador, ao exigir perceptibilidade visual, quis, apenas, arredar problemas de ordem prática no procedimento de registro, não tendo cometido o excesso de negar qualquer espécie de amparo a marcas que, mesmo representáveis visualmente, como os sinais sonoros, se dirigem ao público no desempenho de sua função definidora, por meio de outros sentidos que não a visão. Assim, entendemos que todos esses sinais se habilitam ao registro uma vez representáveis, independentemente de sua apresentação diversa no comércio.”

1.2 Proteção Conferida às Marcas

 

Em seu art. 5o, XXIX, a Carta Magna atribui o direito de propriedade sobre as marcas e a Lei 9.279/96, em seu art. 129, estatui que a propriedade da marca é obtida pelo registro validamente expedido conforme as disposições nela contidas.  Por conseguinte, o direito marcário está fundado no princípio atributivo.  O mesmo artigo estabelece ainda que ao titular da marca registrada é assegurado o seu uso exclusivo, em todo o território nacional, e assegura ainda, em seu parágrafo primeiro, o direito de precedência ao registro àquele que usava no país, de boa-fé, há pelos menos seis meses, marca idêntica ou semelhante para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.

Como um direito de propriedade, conquanto sui generis, o registro da marca produz efeitos erga omnes e assegura ao seu titular as prerrogativas de usar, com exclusividade, gozar e dispor da mesma.  Assim, tem ele o direito de ceder o registro, licenciar o uso da marca e zelar por sua integridade material e reputação (art. 130 e incisos).  

Entretanto, conforme bem expõe Maurício Lopes de Oliveira, por tratar-se de um bem imaterial, o titular não se socorre dos interditos possessórios para protegê-la, uma vez que somente os bens corpóreos podem ser objeto dessas ações
. Neste sentido também o entendimento de José Roberto Gusmão, que consoante Fabbri Moro, classifica os problemas mais importantes dos direitos de propriedade intelectual em quatro, quais sejam: 

“a)a relativização do direito absoluto de propriedade (em função do princípio da territorialidade, do princípio da especialidade e das conseqüências do não-uso); b) a crítica com relação à tese da posse para bens incorpóreos; c) a atipicidade penal, porque as leis penais não são as mesmas no caso de bens corpóreos e incorpóreos; e d) atipicidade legislativa, por ser o tema tratado sempre em lei específica”

Note-se que o uso da marca é imposição legal para manutenção do direito, conforme dispõe a lei marcária em seu art. 143 e incisos I e II, ao determinar que caducará o registro a pedido de qualquer pessoa com legítimo interesse caso o seu uso não se inicie dentro dos cinco anos a partir de sua concessão, ou se o uso for interrompido por mais de cinco anos consecutivos, salvo se o não-uso decorrer de razões legítimas.  De notar, outrossim, que a lei não prevê a possibilidade de aquisição da marca através da usucapião.  No caso de abandono através do desuso, o interessado não poderá dela apossar-se.  Ao contrário, primeiro, terá que afastar o direito anterior, por meio do competente requerimento da caducidade do seu registro, e requerer, na forma da lei, o registro desta, ou de marca semelhante, em seu nome.  

No respeitante à defesa dos direitos de propriedade sobre a marca, a lei põe à disposição do seu titular os remédios jurídicos necessários à sua defesa e proteção, facultando-lhe objetar ao registro de marca que seja reprodução ou imitação da sua, para distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação, conforme é a inteligência do art. 124, inciso XIX, da LPI.  A lei protege ainda as marcas não registradas contra a fraude e a concorrência desleal, ao proibir o registro de marcas que imitem ou reproduzam, no todo ou em parte, marca que o requerente não poderia deixar de conhecer, em razão da sua atividade, e cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com a marca alheia, conforme a previsão do inciso XXIII do artigo em comento.  De seu turno, o art. 126 do mesmo diploma legal protege as marcas notoriamente conhecidas, excepcionando o princípio da territorialidade, ao passo que o artigo 125 confere proteção mais ampla às marcas de alto renome, excepcionando o princípio da especialidade. 

Nos arts. 189 e 190 a LPI tipifica os crimes contra as marcas e lhes comina as penas, consistentes em detenção ou multa.  Importa salientar que, a teor do art. 196, II, do diploma legal em comento, a penalidade é mais gravosa no caso de crimes praticados contra marcas de alto renome.

1.3 Princípios

A proteção conferida pela lei não é ilimitada e a limitação que se lhe impõe está contida em alguns princípios que norteiam a Propriedade Industrial: princípio da territorialidade, princípio da especialidade, princípio da repressão à concorrência desleal, princípio da atributividade, princípio da distintividade, princípio da veracidade e princípio da novidade relativa. Todavia, o presente trabalho se limitará a abordar os princípios da territorialidade e da especialidade, que estão intimamente relacionados com as marcas notoriamente conhecidas e com as de alto renome, das quais se falará mais adiante.

1.3.1 Princípio da Territorialidade

 José Roberto Gusmão afirma: “O princípio da territorialidade inerente ao direito de propriedade industrial, em geral, deriva do princípio maior da territorialidade das leis, segundo o qual as leis de determinado Estado são aplicáveis única e exclusivamente no território daquele Estado.”

De acordo com a afirmação anterior, é possível concluir que a propriedade de uma marca, conferida pelo registro da mesma
, em um determinado país, produz efeitos somente em seu território. Sendo assim, os direitos do titular da marca registrada no Brasil só serão reconhecidos e exercidos no território nacional, não ultrapassando as suas fronteiras. Aqueles que possuem uma marca registrada em outro país e que tenham interesse em protegê-la no Brasil, deverão efetuar o registro da mesma no território brasileiro, podendo socorrer-se, se lhe convier, da reivindicação de prioridade da data do pedido de registro da marca em um país membro, com base no artigo 4º, “c”, da Convenção da União de Paris.

A revogada Lei 5.772/1971, que tratava do princípio da territorialidade em seu artigo 59, dispunha: “Será garantida no território nacional a propriedade da marca e o seu uso exclusivo àquele que obtiver o registro de acordo com o presente Código...” (original não grifado)

A Lei 9.279/1996, ora em vigor, no seu artigo 129, disciplina: “A propriedade da marca adquire-se pelo registro, validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional.” (original não grifado)

É importante mencionar que o princípio da territorialidade comporta exceção. Dentro do sistema de marcas brasileiro, a marca notoriamente conhecida, que será tratada posteriormente, representa uma exceção ao princípio da territorialidade, pois ela é reconhecida, num determinado campo de atuação, independente de estar previamente registrada no território onde a proteção está sendo reclamada.

1.3.2 Princípio da Especialidade

O depositante, para registrar uma marca no Brasil, deve especificar, no pedido de registro, o tipo de produto ou serviço ao qual ela se destinará. Uma vez registrada a marca, não serão aceitos outros registros de signos iguais ou semelhantes, para produtos ou serviços idênticos ou afins aos assinalados por ela. Como mencionado, a proteção do signo se vincula diretamente ao produto ou serviço assinalado pelo titular. Logo, um signo “X”, registrado para determinado produto ou serviço, não mais poderá ser utilizado por terceiro, que queira explorar produto ou serviço do mesmo gênero. Ao tratar do princípio da especialidade, Denis Borges Barbosa explica que “a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa”.

Aurélio Wander Bastos define o princípio da especialidade como o

“princípio pelo qual se assegura a proteção marcária para os produtos, mercadorias ou serviços correspondentes à atividade do titular. Corresponde à esfera dentro da qual se aplica a proteção conferida à marca. De acordo com este princípio, o sinal registrado como marca terá amparo legal apenas para determinados produtos ou serviços, idênticos ou similares àquele a que se destina a proteção conferida, dentro de determinado segmento comercial ou industrial, e não todo o setor ou mercado. Nos casos dos produtos compreendidos em setores completamente diversos, como, por exemplo, alimentos e máquinas calculadoras, o titular da marca não poderá impedir que outro utilize o mesmo sinal ou denominação, podendo perfeitamente haver a coexistência de ambos os registros, já que não há risco de confusão.”

De acordo com Gama Cerqueira, o que se procura evitar com o princípio da especialidade é a possibilidade de confusão do consumidor, pois uma das funções da marca é permitir ao público diferenciar produtos da mesma natureza.

A Lei 9.279/96 não fala expressamente no princípio da especialidade, mas o inciso XIX, do artigo 124, como já mencionado, impede “a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.”

Como lembra Gama Cerqueira, 

“o princípio da especialidade, entretanto, não é absoluto, nem neste assunto podem firmar-se regras absolutas, pois se trata sempre de questões de fato, cujas circunstâncias não podem ser desatendidas quando se tem de decidir sobre a novidade das marcas e as possibilidades de confusão. Quando se trata de indústrias ou gêneros de comércio inteiramente diversos, a questão da coexistência de marcas idênticas ou semelhantes facilmente se resolve.”

Assim como no princípio da territorialidade, o princípio da especialidade comporta exceções. Ele não se aplica em duas situações: no caso da marca de alto renome e em caso de aproveitamento parasitário, que serão tratados posteriormente. 

Capítulo II – A NOTORIEDADE DAS MARCAS
A palavra notoriedade provém de notório, do latim notorius, de noscere, que significa conhecer. Notoriedade é, portanto, a qualidade daquilo que é sabido, conhecido do público. A notoriedade da marca representa, portanto, um fato, uma circunstância, em que a marca conquista grande conhecimento do público, o qual a relaciona com o produto ou serviço assinalado. Lembra José Antônio B.L. Faria Correa que “como fato escapa a toda e qualquer tentativa de fixação no tempo e no espaço”.
 Este fato não é um fato jurídico, mas sim um fato da realidade.

A marca que, implantada no mercado, conseguir ir além das expectativas “normais” de conhecimento por parte dos consumidores, terá uma característica a mais, que não poderá deixar de ser reconhecida: a notoriedade.

No Brasil, há dois tipos de marcas cuja notoriedade é reconhecida por lei: uma faz exceção ao princípio da territorialidade e a outra faz exceção ao princípio da especialidade. São elas: a marca notoriamente conhecida e a marca de alto renome, respectivamente, que serão analisadas posteriormente.

A doutrina não é unânime em relação aos termos utilizados para denominar as diferentes manifestações do fenômeno da notoriedade, muitas vezes atribuindo o mesmo nome a institutos diversos. Fala-se, muitas vezes, em marca “notória”, quando, na realidade, o que se quer dizer é “marca notoriamente conhecida” e vice-versa. Fala-se, freqüentemente, de “marca famosa”, sem se precisar se está se tratando de marca “notória”, no sentido de “marca de alto renome”, ou de marca “notoriamente conhecida”. Nesse sentido se manifesta José Antônio Correa: “Essa Babel terminológica tem tido graves conseqüências jurídicas”
, pois essa imprecisão se reflete nas decisões proferidas pelos tribunais. O emprego do termo “notoriedade” exige, portanto, a máxima cautela, para que não se incorra em confusões terminológicas, suscetíveis de induzir um erro de julgamento.

2.1 - A Notoriedade nos Acordos Internacionais sobre Propriedade Industrial



Interessam no presente trabalho três dos Tratados Internacionais, dos quais o Brasil é signatário, dada a sua relevância para o estudo das marcas notórias
 em geral:  a Convenção da União de Paris (CUP), o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPS) e o Protocolo de Harmonização de Normas de Propriedade Intelectual no Mercosul, em matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem.

2.1.1 A Convenção da União de Paris – CUP

A Convenção da União de Paris representou um papel muito importante na regulamentação internacional da propriedade industrial. Ela foi iniciada no ano de 1880, tendo seu texto original aprovado pela Conferência de Paris, em 06.03.1883. Após ser aprovada, a CUP foi, por várias vezes, revisada, por força do seu artigo 14, que prevê, expressamente, revisões periódicas, o que permitiu que ela continuasse atual e, até hoje, em vigor.

A Convenção passou a assegurar uma proteção mínima uniforme, em matéria de propriedade industrial, aos países contratantes, proporcionando um tratamento jurídico igualitário a todos eles, sem exceções. Isso permitiu uma maior harmonização legislativa internacional nessa matéria.

Sua administração, atualmente, encontra-se a cargo da Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI).

Como finalidade, a CUP procurou estabelecer regras para o tratamento e para a proteção da propriedade industrial nos países signatários, instituindo princípios básicos a serem observados por esses países, que podem outorgar um número maior de benefícios.

Além disso, a Convenção buscou harmonizar normas dentro de um determinado “território”, o qual coincide com a soma dos territórios dos Estados que a compõem. Ao conjunto dos territórios dos Estados-membros denominou-se “União”, termo adotado pela Convenção em seu art. 1.1: “Os países a que se aplica a presente Convenção constituem-se em União para a proteção da propriedade industrial” (original não grifado).

A CUP teve a sua última revisão realizada em Estocolmo, em 1967, e encontra-se em vigor no território brasileiro devido ao Dec. 1.263, de 10.10.94, que ratifica o Dec. 635/1992.

Algumas questões merecem destaque, como as condições de depósito e registro da marca (art. 6), sua cessão (art. 6 quarter), o direito de prioridade (art. 4) e a proteção conferida à marca notoriamente conhecida, objeto do presente trabalho (art. 6 bis).

O artigo 6 bis, que trata das marcas notoriamente conhecidas, foi elaborado por sugestões das delegações participantes da Conferência de Haia, de 1925, tendo sido modificado nas Conferências de Londres e Lisboa. Ele surgiu da necessidade de proteção internacional das marcas contra a concorrência desleal e foi o responsável pela introdução da noção de marca notoriamente conhecida, nos ordenamentos jurídicos dos países signatários da Convenção.

Artigo 6 bis: “(1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

(2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos a contar da data do registro, para requerer cancelamento de tal marca. Os países da União têm a faculdade de prever um prazo dentro do qual deverá ser requerida a proibição de uso.

(3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé”.

O artigo 6 bis reconhece às marcas notoriamente conhecidas, pertencentes aos nacionais dos países-membros da União, proteção independentemente de registro. Por isso, como vimos, a marca notoriamente conhecida representa uma exceção ao princípio da territorialidade, que norteia o direito marcário. O artigo 126, da Lei 9.279/96, confirma, expressamente, o que determina o artigo 6 bis, dando proteção à marca notoriamente conhecida tanto do uso, quanto do registro por terceiros não licenciados pelo titular original da marca, dentro de uma determinada classe  e classes afins, com o objetivo de evitar a confusão no mercado consumidor.  Exige, todavia, que o titular da marca em questão efetue o depósito da mesma no território nacional, se ela ainda não estiver depositada. 


Ocorre que o artigo 6 bis deixou lacunas. Ele não previu, expressamente, a proteção às marcas de serviço, por exemplo, o que foi solucionado pelo Acordo TRIPS.

2.1.2 Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio - O Acordo TRIPS

O acordo TRIPS é outra importante convenção no que concerne à proteção das marcas e tem dispositivos protetivos bem mais abrangentes do que o art. 6bis da CUP, que ele incorpora de forma expressa.  Esse Acordo foi assinado em 15/04/1994, e resulta de negociações levadas a efeito durante a Rodada do Uruguai do GAAT, concluído em Marrakesh em 1995, dentro da estrutura da Organização Mundial do Comércio, que sucedeu o GAAT.  Ele decorre justamente do interesse dos Estados Unidos, à frente dos países industrializados, em obter um conjunto de regras internacionais que suprissem a falta de mecanismos coercitivos das convenções anteriores de proteção à propriedade industrial, incluindo a CUP, para forçar os países membros (diga-se, os países em desenvolvimento) a implementar os compromissos assumidos, bem como do fato de a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) não dispor de mecanismos confiáveis de resolução de disputas, em contraposição aos mecanismos fornecidos pela Organização Mundial do Comércio (OMC) para esse fim
.  

Trata-se de um tratado integrante do grupo de Tratados da OMC, que garante padrões mínimos de proteção às marcas e determina, em seu art. 2(1), que os países-membros da OMC terão que cumprir com as determinações dos artigos 1 a 12 e 19 da Convenção de Paris, adotando, na elaboração de sua legislação interna, os referidos padrões mínimos de proteção acordados através do TRIPS.  

No que respeita às marcas notoriamente conhecidas, o TRIPS incorpora o art. 6bis da CUP, conforme já dito, e amplia o âmbito da proteção nele contida às marcas de serviço, estabelecendo em seu art. 16.2 que “o disposto no art. 6bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á ‘mutatis mutandis’, a serviços”. 

Além disto, o mencionado artigo 16.2, delimitando o âmbito e o grau de conhecimento necessário para se determinar a notoriedade da marca, supre a omissão do art. 6bis da CUP, ao dispor que 

“ao determinar se uma marca é notoriamente conhecida, os Membros levarão em consideração o conhecimento da marca no setor pertinente do público, inclusive o conhecimento que tenha sido obtido naquele Membro, como resultado de promoção da marca”. 

  Ou seja, o conhecimento se dará no segmento mercadológico da marca (o setor pertinente do público), no Estado onde se busca a proteção (naquele Membro), sendo que esse conhecimento resulta da promoção da marca. 

Ressalte-se que, além de estender a proteção do art. 6bis da CUP às marcas de serviço, esse Acordo amplia também o escopo da proteção das marcas, ao incluir no seu art. 16.3 os

“bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais a marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada (art. 16.3)”, 

em oposição ao art. 6bis da CUP, que se refere unicamente a produtos idênticos ou similares.

Alguns autores acreditam que o referido artigo trata apenas da marca notoriamente conhecida. Outros, como Gabriel F. Leonardos e Rafael Lacaz Amaral, acreditam que o artigo em questão tem correlação com as marcas de alto renome. Neste ponto, merece destaque o artigo de Gabriel F. Leonardos e Rafael Lacaz Amaral, publicado na Revista da ABPI n.º 77, no qual, analisando a segunda parte do art. 16(3) do TRIPS, observam os autores que, na verdade, o referido artigo não faz correlação com as marcas notoriamente conhecidas, mas com o art. 125 da Lei da Propriedade Industrial, aduzindo que a proteção das marcas notoriamente conhecidas se aplica aos produtos pertencentes ao mesmo segmento mercadológico ou ramos de atividades afins, ou seja, os produtos “idênticos ou similares” do art. 6bis da CUP, enquanto que o artigo em comento expande o âmbito da proteção aos “produtos ou serviços que não sejam similares”.  Assim, nas palavras dos autores, se os produtos são “idênticos ou similares”, estarão no escopo da proteção conferida pelas marcas notoriamente conhecidas.  Se escapam a esses limites, estendendo-se a proteção aos “produtos não similares”, estar-se-á diante das marcas de alto renome.  Ressaltam, ademais, que o artigo em questão exige que a marca supostamente violada deve estar registrada na jurisdição onde se dá o conflito, o que é outra das características das marcas de alto renome, e não das marcas notoriamente conhecidas, pois que estas não requerem prévio registro para merecer a proteção nele outorgada
. 

Entretanto, Fabbri Moro é de opinião que “provavelmente a aferição do conhecimento da notoriedade, para efeito da aplicação do artigo 16.3 do TRIPS, ficaria num patamar intermediário, entre a marca de alto renome, do direito brasileiro, e a marca notoriamente conhecida ”, com a qual concordam os autores do presente trabalho. 

2.1.3       O Mercosul  

O Mercado Comum do Sul, em que pesem as divergências e dificuldades surgidas no curso de sua implantação, é uma realidade, e não poderia ficar de fora desse estudo, dada a sua importância para a integração e o desenvolvimento da região. É mais um exemplo da tendência mundial de criação de blocos econômicos, vinculados ao comércio e ao direito internacional.

Para tratar a questão envolvendo a propriedade industrial foi criado o Subgrupo de Trabalho VII, no Anexo V do Tratado de Assunção, que ficou responsável pela Política Industrial e Tecnológica e, por conseqüência, com a questão envolvendo a propriedade industrial.  Destarte, produziu-se o Protocolo de Harmonização de Normas sobre a Propriedade Intelectual no Mercosul, em Matéria de Marcas, Indicação de Procedência e Denominação de Origem
.  As Disposições Gerais do Protocolo estabelecem que 

“As regras e princípios devem estar conformes com as normas estabelecidas nos instrumentos multilaterais existentes no plano internacional, em particular na Convenção da União de Paris para a proteção da propriedade industrial (Ata de Estocolmo de 1967) e no Acordo sobre os Aspectos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio....”

A proteção às marcas notoriamente conhecidas encontra previsão no art. 9.5 do Protocolo, que é uma quase transcrição do art. 16(2) do TRIPS, e tal como este traz previsão para a proteção das marcas de serviço, ao determinar que “o art. 6bis da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial aplicar-se-á, mutatis mutandis, aos serviços”, bem assim como os critérios para delimitação do grau de conhecimento da marca notoriamente conhecida, ao estabelecer que 

“para determinar a notoriedade da marca nos termos da citada disposição, tomar-se-á em contra o conhecimento do sinal no segmento de mercado pertinente, inclusive o conhecimento no Estado Parte em que se reclama a proteção adquirido em decorrência da publicidade da marca”, 

repetindo assim o que preceitua o art. 16.2 do TRIPS. 



No que pertine às marcas notórias, o tratamento a elas dispensado está previsto no art. 9.6, que determina que os Estados Partes assegurarão em seus respectivos territórios a proteção às marcas dos nacionais dos Estados Partes “que tenham alcançado excepcional grau de conhecimento, contra sua reprodução ou imitação, em qualquer ramo de atividade, sempre que houver possibilidade de prejuízo”.  

Fazendo a crítica ao referido artigo, Fabbri Moro aduz que o “grau de conhecimento excepcional” a que se refere o artigo não é o mesmo do alto renome de que trata o art. 125 da LPI, pois embora este artigo também excepcione o princípio da especialidade, ele se refere a conhecimento excepcional, enquanto no alto renome do art. 125 da lei brasileira estão incluídos valores outros como reputação e prestígio.  Ressalta, ainda, a autora, com o que concordam inteiramente os autores do presente trabalho, a incongruência do texto do art. 9.6, que atribui proteção especial às marcas dos nacionais dos Estados Partes, implicitamente excluindo da proteção as marcas pertencentes aos nacionais de outros Estados que tenham estabelecimentos industriais ou comerciais nesses Estados Partes, e que ai tenham alcançado o exigido grau de “conhecimento excepcional” 
 . 

De toda sorte, como se pode notar, o âmbito de proteção das marcas notórias ou famosas previsto no art. 9.6 do Protocolo engloba os conceitos do art. 6bis da CUP e do art. 16(2) e 16(3) do TRIPS, e indo além, estabelece um tipo de proteção especial para as marcas dos nacionais do MERCOSUL.

2.2 As Marcas Notoriamente Conhecidas

A noção de marca notoriamente conhecida, conforme já mencionado, foi primeiramente introduzida na Convenção da União de Paris, pelo art. 6 bis, até hoje vigente na versão de 1967 (Revisão de Estocolmo).

Registre-se que este artigo, formalmente incorporado pelo art. 126 da LPI,  foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro em 1929, na versão da Revisão de Haia, através do Dec. 19056, de 31/12/29.  Não obstante, conforme relata José Antonio B.L. Faria Correa, durante anos o INPI recusou a sua aplicação ao argumento, entre outros, de que o mesmo era incompatível com o sistema atributivo consagrado pelo direito brasileiro.  Aos prejudicados só restava recorrer ao judiciário para obter a garantia assegurada pela citada norma legal.  Todavia, diante da volumosa jurisprudência, decorrente do sem número de ações judiciais intentadas pelos prejudicados, reconhecendo a plena vigência do art. 6 bis no Brasil, o INPI passou a aplicá-la, presentes os pressupostos
.

Em que pese estar o art. 6 bis da CUP incorporado ao sistema legal brasileiro como norma infraconstitucional, a sua incorporação de forma explícita na Lei da Propriedade Industrial, através do art. 126 da LPI, afasta os questionamentos do passado quanto à sua aplicabilidade pelo INPI, reconhecendo expressamente a proteção especial conferida à marca notoriamente conhecido, independentemente de ela estar depositada ou registrada no Brasil, assim excepcionando o princípio da territorialidade.

Todavia, registre-se que a lei estabelece, como condição de garantia dessa proteção, que, ao insurgir-se contra o pedido ou registro de marca conflitante com a notoriamente conhecida, o seu titular comprove no prazo de sessenta dias da interposição da impugnação o depósito do competente pedido de registro da marca violada, na forma da lei.

Observe-se, por outro lado, que, tal como ocorre com o art. 6 bis da CUP, a referida norma legal não dá o conceito de marca notoriamente conhecida, não estabelece os critérios a serem observados para o seu reconhecimento, nem de que forma isto se dará.  Ademais, o INPI não editou resolução regulamentando o art. 126, estabelecendo os requisitos para o reconhecimento da notoriedade, conforme fez com relação ao art. 125.  Assim, coube aos estudiosos e doutrinadores buscar o conceito das marcas notoriamente conhecidas, que pode ser encontrado na combinação do art. 6bis da CUP e o art. 16(2) do TRIPS.

Fabbri Moro, citando a definição de marca notoriamente conhecida proposta pelo sub-comitê de marcas da Câmara de Comércio Internacional, segundo a qual “É notoriamente conhecida toda marca que, pela intensidade do uso e da publicidade da qual ela é objeto se impôs à atenção do grande  público”, opina que a mesma não é precisa, pois atualmente não se exige que a marca notoriamente conhecida seja conhecida do grande público
.  

Para Chavanne e Burst, 

“Para que haja marca notória, é necessário que o público, ao ouvir o enunciado da marca, tenha o reflexo quase automático de pensar no produto ou serviço que ela representa. (...)  Fala-se em Hilton, e se pensa nos hotéis espalhados pelo mundo. (...) Poder-se-ia igualmente perguntar perante que tipos de consumidor se deve apreciar a notoriedade.  Deve-se tratar, ao que entendemos,do grande público, e não só da parte do público que usa o produto marcado”

No que respeita ao nível de reconhecimento da marca notoriamente conhecida, o art. 16 (2) do Acordo TRIPS, prevê, na sua segunda parte, que ao determinar se uma marca é notoriamente conhecida, os Membros levarão em consideração o conhecimento da marca no setor pertinente do público. 

Denis Borges Barbosa conclui que “não é no público em geral, mas junto àquela parcela geográfica e setorialmente pertinente que se deve buscar o parâmetro subjetivo da notoriedade”
, opinião da qual partilham os autores, pois do contrário, tratar-se-ia de marca notória ou de alto renome.

Assim, conclui-se do acima exposto que a proteção conferida às marcas notoriamente conhecidas irá abranger considerável parcela do público, consumidor desses produtos ou não, e que o grau de conhecimento e proteção deverá estender-se tanto aos produtos idênticos e afins, conforme ocorre com as marcas comuns, adstritas ao princípio da especialidade, como os produtos similares, os pertencentes ao mesmo segmento mercadológico.  

2.3 As Marcas Notórias no Brasil

Antes de adentrar o tema das marcas de Alto Renome, impende fazer uma breve

mensão às Marcas Notórias, previstas no art. 67 do revogado Código da Propriedade Industrial (Lei 5.772/71) e em outros diplomas que o precederam.

O artigo 67, do revogado Código da Propriedade Industrial, estabelecia que a marca considerada notória no Brasil e registrada nos termos do mencionado diploma legal teria assegurada proteção especial em todas as classes, mantido registro próprio, para impedir o de outra que a reproduzisse ou imitasse, no todo ou em parte, desde que houvesse possibilidade de confusão quanto a origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou prejuízo para a reputação da marca.  

Portanto, a proteção conferida sob a égide do referido artigo era ampla e também excepcionava o principio da especialidade.  Todavia, a amplitude dessa proteção sofria limitação que não se observa no art. 125 da LPI, qual seja, a condição de que houvesse possibilidade de confusão quanto a origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou prejuízo para a reputação da marca, limitação esta, aliás, que se observa também em legislações de outros países, conforme se verá no Capítulo 4 do presente trabalho.

Conforme atesta Maria Alice Castro Rodrigues, para concessão da declaração de notoriedade era exigida, dentre outras, comprovação de que consumidores de diferentes níveis de instrução conseguissem identificar um produto ou serviço assinalado pela marca que se pretendia notória; que tal conhecimento se fizesse amplamente, em todas as regiões do país; que esse reconhecimento se desse independentemente de vinculação da marca com qualquer produto ou serviço, e que o elevado conhecimento decorresse da elevada qualidade dos produtos. Tais exigências eram de difícil atendimento, o que fazia com que marcas que haviam alcançado elevado grau de notoriedade e reputação não obtivessem a declaração de notoriedade
.

Com o advento da Lei 9.279/96, os registros de marcas notórias foram suprimidos, por determinação do art. 233 das disposições transitórias, que estabelece que as declarações de notoriedade se extinguem na medida em que expirem os registros nos quais tal declaração foi anotada, sem possibilidade de prorrogação.  

Entretanto, buscou a nova lei garantir proteção a tais marcas, criando a figura da marca de alto renome, objeto do presente trabalho.

Capítulo III – AS MARCAS DE ALTO RENOME

Era uma vez um tenista com estilo tão agressivo que ganhou o apelido de “Crocodilo”. Chegou à seleção francesa e, numa ocasião, insatisfeito com os trajes da mesma, criou uma camisa, a seu ver, ideal: mais fresca e com uma abertura com três botões na frente. Nascia a camisa pólo, cujo símbolo ficou sendo o crocodilo. O nome do tenista? René Lacoste.

A marca Coca-Cola é centenária, vale bilhões de dólares, identifica-se com o produto e o refrigerante ao qual se aplica, possui uma fórmula secreta guardada como um “segredo de Estado” nos EUA. O consumo do refrigerante é suscetível de ser medido, em segundos, em escala mundial.

Essas marcas, entre outras, possuem uma força atrativa, uma reputação e uma notoriedade tão grandes, que demandam uma tutela especial por parte do ordenamento jurídico. Essa tutela especial se encontra no artigo 125, da atual Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), que as denomina como marca de Alto Renome, objeto de estudo nesse capítulo.

3.1    A Inserção do Instituto da Marca de Alto Renome no Ordenamento Jurídico

Brasileiro

A Lei nº 9.279/96 introduziu, no ordenamento jurídico brasileiro, uma série de inovações na área da Propriedade Industrial, na qual se insere o instituto denominado de “marca de alto renome”, já há muito acolhido nas legislações européias, mas pendente de reconhecimento expresso tanto no âmbito da CUP, quanto do Acordo TRIPS, embora alguns estudiosos compreendam que este último ofereça uma base legal para enfrentar a matéria quando, como já visto no capítulo anterior, em seu artigo 16.3, ampliou a proteção extraordinária do artigo 6 bis da CUP, para produtos e serviços não similares aos identificados pela marca notoriamente conhecida. Como demonstrado anteriormente, o artigo 16.3 do TRIPS, na verdade, apenas ampliou a proteção das marcas notoriamente conhecidas, mas estas continuam guardando inúmeras diferenças em relação à proteção conferida às marcas de alto renome.

 Consagra a LPI, em seu artigo 125:

“À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”.

Desse dispositivo, é possível concluir que a marca de alto renome goza de proteção excepcionalíssima, ultrapassando um dos princípios nucleares do direito marcário, o princípio da especialidade.

Por outro lado, resta evidente do preceito legal sob foco que essa proteção extraordinária reclama prévio registro da marca no Brasil, o que não é exigido para as marcas notoriamente conhecidas, como já mencionado.

Ocorre que a Lei não trouxe uma definição de marca de alto renome ou, minimamente, indicou eventuais pressupostos a serem satisfeitos, ou mesmo os parâmetros a serem observados para o reconhecimento formal desse status pela autoridade nacional competente (o INPI) e, via de conseqüência, para a outorga da proteção especial à marca, visando impedir registro posterior de terceiro.

Nessa perspectiva, duas correntes surgiram entre os doutrinadores no campo da propriedade industrial:

A primeira delas se apóia na tese de que a marca de alto renome, cogitada no artigo 125 da Lei da Propriedade Industrial, nada mais é do que uma reminiscência da marca notória, aclamada no artigo 67 do Código da Propriedade Industrial precedente (Lei nº 5.772, de 21/12/1971) e já consagrada em outras normas pátrias de mesma hierarquia que o antecederam na regulação da matéria: artigo 83, da Lei de Propriedade Industrial de 1967 (Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967) e artigo 79, do Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969.

Na linha de raciocínio dos adeptos dessa  corrente, o reconhecimento do alto renome da marca dependeria de  um processo com procedimentos próprios e formais. Para isso, seria necessário o estabelecimento prévio de regras e critérios por parte do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o que ensejaria numa declaração a priori do alto renome da marca. Tal declaração seria resultado de uma comprovação desse predicado por parte do titular do direito, nas mesmas bases fático-jurídicas fincadas na Portaria 8/1974 e nos atos normativos 07/002 (1980) e 46, todos do INPI, disciplinadores do reconhecimento da notoriedade regulada pelo mencionado artigo 67 do Código da Propriedade Industrial anterior  (Lei nº 5.772/71). Como adeptos dessa corrente, estão os membros do escritório Dannemann, Siemsen Bigler & Ipanema Moreira, que mencionam: “parece-nos claro que a Lei 9.279/96 se refere aos sinais antes impropriamente denominados notórios”. 

Já a segunda corrente sustenta a teoria de que o conceito de notoriedade na marca de alto renome é diverso do conceito de notoriedade na marca notória.

Para os adeptos dessa corrente, uma marca só poderia gozar da proteção conferida pelo artigo 67, do antigo Código da Propriedade Industrial, sendo considerada notória, se o seu grau de conhecimento atingisse uma determinada percentagem da população, o que dependeria da produção de prova. Já para o reconhecimento de uma marca de alto renome, segundo essa corrente, deve ser levado em consideração 

“o conceito de fama, de aceitação, de prestígio, de reputação, isto é, de renome junto à clientela e, por isso, sem necessidade de que a marca atinja ao mesmo índice de notoriedade que se exigia no art. 67, do CPI. Tem-se aí, portanto, a idéia de que a marca de alto renome deve suscitar uma relação de qualidade dos produtos ou serviços a que se refira sem necessidade, porém, que se trate de qualidade excepcional, bastando que seja ela capaz de atender à imagem dela feita pelos consumidores”.
 

O reconhecimento da marca de alto renome, para essa corrente, independeria de qualquer prova, como também de quaisquer outras formalidades específicas.

Os autores do presente trabalho se filiam à primeira corrente, pois acreditam ser a marca de alto renome uma reminiscência da antiga marca notória. Este parece ser também o entendimento do INPI, que, em fevereiro de 2004, publicou, na Revista da Propriedade Industrial nº 1726, de 03/02/2004, a Resolução 110/2004, normatizando os procedimentos para a aplicação do artigo 125 da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), prevendo uma anotação do alto renome no seu sistema de marcas. Tal anotação muito se assemelha à realizada nos Certificados de Registro das marcas consideradas notórias, quando da vigência do antigo Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71). A resolução também trouxe uma relação de documentos necessários para a comprovação do alto renome, muito semelhante à relação constante no artigo 3º, do ato normativo nº 46 do INPI, que disciplinava a declaração de notoriedade das marcas. A simples existência da referida resolução, que será estudada mais adiante, vai de encontro com o entendimento dos adeptos da 2ª corrente, que acreditam que o reconhecimento da marca de alto renome independeria de qualquer prova e de qualquer formalidade.

3.2     O Conceito da Marca de Alto Renome

Conforme já mencionado, a Lei 9.2791996, não trouxe o conceito de marca de alto renome, nem estabeleceu os critérios ou pressupostos para aferição desse status,. Assim, ocuparam-se os doutrinadores em buscar a sua conceituação, sem, contudo, chegarem a um consenso. 

Maitê Cecília Fabbri Moro traz na sua citada obra a definição do jurista espanhol Carlos Fernandez-Novoa, para quem a marca renomada é 

“Aquela marca para a qual concorrem dois requisitos, a saber: em primeiro lugar, a marca há de ser conhecida por consumidores pertencentes a mercados diversos daquele no qual se encontram os produtos e serviços diferenciados pela marca; em segundo lugar, a marca renomada há de possuir um goodwill elevado: os produtos e os serviços diferenciados pela marca renomada hão de ser de excelente qualidade; do mesmo modo, a marca há de ter um elevado prestigio”

No Parecer INPI/PROC/DICONS/N.º 054/2002, que fundamentou a Resolução 110/2004, normatizadora dos procedimentos para a aplicação do art. 125 da LPI pelo INPI, a procuradora federal Maria Alice Castro Rodrigues discorre sobre as marcas de alto renome e as conceitua como 

“um sinal dotado de distintividade singular e de uma autoridade incontestável, resultante de sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspira, que estão vinculadas à boa imagem dos produtos ou serviços a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinária força atrativa sobre o público em geral, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se prestava primitivamente”
.

Nesse mesmo diapasão, Maurício Lopes de Oliveira diz que “possui alto renome o signo devidamente registrado que goza de fama que transcende o segmento de mercado respectivo”
, e cita ainda Luiz M. Couto Gonçalves e Luiz Leonardos para demonstrar que não é necessário que a marca de alto renome seja hiper-conhecida.  Para esses autores, o critério qualitativo (reputação) deve prevalecer sobre o quantitativo.  Contraditando o prof. suíço Troller, para quem a marca de alto renome é um bem cuja existência independe de um mercado específico, pois se trata de um valor independente, um meio autônomo de atrair o consumidor, não caracterizando vínculo específico com uma determinada categoria de produto ou serviço, afirma Maurício Lopes de Oliveira que “é exatamente por cumprir função distintiva que uma marca se torna célebre, inexistindo celebridade (...) fora do quadro de cumprimento da função distintiva que lhe é correlato, tanto mais quanto distinga dada espécie de produtos ou serviços”
.

3.3    As Características da Marca de Alto Renome

Há certas características que são necessárias à identificação de uma marca de alto renome e, por isso, elas serão analisadas a seguir.

3.3.1 Exceção ao Princípio da Especialidade das Marcas

A proteção conferida à marca de alto renome extrapola o ramo de atividade em que ela se encontra registrada, representando uma exceção ao princípio da especialidade, balizador do direito marcário, como já mencionado anteriormente.

As expressões classes e ramos de atividades não representam, necessariamente, a mesma coisa. O mais correto é utilizar a expressão ramo de atividade, pois a divisão em classes nada mais é do que um expediente administrativo facilitador do registro. 

3.3.2
Alto Conhecimento do Público em Geral

Para que uma marca seja considerada notoriamente conhecida, basta que ela seja conhecida pelo público que consome o produto ou serviço por ela assinalado. Já na marca de alto renome esse conhecimento estende-se ao público em geral, não se restringindo ao público consumidor dos produtos ou serviços assinalados por esse tipo de marca.

Segundo José Antônio B. L. Faria Correa, “quando se fala de marca de alto renome, fala-se de marca viva, que pulsa no mercado, e, nesta hipótese conclusiva, é a voz do mercado. É o mercado que diz quando um sinal pode beneficiar-se do adjetivo”.
 

3.4.3 Reputação

A reputação é uma das características fundamentais da marca de alto renome. A reputação de uma marca pressupõe um alto conhecimento do público consumidor em geral, bem como lhe transmite valores, que, geralmente, são advindos da qualidade dos produtos ou serviços assinalados por ela. Os valores atribuídos à marca é que conferem a ela fama, renome e prestígio.

A marca de alto renome pode ser vista como um símbolo de qualidade, qualidade 

esta que não representa, necessariamente, a melhor, mas que é suficiente para satisfazer o consumidor. Não há uma regra que diga que os produtos ou serviços de melhor qualidade devam ser considerados de alto renome. É o público, como um todo, que consagrará uma marca de alto renome. É possível se verificar, como exemplo, que existem as marcas Leica e Kodak para máquinas fotográficas. A marca Leica é de excelente qualidade e cara, enquanto que a Kodak é de boa qualidade e tem um bom preço. A marca Kodak é considerada de alto renome, apesar de não ser a melhor, mas não deixa de ter boa qualidade e uma clientela satisfeita. Já a marca Leica tem uma alta qualidade, mas não pode ser considerada de alto renome.

O consumidor não está disposto a correr risco, logo compra aquele produto que mais de uma vez o deixou satisfeito. Cria-se, assim, uma confiança na marca que o assinala. Ao aparecer no mercado novos produtos com a mesma marca, os consumidores, antes mesmo de utilizá-los, atribuirão uma determinada qualidade aos mesmos, na suposição de que provenham do mesmo produtor. Os consumidores supõem que o produtor deu ao novo produto a mesma qualidade que lhe é peculiar. Por exemplo, o consumidor espera obter nos filmes Kodak a mesma qualidade encontrada nas máquinas fotográficas Kodak.

Reconhecendo a qualidade de qualquer produto assinalado com uma determinada marca, o consumidor passa a atribuir a mesma uma reputação. Assim, a força atrativa da marca passa a ser de tal vulto, que ela passa a ter um valor superior e, por isso, deve receber uma proteção especial.

A marca de alto renome incorpora, de tal forma, as qualidades do produto ou serviço que assinala, que a sua imitação ou reprodução, mesmo que em produto ou serviço que não mantenha afinidade com os originalmente protegidos por ela, causaria enormes prejuízos ao seu titular.

Conclui-se, portanto, que o valor da imagem de uma marca de alto renome é incalculável.

Maurício Lopes de Oliveira, em artigo veiculado na revista da ABPI, cita o pensamento de um industrial, que ilustra, perfeitamente, o valor que a imagem de uma marca pode atingir. Diz ele: 

“um industrial teria declarado que, diante da alternativa de perder suas usinas, ou perder sua marca, que identifica a reputação que sua empresa criou com o trabalho e investimentos em publicidade durante 20 anos, optaria por queimar as usinas; afinal, novas fábricas podem ser construídas em 90 dias, bastando, para isso, ter capital suficiente, enquanto que nenhum capital substitui a impressão criada pela marca famosa na mente do consumidor”.

Esse raciocínio também pode ser notado na poesia das palavras de Iago, personagem de Shakespeare, que disse: 

“Que a boa fama/ para o homem, senhor, como para a mulher, / é a jóia de maior valor que se possui. / Quem furta a minha bolsa me desfalca / de um pouco de dinheiro. / É alguma coisa e é nada. Assim como era meu, / passa a ser de outro, após ter sido de mil outros. / Mas o que me subtrai o meu bom nome / defrauda-me de um bem que a ele não enriquece / e a mim me torna totalmente pobre”.

Assim, em função do seu valor, a marca de alto renome merece uma proteção especial.

3.3.4  Necessidade de Registro no Brasil


Diferentemente da marca notoriamente conhecida, a marca de alto renome, para ser reconhecida como tal, deverá estar registrada no Brasil. A marca de alto renome excepciona, como mencionado anteriormente, o princípio da especialidade e não o princípio da territorialidade, que se reflete, basicamente, no registro. Logo, ao não estar excepcionando o princípio da territorialidade, entende o legislador que deve estar a marca registrada, para gozar da proteção oferecida, conforme a inteligência do artigo 125, da LPI.

A marca de alto renome, para receber tal proteção, não precisa, necessariamente, ser conhecida internacionalmente, mas nada impede que o seja. 

3.4
O Fundamento da Proteção e os Efeitos da Marca de Alto Renome
O fundamento da proteção legal às marcas de alto renome, de acordo com a procuradora federal Maria Alice Castro Rodrigues, repousa sobre as regras de repressão à concorrência parasitária, que se opera pela via de usurpação da marca alheia renomada, e ao enriquecimento ilícito, ou enriquecimento sem causa.

A noção da marca de alto renome utilizada na Lei 9.279/96 encontra suas bases no Código de Propriedade Industrial de 1967, em seu artigo 83, na Lei de 1969,  em seu artigo 79 e, posteriormente, na Lei 5.772/71, em seu artigo 67.

O efeito do instituto, hospedado no artigo 67 da Lei 5.772/71, também era resguardar a marca notória contra a concorrência parasitária e o enriquecimento sem causa reconhecidos em lei, com a constituição de um registro especial, com a forma de uma anotação no registro comum de inscrição da marca e condicionado à vigência do título ordinário. Porém, tal registro revestia-se de cunho meramente acautelatório, não produzindo quaisquer efeitos diante da inexistência de possibilidade de confusão ou de prejuízo à reputação da marca notória. A regra do artigo 67 do antigo diploma continha, como pressuposto de incidência, a constatação de que o emprego não autorizado do sinal declarado notório seria suscetível de gerar confusão ou denegrimento da sua imagem.

Já a proteção da marca, sob o império do artigo 125 da Lei 9.279/96, segundo a mencionada procuradora federal Maria Alice, visa 

“impedir ou invalidar registro de sinal ulterior que a reproduza ou imite, pouco importando os produtos ou serviços a que este se destine identificar, já que o enfraquecimento do poder atrativo e o prejuízo ao valor econômico da marca de alto renome e até mesmo a perda material da oportunidade comercial gerada são, in casu, circunstâncias presumidas, pois, ainda que os produtos ou serviços sejam idênticos ou assemelhados e de qualidade comparável, sem quebra da boa fama da marca renomada, restaria o enfraquecimento desta pelo watering de sua distintividade”.
 

Segundo a referida procuradora, para impedir registro de marca de terceiro igual ou semelhante a uma marca de alto renome, não é preciso a verificação da existência de possibilidade de confusão ou de prejuízo à reputação da marca renomada, como ocorria com a marca notória, pois os prejuízos do titular da marca renomada são presumidos pelo simples enfraquecimento do seu poder distintivo. Em outras palavras, a marca de alto renome, segundo Maria Alice, invalidaria o registro de marca posterior que a reproduzisse ou imitasse, sem exigir, necessariamente, que entre as mesmas se estabelecesse concreta confusão ou associação. Esse entendimento é decorrente do fato do artigo 125, da Lei 9.279/96, não mencionar os pressupostos existentes no artigo 67 do Código de 1971. 

Tal entendimento pode ser encontrado em artigo do Doutor Luiz Leonardos, que assim se manifesta:

“Veja-se, ainda, que o art. 125 do projeto de lei descarta qualquer consideração acerca de risco de confusão ou de prejuízo para a reputação da marca, os quais são presumidos ex lege, para se alargar a proteção da marca contra o seu uso, por terceiros, em qualquer ramo de atividades. A necessidade desta espécie de proteção já era, há muitos anos, sentida por Clóvis Costa Rodrigues quando acentuava que:

‘A reprodução de uma marca notória não se limita, apenas, a destruir a reputação do produto: tem conseqüências muito mais danosas quando chega, por vezes, a comprometer o prestígio e o crédito de uma indústria. Em outras palavras, objetivemos o caso: certa empresa adota pra seus produtos determinada marca que se torna notória e expectável, desfrutando a preferência de larga clientela. Terceiros, seduzidos por esta circunstância e pretendendo ocultar-se à sombra desse prestígio para dele usufruir vantagens, introduzem no mercado artigos diferentes, mas identicamente marcados. Não tardará que a freguesia, conhecendo a marca, passe a adquirir, também, os artigos do novo concorrente na ingênua ilusão de procederem do mesmo fabricante...Tais manobras são comuníssimas no tráfico do comércio moderno’”.

Ocorre que há posição diversa da apresentada no extenso trabalho da referida procuradora federal. Segundo José Antônio B. L. Faria Correa, “a possibilidade de confusão ou associação é corolário da própria notoriedade (= alto renome) conquistada pela marca. Se não se verificar associação ou confusão, é que, a rigor, a marca notória não é”.
 Segundo ele, seria difícil imaginar, por exemplo, que as marcas como “Marlboro” ou “Nestlé” pudessem ser utilizadas em qualquer outro segmento sem provocar associação ou confusão. Para José Antônio, o silêncio da nova lei não pode ser interpretado como uma ampliação do âmbito de proteção da marca de alto renome.

Os autores do presente trabalho se filiam ao posicionamento adotado por José Antônio B. L. Faria Correa, pois, se uma marca é, de fato, de alto renome, seria impossível sua utilização por terceiro em qualquer produto ou serviço, mesmo que de outra categoria, sem a ocorrência da possibilidade de confusão e/ou a existência de prejuízo à imagem da referida marca. Apesar do artigo 125, da Lei 9.279/96, não exigir a existência dos pressupostos mencionados, não há como não observar a ocorrência de um, ou de ambos, quando a marca de alto renome é alvo de usurpação por parte de terceiro, que tenta reproduzí-la ou imitá-la.

É importante, ainda, mencionar que a proteção conferida à marca de alto renome é objetiva, ou seja, apurada a qualidade da marca, não há que se cogitar da questão de saber se de seu emprego não autorizado deriva enriquecimento ilícito. Basta o fato notoriedade, para que se presuma o uso indevido.

3.5  O Reconhecimento da Marca de Alto Renome: A Resolução 110/2004 (Res. 121/05)

Ao contrário do antigo Código da Propriedade Industrial (Lei 5772/71), reitere-se, que no art. 67 assegurava proteção às marcas que haviam adquirido elevado grau de notoriedade, condicionando a aplicação da proteção nele contida à possibilidade de confusão quanto a origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou prejuízo para a reputação da marca, o art. 125 da Lei 9.279/96 assegura proteção ampla e objetiva às marcas consideradas de alto renome, tornando presumida a possibilidade de risco de confusão e de dano à reputação das mesmas, sendo desnecessária qualquer tipo de comprovação neste sentido.  

Nesta direção Luiz Leonardos leciona:

“Veja-se, ainda, que o art. 125 do projeto de lei descarta qualquer consideração acerca de risco de confusão ou de prejuízo para a reputação da marca, os quais são presumidos ex lege, para se alargar a proteção da marca contra o seu uso, por terceiros, em qualquer ramo de atividade”
.   

Era entendimento majoritário que a norma do art. 125 não era auto-aplicável, e dependia de regulamentação pelo órgão incumbido de sua aplicação, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.  

 Porém, a esperada regulamentação ficou no limbo durante oito longos anos e só ocorreu em 27 de janeiro de 2004, através da Resolução No. 110/04, que estabeleceu os parâmetros para o reconhecimento do alto renome das marcas, permitindo ao INPI, a aplicação efetiva da proteção conferida pela precitada norma legal ao caso concreto, indispensável no combate ao uso indevido, à usurpação e aproveitamento parasitário destes signos.

Consoante o disposto no art. 1o da mencionada resolução, a proteção especial conferida pelo art. 125 deve ser requerida ao INPI pelo titular da marca, como matéria de defesa, pela via incidental, quando da impugnação ao registro de marcas de terceiro, o que se dará em dois momentos: 1) quando da oposição a pedido de registro de marca de terceiro, nos termos do art. 158 da LPI e 2) quando do processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro, nos termos do art. 168 da LPI, observados os prazos neles previstos.

Neste sentido, cabe notar que, ao contrário do antigo CPI, que previa o requerimento autônomo de declaração de notoriedade da marca, a ser anotada em registro próprio, a LPI é silente quanto a esta possibilidade. Assim, ao estabelecer apenas a via incidental nos processos administrativos acima mencionados, para requerimento do reconhecimento do alto renome da marca, a Resolução 110/2004 afastou a possibilidade da petição autônoma, o que mereceu severas críticas da doutrina e dos profissionais que operam na área da propriedade industrial.  




   Segundo o entendimento de parte da doutrina, o INPI não poderia se negar a declarar o alto renome de uma marca, requerido através de um pedido apresentado com esse fim, pois ao condicionar o reconhecimento do alto renome somente pela via incidental nos casos de oposição ou processos administrativos de nulidade estaria violado o direito constitucional de petição e, além disto, estaria o referido órgão exorbitando em sua competência, excedendo na sua função meramente regulatória,  pois ao impor limitação onde a lei não limita, estaria criando um regime jurídico original.






Em artigo publicado na Revista da ABPI n.º 48, Goyanes e Birenbaum se juntam a essas vozes para reafirmar que a Resolução 110/2004 não protegeu os titulares de marcas famosas da melhor forma, e esposam o entendimento de que há urgente necessidade de alteração da norma para que os titulares dessas marcas possam pleitear o reconhecimento do alto renome de forma autônoma e preventiva, independentemente de terceiros terem depositado pedido de registro ou registrado marca colidente.  Afirmam que atualmente “o titular de marca de alto renome não possui, a priori, uma absoluta certeza quanto ao real alcance da proteção que é outorgada a sua marca”, e que a insegurança jurídica decorrente de tal fato pode ser atestada pelo fato de o titular de uma marca célebre, merecedora da proteção especial prevista no citado diploma legal, “poder ser surpreendido pelo eventual registro de uma marca colidente com a sua, mesmo que para assinalar produtos ou serviços de natureza diferente, mas capaz de diluir o poder de atração da marca famosa ou de gerar imprópria associação quanto à origem dos produtos ou serviços assinalados por ela” 
. Assim, em consonância com a primeira corrente anteriormente referida, defendem os autores a necessidade de criação de um procedimento específico autônomo e preventivo que permita declarar o alto renome, independentemente da ameaça ou de violação efetiva dos direitos marcários do titular, pois que isto traria maior segurança jurídica e tornaria menos onerosa a defesa desses direitos, vez que o sistema atual obriga o titular do direito provar o alto renome cada vez que um terceiro tentar registrar sinal colidente com o seu, posto que  a questão do renome terá que ser examinada caso a caso.




Neste sentido, no mesmo parecer anteriormente referido, através de sua Procuradoria, o INPI expõe o fundamento pela opção de não outorgar registro especial de caráter constitutivo, declaratório ou acautelatório, e com vigência determinada, argumentando que 


“À luz do texto legal em consideração, não se justificaria qualquer reivindicação prévia, autônoma e específica dessa proteção sui generis por parte do titular do direito da marca registrada no Brasil e, de efeito, uma declaração a priori do alto renome da marca pelo INPI para a sua outorga, mesmo porque se trata de um atributo vivo desse bem imaterial, que se constitui pela sua efetiva e manifesta utilização no mercado e divulgação nos meios de comunicação, independentemente, portanto, de qualquer ato administrativo formal de caráter constitutivo”
.




 Considerando-se que o art. 125 da LPI confere proteção absoluta e objetiva às marcas de alto renome, e não impõe obstáculo a que se reconheça esse status da marca através de procedimento próprio e autônomo, os autores colocam-se ao lado daqueles que defendem a tese da necessidade de um reconhecimento formal prévio alto renome da marca, pois sem dúvida isto irá trazer maior segurança ao titular e maior proteção à marca. 




   Fabiano Bem da Rocha, em palestra apresentada no XXVIII Seminário da Propriedade Industrial em Brasília, em agosto de 2004, argumenta que, ao limitar os procedimentos para obtenção do reconhecimento do alto renome de uma marca apenas aos casos de oposição a pedidos de registro de marcas de terceiros e ao processo administrativo de nulidade, o INPI restringiu

“os meios cabíveis para tal, excluindo o direito à jurisdição, inclusive no âmbito dos deveres e não das faculdades, ao definir o modus operandi ao seu livre arbítrio, como se verifica da obrigatoriedade que impõe de que o requerimento se dê pela via incidental, em duas hipóteses apenas”
.  




   Argumenta o palestrante que a Resolução tem por finalidade a normatização da lei, sendo-lhe defeso a ela sobrepor-se, e afirma que o art. 1o da Resolução em comento viola o princípio da legalidade, pelo qual a Administração deve submeter-se às leis, obedecendo-as e fazendo-as cumprir, bem como o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, pois que ela restringe a área de atuação do direito.




Contrapondo as interpretações acima, Maria Alice Castro Rodrigues afirma que

“Em princípio, no orbe de pedido de registro de marca alheia, a atuação do titular do registro para propugnar a proteção especial do alto renome ao INPI não se restringiria à hipótese de oposição strictu sensu, podendo ser exercida a posteriori, a qualquer momento ao longo do processo principal de outorga de direitos marcários, só encontrando fronteira no momento da decisãofinal de mérito do pedido de registro da nova marca”
.




Entretanto, note-se que, mesmo podendo o interessado manifestar-se durante todo o processo de registro até a decisão final de mérito, isto só poderá ocorrer, no âmbito administrativo, na hipótese de depósito de pedido de registro de marca colidente por terceiros, ocasião em que o legítimo titular da marca poderá manifestar-se no processo, na forma prescrita na resolução em comento.




Cabe notar que, inicialmente, diante da falta de regulamentação do art. 125 pelo INPI e, posteriormente, diante da omissão ou restrição contida na Resolução nº 110/2004, alternativas têm sido propostas por diversos comentadores para suprir esta deficiência. Entretanto, a convergência observada no tocante às críticas levantadas às falhas contidas na Resolução cede lugar à controvérsia quando a questão é o tipo de ação cabível na instância judicial para obtenção do reconhecimento do alto renome da marca, e para compelir o INPI a proceder à anotação desse status.



Em artigo publicado na Revista da ABPI de setembro/outubro de 2000, portanto antes da regulamentação do art. 125 da LPI pela Resolução 110/04, Fabiano de Bem da Rocha, analisando qual das ações judiciais disponíveis melhor se aplicava para obtenção do reconhecimento do alto renome da marca, já concluía pela inadequação da ação declaratória para esse fim, primeiramente, porque faltam os pressupostos do seu cabimento, posto tratar-se a matéria de declaração de existência de um fato e não de uma relação jurídica, e, segundo, porque a eficácia da ação declaratória não alcançaria o objetivo almejado, dada a limitação legal e a eficácia da sentença decorrente desse tipo de ação.  Para o autor, o meio de atingir o objetivo seria a ação condenatória, dado que os efeitos da sentença comportam a declaração de certeza de existência de relação jurídica e possibilitam a execução da ordem judicial.  




Analisando a questão à luz da doutrina e da jurisprudência, conclui o autor pelo cabimento da ação condenatória para o reconhecimento judicial do alto renome da marca e a conseqüente anotação desse status pelo INPI, por estarem presentes os pressupostos da ação, quais sejam, a possibilidade jurídica (busca da jurisdição para tutelar o bem jurídico - a marca), a legitimidade das partes para figurarem nos polos ativo e passivo (o autor, titular de uma marca que ostenta as características necessárias para merecer a proteção especial, e o INPI, que é a autarquia que será obrigada fazer a anotação do alto renome em seus arquivos por força da sentença judicial), enquanto o interesse em agir pode estar configurado tanto na existência de pedidos de registro de marcas similares em classes diversas não cobertas pelo registro do autor, contra os quais se tenha tomado as medidas administrativas cabíveis, invocando a proteção especial, quanto pelo simples fato do titular desejar ver reconhecido o alto renome de sua marca, tendo em vista a insatisfação que a ausência de tal proteção legal de um direito atributivo especial pode gerar
.




Marcelo Goyanes e Gustavo Birenbaum, no artigo anteriormente mencionado, entendem, no entanto, que a restrição do INPI poderá ser suprida através da Ação Declaratória para obtenção do reconhecimento, com fundamento no art. 4o. do CPC, ao argumento de que a hipótese é de reconhecimento da existência de uma relação jurídica, ainda que imprópria, e não de simples declaração da existência de um fato (o renome da marca), tendo em vista os efeitos jurídicos produzidos pela sentença que reconhecer o status de alto renome, consistentes na proteção mais abrangente da marca e na impossibilidade do INPI conceder registros de marcas idênticas ou semelhantes para quaisquer classes. 




Ao fato de que a concessão de registro de marca é atividade privativa do INPI e que, portanto, a ordem judicial para anotação do reconhecimento do alto renome terá que ser dirigida a essa autarquia - o que não poderia ocorrer com a ação declaratória, dado que a sentença meramente declaratória não teria o comando necessário para determinar que o INPI faça a respectiva anotação em seus cadastros -, opõem os autores o argumento de que, em que pese o fato da sentença proferida na ação declaratória não se prestar à execução forçada, esta é a via mais adequada para obtenção da efetiva proteção especial, pois

“mesmo sem impor qualquer sanção ao INPI, a sentença declaratória do alto renome ou da notoriedade de uma determinada marca é, por si só, apta a produzir os efeitos almejados pelo titular da marca  de grande prestígio, bastando que, para tanto seja o INPI intimado (e não propriamente condenado) a proceder à anotação desses qualificativos à margem do registro originário da marca que tenha esses atributos reconhecidos por sentença”
.




Este entendimento é recusado por Gabriel Leonardos e Rafael Lacaz Amaral, que em artigo publicado na revista ABPI n.º 77, edição de julho/agosto de 2005, são taxativos ao afirmar que “o pedido de declaração do status de notoriedade ou alto renome de sinais marcários não está albergado pelo art. 4o., inciso I, do CPC”
.  




Analisando o significado de relação jurídica demonstram os autores, com fundamento em farta citação doutrinária, que não é possível a existência de relação jurídica entre o sujeito e o objeto, mas somente entre pessoas, e que no caso do reconhecimento do alto renome está-se diante do reconhecimento de um fato e não da existência de uma relação jurídica.  Entendem os autores, ao revés, que os dois melhores exemplos de mecanismos jurídicos disponíveis para obtenção da proteção especial em questão são as ações de abstenção de uso e as de nulidade de registro, sendo que na primeira hipótese serão submetidas à apreciação do Poder Judiciário as provas efetivas do alto renome da marca que, sendo reconhecido, obriga a parte contrária a cessar o uso indevido. Na segunda hipótese, o INPI fica obrigado a publicar no órgão oficial o cancelamento do registro ilegítimo.  Ressaltam os autores que em ambas as hipóteses haveria, preliminarmente, a verificação do status de alto renome da marca, com a conseqüente declaração incidental de tal condição.  Ademais, tal como ocorrem com as ações declaratórias, as sentenças proferidas nas ações acima também fazem coisa julgada material somente em relação às partes envolvidas no litígio.  Assim, se um terceiro alheio à relação processual em que foi reconhecido o alto renome da marca a estiver usando irregularmente, ou tenha obtido registro da mesma para si, o titular da marca renomada terá de propor nova ação em face deste, para obter mais uma vez a tutela jurisdicional própria.  



Assim, longe de atender as expectativas dos profissionais da área da Propriedade Industrial, a Resolução 110/04 (atual Resolução 121/05) trouxe controvérsia que ainda irá gerar grandes discussões.

Capítulo IV – A CONFUSÃO, A ASSOCIAÇÃO E A DILUIÇÃO

Não se poderá concluir o presente trabalho sem antes abordar as teorias que estão intrinsecamente vinculadas à proteção das marcas famosas, ou não.

O acentuado poder distintivo e o conseqüente valor econômico das marcas de alto renome impõem maior rigor no exame de pedidos de registro de sinais, que com elas apresentem semelhanças, pois é intuitivo que a possibilidade de confusão, associação, ou, no mínimo, diluição, toma proporções muito maiores do que quando relacionadas às marcas comuns.

4.1 A Confusão e o Risco de Confusão

A confusão é um fenômeno que se passa na mente dos consumidores, quando marcas iguais são utilizadas em produtos ou serviços idênticos, por pessoas ou empresas diversas. Os consumidores não conseguem fazer a distinção dos produtos ou serviços em questão. 

Qualquer marca está sujeita à confusão, não havendo a necessidade dela possuir um grau expressivo de conhecimento do público, mas é evidente que as marcas mais conhecidas serão as mais cobiçadas.

A questão do risco de confusão é mais complexa, pois representa a utilização de marcas iguais ou semelhantes, de diferentes titulares, em produtos ou serviços semelhantes ou afins. O examinador precisa verificar, caso a caso, se as marcas são similares ou afins, bem como se os produtos também são similares ou afins.

É uma tarefa bastante complexa e sutil a de decidir se duas marcas são confundíveis ou não e, por isso, vários fatores devem ser levados em consideração. Os principais são: a) a comparação dos signos; b) a existência de semelhança ou conexão competitiva dos produtos ou serviços; e c) o grau de atenção do consumidor médio diante das marcas.

O risco de confusão existirá sempre que a semelhança dos sinais em questão resultar em um ser tomado pelo outro, ou que o público considere que há identidade de proveniência entre os produtos ou serviços a que os sinais se destinam. O risco de confusão pode fazer com que uma marca deixe de exercer sua função essencial, sua função distintiva e, havendo de fato a confusão, a marca deixa de cumprir o seu papel.

4.2
A Associação e o Risco de Associação
O risco de confusão não se dá somente entre produtos ou serviços semelhantes, podendo ocorrer também entre produtos ou serviços diferentes. Atualmente, o risco de confusão com relação a produtos ou serviços diferentes vem sendo denominado de risco de associação. A associação não se concretiza através dos produtos ou serviços em si, mas pela marca que os indica e pelos valores que ela transmite. Por isso, o risco de associação é típico das marcas que alcançaram um alto grau de conhecimento, uma notoriedade.

O público espera que um determinado produto ou serviço, assinalado pela marca conhecida, possua as qualidades, os valores por ela transmitidos. Por exemplo, ao comprar um relógio assinalado com a marca Mont Blanc, o público espera estar adquirindo um produto que proporcione um determinado status social, além de uma excelente qualidade. Valores estes transmitidos pela marca, que se tornou  conhecida e famosa pela qualidade das canetas que assinala.

 O risco de associação pode ser verificado, por exemplo, no caso Quality Inns International X McDonald’s Corp, extraído da jurisprudência americana. Nesse caso, a famosa rede de hotéis Quality Inn desejava criar uma rede de hotéis com o nome “McSleep Inn”. A McDonald’s Corp., empresa internacionalmente conhecida no ramo de fast food, alegou que a empresa Quality Inn estaria violando a sua marca e praticando ato de concorrência desleal e requereu a proibição da utilização do nome “McSleep Inn”, para a nova cadeia de hotéis da referida empresa. A Corte decidiu a favor da McDonald’s Corp., com base na possibilidade de risco de associação por parte do público, o qual poderia achar ser a rede “McSleep Inn” patrocinada, associada, afiliada a McDonald’s Corp.

Em última análise, o risco de associação é uma forma de risco de confusão entre marcas, mas que se passa em relação à origem ou qualidade do produto ou serviço e não em relação ao próprio produto ou serviço, como ocorre no risco de confusão.

4.3
A Diluição e o Risco de Diluição
O risco de diluição também ocorre de forma restrita com as marcas que alcançaram um alto grau de conhecimento. As marcas de alto renome estão mais vulneráveis ao processo de desgaste decorrente da aparição de marcas que nela se inspirem. É o fenômeno da diluição, que é um processo de erosão das marcas, cujo magnetismo é, aos poucos, perdido. O surgimento no mercado de marcas semelhantes, identificando produtos ou serviços de fabricantes ou prestadores de serviço distintos, leva o público, inconscientemente, a lembrar da marca original. Muito embora a marca parecida até mesmo nem gere confusão ou associação quanto à origem, o público, paulatinamente, se habitua com o fato dessa marca ser usada por outros empresários. Isso, naturalmente, tem como conseqüência a queda do poder de atração da marca original e o desaparecimento gradual da sua posição de exclusividade.

Como menciona José Antônio B. L. Faria Correa, 

“a diluição corresponde, no direito das marcas, à inflação no campo do direito econômico. Quanto mais moeda se emite, mais desgastada se torna a unidade monetária. Aqui, quanto mais se incorpora a marca de terceiro a outras, de vários titulares, mais desgastado, mais desvalorizado se torna o sinal distintivo. A diluição representa, no plano marcário, uma verdadeira morte da marca por afogamento. É, pois, um afogamento no mar das tantas e tantas marcas que tomaram da original o seu elemento básico”.

O dano causado pela diluição da marca é como um veneno, que aos poucos vai se espalhando.

Ocorre que a diluição tem um aspecto peculiar. Ela pode ser causada pelo uso da marca por terceiro, como mencionado acima, mas também pode resultar do uso da marca por seu próprio titular. Neste último caso, Denis B. Barbosa ensina: 

“O fenômeno da diluição de uma marca ocorre quando, após o reconhecimento da proteção, o conteúdo da marca perde a distintividade, recaindo no domínio comum. O exemplo mais fácil deste fenômeno é o da marca aposta a produto tão tecnologicamente característico que o signo, ao invés de distinguir o objeto marcado de seus semelhantes ou afins, passa a se confundir com ele. Xerox, Gillete e Pirex são alguns casos óbvios”.

Nos casos em que há excesso de notoriedade, o público consumidor pode passar a denominar o produto pelo nome da marca que o assinala. Outros fatores podem acelerar a vulgarização de uma marca, como, por exemplo, o fato de não se ter um nome genérico para designar o produto, ou este possui tecnologia de ponta passando a ser conhecido pelo nome da sua marca.

A degeneração da marca parte de um paradoxo, que possui uma linha limítrofe muito tênue e difícil. Este paradoxo demonstra que quanto mais uma marca faz sucesso, mais ela tende a identificar o produto e mais sólida e durável é a sua notoriedade, mas, ao mesmo tempo, essa aproximação marca-produto potencializa a possibilidade de confusão e vulgarização da marca. Resumindo, uma marca de sucesso pode transformar-se em nome genérico de um produto.

Capítulo V – O APROVEITAMENTO PARASITÁRIO

Como já mencionado, o fundamento da proteção legal às marcas de alto renome repousa sobre as regras de repressão à concorrência parasitária. A proteção mais ampla, conferida às marcas notoriamente conhecidas e às marcas de alto renome, visa garantir a manutenção das funções desses sinais distintivos.

A marca é um símbolo que representa o somatório de várias características de um produto ou de um serviço, já analisadas anteriormente, que permitem ao público identificar e selecionar aquilo que deseja. Se o símbolo incorpora características falsas, por estar sendo usado sem a chancela do seu titular, deixa de desempenhar a sua função, convertendo-se em instrumento de engodo. Seu emprego passa a ser desleal em relação à concorrência e lesivo ao consumidor pelo defeito comunicacional que contém. Como entende José Antônio B. L. Faria Correa, “as marcas são, nada mais, nada menos, do que veículos de comunicação de predicados (em sentido neutro) dos produtos ou serviços aos quais se ligam, e a falsidade de seu conteúdo valorativo resulta em ruído semiológico”.
 Se isso ocorre com as marcas ordinárias, que dirá com as marcas de alto renome, que, pela sua condutividade, atraem o consumidor onde quer que figurem. Não é por outro motivo que o caráter notório da marca representa fato agravante do crime de violação (inciso II, do artigo 196, da Lei 9.279/96).

É dever do examinador do INPI recusar registro de marca afamada, requerida por terceiro, para assinalar produto ou serviço diverso daquele protegido pelo registro do titular original. Isso deve ocorrer mesmo quando a marca ainda não tenha sido declarada de alto renome, com base no princípio da repressão à concorrência desleal.  Este foi elevado, pelo legislador, à categoria de princípio a ser obrigatoriamente observado na execução das regras da propriedade 

industrial, ao ser elencado no inciso V, do artigo 2º, da Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial). O referido princípio também pode ser observado no 10 bis da Convenção da União de Paris.

A concorrência parasitária é considerada como uma espécie do gênero concorrência desleal e pressupõe uma relação de concorrência. Ela, segundo José Roberto d’Affonseca Gusmão,

“consiste na procura, por um concorrente, de inspiração nas realizações de outro, no tirar partido, indevidamente, do resultado dos esforços e das inovações do concorrente no plano tecnológico, artístico ou comercial, sem estar agindo em manifesta violação dos direitos do concorrente. Os atos do parasita, tomados isoladamente, não constituiriam atos ilícitos, mas a sua repetição, a sua constância e o claro objetivo de ‘colar-se’ na direção tomada pelo concorrente, indicam uma situação de concorrência parasitária”.

O que caracteriza a concorrência parasitária é o fato dos atos, praticados pelo concorrente, não se enquadrarem na noção convencional de atos de concorrência desleal. Se eles fossem vistos isoladamente, não constituiriam atos de concorrência desleal. Trata-se de um comportamento disfarçado, que é repetido, continuado.

Por necessitar da existência de uma relação de concorrência para estar caracterizada, a noção de concorrência parasitária não serve como fundamento de recusa a pedido de registro, feito por terceiro, de signo distintivo renomado, para assinalar produto ou serviço diverso e inconfundível.

Para abranger uma situação de não concorrência, como a exposta acima, os autores utilizam um outro fundamento: o do comportamento parasitário.

Como José Roberto d’Affonseca Gusmão menciona em seu estudo: 

“O fato de um comerciante ou industrial usar uma marca ou outro direito de propriedade industrial, sem se endereçar à mesma clientela, constitui ato de aproveitamento do renome alheio. Na ausência de uma relação de concorrência comercial, os autores e os tribunais de diferentes países se recusam a aplicar os princípios concernentes à concorrência desleal. Por esta razão, prefere o autor, do ponto de vista jurídico, designar o fenômeno como de ‘comportamento parasitário’, lembrando, no entanto, que são atos reprimíveis e sua condenação fundada juridicamente”.

Segundo José Roberto, a definição mais adequada para o comportamento parasitário seria: “O ato de um comerciante ou industrial que, mesmo sem intenção de causar dano, tira ou procura tirar proveito do renome adquirido legitimamente por um terceiro, e sem que haja normalmente risco de confusão entre os produtos e os estabelecimentos”.

Resta evidente, com o exposto, que o aproveitamento parasitário da fama, do renome, ou do prestígio de signos distintivos alheios constitui ato contrário ao direito. O ato, em si, não é contrário à lei, mas é contrário ao direito, pois implica, objetivamente, numa possibilidade de causar dano concreto à reputação da marca afamada e a uma permissão de enriquecimento sem causa, ambas situações combatidas pelo sistema jurídico. O exercício do direito passa a ser fraudador do espírito da lei e com tal situação não pode o INPI concorrer. O pedido de registro, enquadrado nas condições expostas, deve ser indeferido por aproveitamento parasitário e fraude à lei, com base no inciso I, do artigo 188 do atual Código Civil.

Capítulo VI – O TRATAMENTO DISPENSADO ÀS MARCAS RENOMADAS EM

OUTROS PAÍSES


Optou-se neste trabalho por abordar, sucintamente, o tratamento dispensado às marcas famosas em geral no Reino Unido, nos Estados Unidos e na Comunidade Européia, por serem os mercados mais significativos, com vistas a estabelecer um contraponto entre o tratamento neles dispensado e aquele dispensado no Brasil.

6.1
O Sistema Inglês


                   Cabe notar que pelo sistema inglês, as marcas em geral, incluindo as famosas e notoriamente conhecidas, eram protegidas tanto pelo sistema estatutário, quanto pelo jurisprudencial
.  

 

 No que tange ao sistema jurisprudencial, a fonte de proteção da marca famosa era a lei costumeira relativa ao ”passing off” (uma forma de fraude), que era a ação disponível para proteção do fundo de comércio nas marcas, adquirido através do uso.  Consoante Morcom, não era necessário que a marca fosse famosa para gozar de proteção na lei comum. Era necessário apenas que a marca tivesse adquirido reputação no território do Reino Unido, muito embora o fato de ela ser famosa pudesse resultar na concessão de um escopo de proteção mais amplo
. 



Discorrendo sobre a questão, Stephanie Chong informa que historicamente os tribunais ingleses têm garantido proteção às marcas famosas, sendo o leading case o The Eastman Photographic Materials Company, Ltd. V. TheJohn Fiffiths Cycle Coporation, Ltd., o caso KODAK, mencionado no item 3.1.  Conforme consta, a Eastman era titular de várias marcas registradas, todas consistindo de, ou contendo o termo KODAK, usado principalmente para câmeras fotográficas.  A Eastman desenvolveu um tipo especial de câmera para uso por ciclistas, que era vendida sob a marca KODAK CAMERA e comercializada como uma KODAK DE BICICLETA.  A John Griffiths Cycle Corporation requereu o registro da marca KODAK para bicicletas e outros veículos, que não se incluíam entre os produtos comercializados pela Eastman.  Esta, entretanto, propôs ação em face de Griffiths por contrafação de marca e passing-off, sob o fundamento de que a Griffiths estava anunciando suas bicicletas como BICICLETAS KODAK e que isto iria induzir o público a crer que a Eastman estava começando a comercializar bicicletas.  A Eastman demonstrou a conexão entre os canais de distribuição dos produtos, provando que o material fotográfico e as bicicletas eram freqüentemente vendidos nas mesmas lojas.  Tal fator foi  determinante para a concessão do mandado em seu favor. Em sua decisão, o juiz considerou também que a Griffith buscou registrar a marca KODAK para bicicletas como uma forma de tirar proveito da reputação e da fama das marcas da Eastman
.  



No que concerne às marcas notoriamente conhecidas, Morcon menciona que o fato de não haver previsão para implementação do art. 6 bis da CUP tornava impossível obter a proteção destas marcas, pois diferentemente daquela norma legal, a lei de passing-off exigia a existência de um fundo de comércio no Reino Unido. Assim, no caso do titular ser empresa que não exercia atividade no país, a exceção ficava por conta dos casos em que se podia provar má-fé. 



Entretanto, com a entrada em vigor do Ato de 1994 (1994 Trade Marks Act), em 31/10/94, a posição legal no Reino Unido alterou-se significativamente, pois o referido diploma legal introduziu duas principais mudanças: a proteção conferida às marcas registradas foi estendida a produtos ou serviços que não aqueles para os quais a marca fora registrada. Ao estabelecer em seu artigo 10(3) que uma pessoa infringe uma marca registrada se ela usa no curso do comércio um sinal que seja idêntico ou semelhante à marca em produtos ou serviços não semelhantes àqueles para os quais a marca foi registrada, quando a marca tiver adquirido reputação no Reino Unido e o uso do sinal, sem justa causa, resultar em vantagem indevida ou for em detrimento do caráter distintivo ou da reputação da marca
.  Neste sentido, Christopher Morcom ressalta que não é necessário que a marca seja notoriamente conhecida no sentido atribuído pelo art. 6 bis da CUP.  Basta provar a reputação da marca e que o sinal usado pela outra parte e a forma em que é usado seja tal que se possa esperar tenha ocorrido a vantagem indevida ou detrimento.  



Isto significa que, tão como ocorre em outros sistemas, o sistema britânico confere proteção às marcas que adquiriram fama e reputação, mas, diferentemente da proteção conferida às marcas de alto renome no Brasil, estabelece como condição para proteção da marca com relação a produtos dissimilares dos originalmente registrados, tanto no sistema estatutário quanto no judiciário, que haja vantagem indevida e ou detrimento para a reputação da marca.

6.2
Estados Unidos

O conceito de diluição como uma base para proteção das marcas foi introduzido nos Estados Unidos na década de 1920-1930, mas só entrou para o sistema jurídico em nível federal somente em 1996, quando foi promulgada a lei federal antidiluição.  



Conforme Chong, esta lei de diluição visa proteger as marcas famosas ou renomadas (em oposição às marcas notoriamente conhecidas) contra o uso por terceiros, mesmo em produtos ou serviços não relacionados, independentemente de haver possibilidade de confusão, o que significa dizer que três aspectos devem ser observados: a marca deve ser famosa, a marca conflitante não estar sendo usada em produtos ou serviços similares e a confusão não é elemento da diluição
.



Note-se, todavia, que também nos Estados Unidos não há lei que defina o que é marca famosa e o que é marca notoriamente conhecida, ou como esse status é medido ou afeta a sua proteção.  Segundo informam David W. Ehrlich e Ronald J. Lehrman, o único artigo da lei americana que se refere especificamente a marca famosa é o art. 43(c) do Lanhan Act que estabelece a proteção contra diluição.  A ação de diluição, segundo esses autores, é geralmente dirigida à proteção com relação a produtos ou serviços dissimilares, e, portanto, o uso do termo famoso com respeito à proteção contra produtos não concorrentes está em linha com a evolução internacional da lei marcária que estabelece que as marcas famosas merecem uma proteção mais ampla com respeito a produtos e serviços não concorrentes aos quais o seu magnetismo se estende, em oposição ao conceito de marcas notoriamente conhecidas, que se aplica aos casos de reputação sem uso, fundada no art. 6bis da CUP
.  Neste sentido, esses autores citam a jurisprudência baseada no Lanhan Act, que proíbe o registro com base no conflito com uma marca anterior, que aborda esta questão. Trata-se do caso Polaroid, que estabeleceu os chamados “fatores Polaroid”, usados para determinar a possibilidade de confusão, os quais dependem da fama e da notoriedade da marca, sua inerente distintividade, e a extensão do desgaste que seu uso por terceiro pode causar-lhe.  



Segundo J. Thomas McCarthy, citado por Stephanie Chong na mencionada monografia, a teoria da diluição garante proteção às marcas fortes, com elevado reconhecimento, mesmo na ausência da possibilidade de confusão, se o seu uso pelo réu for de tal forma que diminua ou dilua a forte capacidade identificadora da marca do anterior, mesmo que o

 consumidor não se confunda com relação à origem, filiação ou conexão.  Segundo o autor, a razão subjacente da doutrina da diluição é que do uso por um terceiro ocorre uma atenuação gradual ou redução do valor da marca, e dá surgimento a uma fraude comercial independente.  Entretanto, para que se caracterize a diluição, é necessário que o público faça uma conexão entre a marca e ambos os titulares, caso em que não ocorre a tradicional confusão que leva o público a presumir que o novo produto tem a mesma origem que o da marca famosa.  Ao contrário, o consumidor tem consciência de que os produtos provêm de diferentes fontes, e sabe que não há nenhuma conexão entre os titulares das respectivas marcas.  

Assim, conclui-se que, embora haja um maior escopo de proteção às marcas com um elevado poder distintivo, através do princípio da diluição, também aqui esta proteção sofre a limitação imposta pela exigência da possibilidade de uma conexão pelo consumidor entre a marca e os seus titulares, o que está, evidentemente, em franca oposição à presunção de dano contida no art. 125 da LPI.  Além disto, não há um prévio reconhecimento do status de marca famosa, mesmo porque, em face das condicionantes acima, a questão terá que ser examinada caso a caso.

6.3
Comunidade Européia



Consoante Stephanie Chong, no sistema legal da Comunidade Européia há dois tipos de atos vinculantes: os regulamentos, que servem para a uniformização da lei, e as diretivas, que compreendem declarações de princípios e objetivos.  Os regulamentos se aplicam diretamente a cada um dos vinte e cinco membros da União Européia, sem necessidade de implementação pelos respectivos Estados, enquanto que as diretivas devem ser implementadas pelos Estados Membros, sendo que cada um deles pode escolher a forma e o método para atingir os resultados específicos da diretiva
. 



Em 1988 foi editada uma diretiva comunitária estabelecendo que os Estados Membros harmonizassem suas leis marcarias.  No art. 5, ela trata da contrafação de marcas, e na subseção (1) determina que a marca registrada confere ao seu titular o direito exclusivo de uso sobre a mesma, podendo este impedir que terceiros usem no curso do comércio, sem seu consentimento, qualquer sinal que seja idêntico à marca registrada em produtos ou serviços que sejam idênticos àqueles para os quais a marca foi registrada, ou que, em razão de sua identidade ou semelhança com a marca e a identidade ou semelhança dos produtos ou serviços por ela identificados, haja possibilidade de confusão por parte do público, aí incluída a possibilidade de associação entre o sinal e a marca.  



O art. 5(2) traz uma terceira situação, que se refere às marcas idênticas ou semelhantes para produtos e serviços não semelhantes, em que haja a possibilidade de dano para a reputação da marca.  Na análise de Stephanie Chong, este artigo dá uma maior proteção, se não às marcas famosas, pelo menos às marcas notoriamente conhecidas, registradas.  Ressalta ela que, em alguns aspectos este artigo traz reminiscências das leis antidiluição de muitos estados americanos, mas é mais abrangente que a lei federal americana, na medida em que esta requer uma maior demonstração de fama, enquanto que a diretiva confere proteção às marcas que tenham adquirido reputação, estabelecendo que qualquer Estado Membro pode determinar que o proprietário tem direito de impedir terceiros usem, sem seu consentimento, qualquer sinal idêntico ou semelhante para produto ou serviço que não seja semelhante àqueles para os quais a sua marca está registrada, quando esta tiver uma reputação naquele estado e quando o uso daquele sinal, sem justa causa, tirar vantagem indevida ou for em detrimento do caráter distintivo ou reputação da marca
.  As disposições contidas neste artigo impuseram aos Estados Membros  da Comunidade Européia a alteração de sua legislação interna para harmoniza-la com os parâmetros nele estabelecidos. Neste sentido, comenta Píer Luigi Roncaglia, em citação de Stephanie Chong, que “a marca não é mais um mero indicador de fonte, mas também um meio de comunicação, a portadora de uma mensagem e de fundo de comércio..”
.



Conforme se pode observar de todo o exposto, também neste caso, o escopo de proteção conferida às marcas famosas sob a égide do sistema legal comunitário é menos amplo que aquele conferido no Brasil à marca de alto renome, posto que também limita o escopo dessa proteção à possibilidade de vantagem indevida ou dano para a reputação da marca, muito embora também ultrapasse o princípio da especialidade.

CONCLUSÃO

Do presente trabalho, que se direcionou para a abordagem do tema Proteção das Marcas de Alto Renome no Brasil, foi possível observar que as marcas sempre estiveram presentes na vida do homem, tendo surgido em tempos imemoriais, que alguns estudiosos situam na pré-história.  Usadas inicialmente para marcar o gado, com o fim de identificar propriedade, evoluiu à medida que evoluíram as práticas comerciais e a indústria, que lhes agregou valor econômico. Nos dias atuais, o mencionado valor econômico pode assumir proporções jamais imaginadas, graças aos modernos meios de divulgação, que propiciaram o surgimento de super-marcas, como a Coca-Cola, cujo valor ultrapassa mesmo todo o parque industrial usado para produzir o produto ao redor do mundo.  

Sinteticamente, foi possível observar que a marca é um signo distintivo aposto a um produto ou serviço. Ela permite a identificação e a distinção dos produtos e serviços de uma empresa, dos produtos e serviços de outra.

Os direitos sobre a propriedade intelectual, que englobam os direitos sobre marcas, são considerados como direitos de propriedade sui generis, ou seja, é aplicado o regime jurídico do direito de propriedade, mas, pela natureza imaterial do objeto, certas peculiaridades devem ser observadas. É que o bem imaterial não apresenta existência sensível, necessitando materializar-se em objetos tangíveis, para ser captado pelos sentidos, o que o torna suscetível de ser ilimitadamente reproduzido.

O direito das marcas também obedece a diversos princípios, mas há dois que são essenciais, para o estudo da marca notoriamente conhecida e da marca de alto renome: o princípio da territorialidade e o princípio da especialidade. A marca notoriamente conhecida representa uma exceção ao princípio da territorialidade, pois não precisa estar previamente registrada no Brasil, para ser reconhecida. Já a marca de alto renome excepciona o princípio da especialidade, pois, ao ser reconhecida como tal, recebe proteção em todos os ramos de atividade.

O presente trabalho fez uma análise do tratamento empregado à notoriedade na marca notoriamente conhecida, na marca notória, bem como nos tratados internacionais, que tratam do tema e estão em vigor no Brasil. Devido a isso, foi realizado um exame do artigo 6 bis da Convenção da União de Paris (CUP), dos artigos 16.2 e 16.3 do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPS) e dos artigos 9.5 e 9.6 do Mercosul. 

O reconhecimento da notoriedade é fundamental, para que se confira à marca proteção mais alargada do que a normalmente oferecida.

O artigo 125, da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), trata da marca de alto renome, objeto principal do presente estudo. A proteção desta marca estende-se, como mencionado, a todos os ramos de atividades, mas restringe-se ao território brasileiro, onde a marca deve estar previamente registrada, para ser reconhecida.

Desde a entrada em vigor da referida lei, criou-se uma lacuna no ordenamento jurídico, pois o artigo 125 carecia de regulamentação para ser aplicado. Em 2004, com a publicação da Resolução 110/2004, o problema foi solucionado. Ocorre que a referida resolução precisa ser revista, pois ainda há várias lacunas a serem preenchidas.

A doutrina diverge quanto ao reconhecimento da marca de alto renome. Uns dizem que ela é uma reminiscência da marca notória, aclamada pelo artigo 67 do Código da Propriedade Industrial precedente (Lei nº 5.772/71), dependente da utilização de meios de prova para ser reconhecida, como ocorria com a antiga marca notória. Outros acreditam que o reconhecimento da marca de alto renome independeria de qualquer prova, como também de quaisquer formalidades. Para essa corrente, o que deve ser considerado é o conceito de fama, de aceitação, de prestígio, de reputação, de renome junto à clientela. 

A marca de alto renome é um sinal que exerce magnetismo próprio, capaz de conservar o seu poder de distinção, ainda que desvinculado da sua função originária. Ela atrai clientela pela sua pura e simples presença em quaisquer produtos ou serviços. Uma marca, para ser reconhecida como tal, precisa possuir um alto conhecimento do público em geral e uma reputação. Os valores atribuídos à marca é que conferem a ela fama, renome e prestígio. Reconhecendo a qualidade de qualquer produto assinalado com uma determinada marca, o consumidor passa a atribuir a ela uma reputação. A força atrativa da marca se torna de tal vulto, que a ela é atribuído um valor superior, passando a merecer uma proteção especial. Essa proteção é objetiva, pois, apurada a qualidade da marca, não é preciso verificar se o seu emprego não autorizado gera enriquecimento ilícito. Basta a existência do fato notoriedade, para que se presuma o uso indevido.

Devido ao valor superior das marcas de alto renome, a possibilidade de confusão, associação, ou diluição toma proporções muito maiores.

A confusão se faz na mente dos consumidores, que, devido à semelhança dos produtos, passam a conferir a produtos de diferentes indústrias uma mesma origem, por estarem assinalados pela mesma marca, ou, ainda, por marca muito parecida. O mesmo ocorre no caso de marcas de serviço.

A associação ocorre da mesma forma que a confusão, mas entre produtos não semelhantes.

Já a diluição decorre do uso indiscriminado da marca, que leva a um enfraquecimento progressivo do seu poder distintivo. Ela pode ser ocasionada pelo uso indevido da marca por terceiro ou pelo próprio titular da mesma, que não soube administrá-la corretamente.

Tanto a associação quanto a diluição trazem prejuízos ao titular da marca, mas os danos se operam de forma diversa. Enquanto o risco de associação produz prejuízos iminentes e de fácil verificação, o risco de diluição vai lenta e progressivamente fulminando a marca, sendo de difícil constatação.

A concorrência parasitária é uma espécie de concorrência desleal e pressupõe uma relação de concorrência. Ela consiste num concorrente tirar partido das realizações, dos esforços de outro. Os atos do parasita, tomados isoladamente, não constituiriam atos ilícitos, mas a sua repetição, a sua constância, juntamente com o claro objetivo de aproveitar-se dos esforços do concorrente, indicam uma situação de concorrência parasitária. 

Ocorre que, em se tratando de marca de alto renome, pode existir uma situação em que um comerciante, um industrial, ou um prestador de serviços tire proveito do renome, adquirido, legitimamente, por um terceiro, sem que exista uma relação de concorrência entre os produtos, os serviços, ou os estabelecimentos envolvidos. Na ausência de uma relação de concorrência comercial, os tribunais não podem aplicar os princípios concernentes à concorrência desleal. Criou-se, então, a figura do comportamento ou aproveitamento parasitário, para impedir  o dano à reputação da marca afamada e o enriquecimento sem causa, na situação exposta, quando não está presente uma relação de concorrência.

A proteção conferida às marcas de alto renome no Brasil é mais ampla que aquela conferida pela legislação dos outros países estudados, pois que nestes a proteção para produtos ou serviços não afins ou não relacionados está condicionada à demonstração de que esse uso poderá causar confusão, associação ou diluição da marca, em suma, aos prejuízos que tais marcas podem sofrer em decorrência do uso de marca idêntica ou semelhante por terceiro para produtos diferentes, enquanto que no Brasil, como já mencionado, a proteção é objetiva, sendo presumido o risco de dano para a marca.

Com todo o exposto, é importante observar que uma marca pode ser o bem mais valioso de uma empresa. Por isso, ter uma lei eficaz no que tange à proteção da propriedade industrial é um dos primeiros passos para se transmitir segurança e confiança aos investidores, tanto estrangeiros quanto nacionais, o que se refletirá na escolha da região, do país, em que os investimentos serão aplicados. Além da elaboração de leis eficazes, é importante que elas sejam aplicadas e cumpridas com rigor pelo Poder Judiciário brasileiro, que, hoje, vem se aprimorando, cada vez mais, na área da propriedade industrial.
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