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NOTA/INPI/PROC/CICONS/N® 166/2009.

Ref: Processo/INPI/m® 1213/2009. . . Em 30.07.2009.

Ementa: Projeto de Lej n° 4.890, de 2009, de autoria do
Deputado Federal Carlos Bezerra. O exame do tema, a
luz do préprio conceito doutrinario de marca de alto
renome ¢ dos fundamentos da sua protegdo especial,
conduz a opinar-se péla rejeicdo da propositura.

Em aten¢do ao Oficio n° 332/GM-MDIC, datado de 09 de abril de
2009, encaminhado pelo Coordenador da Assessoria Parlamentar do
Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior e Assessor
Especial do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Industria e Comércio
Exterior, a Presidéncia do INPI, a fl. 01, solicita manifestacdo desta
Procuradoria acerca do Projeto de Lei n° 4.890/2009, que “dltera o art. 125
da Lei n° 9.279, de 14 de maio de | 996, que regula direitos e obrigagées
relativos a propriedade industrial para instituir o registro de marca de alto
renome a pedido do interessado. .

Sobre o tema, como intréito, é oportuno reproduzir as palavras do
Doutor Carlos Henrique Froes, advogado e professor altamente conceituado
no campo da propriedade intelectual: o

“Realmente, é marca de alto renome, num pais, aquela que, ante
sua simples mengdo, o consumidor, qualquer que seja seu nivel,
identifica, imediatamente, o produto ou servigo que ela distingue.
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A marca de alto renome néo se define, nem é preciso provar sua
existéncia: ‘sente-se sua presenga’.”’

Pode-se dizer que o conceito de marca de alto renome que vem sendo,
paulatinamente, incorporado; mutatis mutandis, no ordenamento juridico de
parcela consideravel dos paises integrantes da Convengdo da Unido de Paris,
da qual o Brasil é um dos signatarios originais, orienta-se a partir da acepgdo
conferida a esse instituto juridico pela Association Interntionale pour la

Protection de la Propriété Industrielle (AIPPI), publicada em seu “Annuaire
1990 - vIIr: ' -

“Marks which, even if they are not used in the country in which
protection is claimed, are deemed to enjoy a high repute either in that
country or at an international level '

“Marcas que, mesmo que ndo sejam usadas no pais no qual a
prote¢do € requerida, sdo passiveis de desfrutar de alta reputacéo
naquele pais ou em nivel internacional. ” (Tradugdo do original)

E sob a orientagdo da acepgdo do instituto da marca de alto renome
introduzida pela AIPPI ¢ com arrimo na no¢do oferecida pela mais atualizada
€ autorizada doutrina pétria, que se pode conceituar marca de alto renome
como um sinal dotado de distintividade singular e de uma autoridade
incontestavel, que resulta da. sua tradicdo e qualificagdo no mercado e da
qualidade e confianga que inspira, seguramente vinculadas & boa imagem dos
produtos ou servigos a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo,
uma extraordinartia for¢a atrativa sobre o publico em geral, indistintamente,
elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a fung¢do a que se
prestava primitivamente.

Esse conjunto de atributos que indica dar azo ao alto renome tem
origem, naturalmente, no uso reiterado e continuo da marca pelo seu titular e
na sua ampla publicidade e constante presenga nos meios de difusio e, ainda,
no exercicio permanente de sua funcdo no mercado, provocando a
identificacdo automatica e espontanea da marca com os produtos ou SEervigos
a que ela se aplica por diferentes publicos, pertencentes a diversos mercados,
essencialmente por forca do reconhecimento das caracteristicas desses
produtos ou servigos e de uma determinada qualidade que lhes ¢ subjacente,
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de molde que a marca alcanga um nivel de distingdo tal e um goodwill

altissimo, donde, por ébvio, se-projeta apta a atrair clientela pela sua pura e

simples presenca no mercado, em quaisquer produtos ou Servicos.

Essa nogio encontra apoio na visio do Doutor Luiz Leonardos,
advogado dedicado & ciéncia do Direito da Propriedade Intelectual, quando,
€m seu artigo “Marcas de Alto Renome”, assim se pronunciou sobre o texto
do art. 125 do Projeto de Lei da Camara dos Deputados n°® 824, de 1991, que
deu origem a Lei de Propriedade Industrial vigente:

“Tem-se ai, portanto, a idéia de que a marca de alto renome
deve suscitar uma relagdo de qualidade dos produtos ou servicos a que
se refira, sem necessidade, porém, que se trate de qualidade
excepcional, bastando que seja ela capaz de atender g imagem dela
feita pelos consumidores. '

Dentre as trés  fungies principais  reconhecidas como
desempenhadas pelas marcas, quais sejam, a de identificar a origem
das mercadorias ou servigos, a de indicar uma determinada qualidade
e a de se prestar a publicidade dos mesmos, a prote¢cdo em termos de
marca de alto renome prende-se mais, embora nédo exclusivamente, as
duas dltimas fungées que a primeira, mais importante quando se trate
quer de marca notoriamente Conhecida (art. 6 bis, da CUP), quer de
marca notdria (art. 67, do CPI).” (Revista da ABPI, Sio Paulo, 1994)

Porém, a acep¢do de marca de alto renome h4 que ser apreendida com
cautela nos tempos atuais, pbis, em razdo do desenvolvimento dos meios de
comunicagdo, € incontroverso que uma intensa e dispendiosa campanha
publicitéria por parte de quem detém o poder econdmico pode conduzir a que
determinada marca comum na origem se transforme, em lapso muito breve,
€m marca amplamente conhecida pelo publico em geral e, logo em seguida,
€m um espaco de tempo proporcional ou mesmo menor, perda tal atributo.

E ndo seria, a0 menos, razoavel, atribuir-se a essas marcas, cujo “alto
renome” € flagrantemente instantineo e ~descartavel, um tratamento
sobremaneira  privilegiado, originariamente idealizado para proteger
adequadamente aquelas marcas cclebres, que tenham adquirido fama,
conhecimento e prestigio ao longo do tempo, gragas a uma permanente e larga
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atua¢do no mercado e nos meios de comunicagdo, de maneira especialmente
satisfatoria para o publico em geral.

A marca de alto renome tem um excepcional carater distintivo, que lhe
¢ exclusivo, goza de um goodwill elevadissimo e de conhecimento e prestigio
diferidos, que derivam, essencialmente, do reconhecimento de certa
exceléncia e da confiabilidade dos produtos ou servigos a que se aplica e que
transcendem a coletividade usﬁér‘ia, de fato ou em potencial, desses produtos
ou servigos, atingindo, tanibém, a diferentes publicos, de mercados diversos.

Seu uso constante ¢ duradouro no mercado e sua larga divulgacio e

continua presenc¢a nos meios de comunicagdo agrupam o conhecimento da.

marca por diferentes publicos, propiciando a imediata e inconsciente
associagdo da marca com os produtos ou servigos em que figura, funcionando
como uma ferramenta, um verdadeiro im3 para a captac¢do de clientela.

‘Resulta que a marca de alto renome adquire um status comercial e
Juridico e um valor econémico distintos da marca comum, atributos esses

dignos de protego pelo sistema Juridico positivo, a fim de evitar a dilui¢do do
poder atrativo da marca renomada.

Por conseguinte, o furidaihéntd da pfoteg:éo legal as marcas de alto

renome repousa sobre as regras de repress3o a “concorréncia” parasitdria, que -

S¢ opera pela via da usurpagio da marca alheia renomada, e ao

enriquecimento ilicito, ou enriquecimento sem causa.

A protegio especial da marca de alto renome ¢, portanto,
excepcionalissima, traspassando um dos principios basilares do direito
marcario, o da especialidade, segundo o qual a protegio assegurada 4 marca
recai sobre produtos ou servicos correspondentes a atividade do titular.

Ocorre que o alto renome da marca & um fato que decorre de uma
realidade que se langa no mercado e nio um fato juridico, strictu sensu,
porém, como fato, projeta efeitos no plano juridico, repelindo, contudo,
qualquer tentativa de fixagdo no tempo € no espago.

Ora, o atributo do alto renome, além de ser um fato, ¢, também, um
fenémeno, e, como tal, esta sujeito a transitoriedade, donde impossivel fixa-lo

4




ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Coordenacio Juridica de Consultoria

no tempo, tanto ¢ que existem marcas que concentram esse predicado por
décadas e décadas a fio, cnquanto que outras sustentam o mesmo stafus por
anos ou meses € o suplantam a um ‘subito de vista, ou, entdo, vio

enfraquecendo pouco a pouco, no curso do tempo, que ultimam por dissipa-lo
por completo. o '

Ademais, enquanto fendmeno, inviavel é também fixar o alto renome
no espaco. Assim ¢ que podem existir marcas cujo elevado prestigio e
reconhecimento restem circunscritos a determinado territério, regido, estado,
cidade ou localidade deste, €nquanto que pode haver outras que desenvolvam
fama e conhecimento no mercado que ndo se restrinjam ao seu pais de origem
Ou a um grupo de paises, podendo alcangar alto renome mundial. De igual
forma, podem existir marcas que gozem do status de alto renome em um
determinado pais ou grupo de paises distinto do seu pais de origem ou
daquele no qual reivindicam essa protecdo especifica. '

E essa questio, particularmente, também deve ser observada com a
maxima cautela, para que imprecisdes conceituais ou confusdes
terminolégicas ndo conduzam a Julgamento erréneo quanto ao verdadeiro
sentido e alcance da protecio legal a ser outorgada 4 marca de alto renome.

Segundo a inteligéncia que se desenvolve, para que possa servir de
fundamento para impedir ou invalidar registro de marca alheia, o fen6meno

do alto renome, teoricamente, se deve verificar nio no plano juridico, mas, -

sim, no mundo dos fatos, no mercado, antes da usurpacio da marca, estando

presente no momento do depésito do pedido de registro de marca alheia no
INPIL '

Tal dedugdo se afigura reta e legitima, indo ao encontro de um dos
principios gerais do Direito, o da prioridade, invocado pela parémia prior in
tempore, melior in jure (primeiro no tempo, melhor no direito).

E tal fendmeno deve perdurar até o momento da decisdo, pelo INPI, do
pedido de registro de marca de terceiros que lhe € posterior, para que possa
merecer acolhida, pelo INPL a postulacdo da protecdo extraordinaria pelo
titular do suposto direito legalmente amparado.
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E inquestionavel que o atributo do alto renome da marca deva estar
presente em ambos os momentos. No primeiro, para que a usurpagdo se
caracterize, e, no segundo, para’ que se Justifique a outorga da protecdo
excepcional, sob pena do ato administrativo do INPI nio encontrar amparo
legal. ol

Assim porque, se nesse interregrio sucumbiu o alto renome da marca ou
entdo se extinguiu o registro nacional que a tutelava juridicamente, qualquer
a¢do do INPI ou do seu titular ndo mais encontrar abrigo na lei.

Como j4 dito linhas atras, o predicado do alto renome da marca,
enquanto fendmeno, a rigor, nio & perene, estando sujeito 3 transitoriedade,
donde impossivel determina-lo no tempo, sendo, por isso mesmo, tarefa
tambem espinhosa, quica Juridicamente impossivel, arbitrar-se qualquer prazo
para a outorga da protegio especial pela lei, por menor que seja este, sob pena
de se ir de encontro 3 propria ,vmatverialidade dos fatos que estariam a motivar
essa protecdo excepcional. .. :

Doy

Nessa trilha de exposicio, .ndo_se justifica qualquer reivindicacio
prévia, autdnoma e especifica dessa protegio sui generis por parte do titular
do direito da marca registrad\a:niio' Brasil, a fim de pré-constituir a presuncio
do seu alto renome, por meio de uma declaragio 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
utilizagdo no mercado e divulgagdo nos meios de comunicagio,
independentemente, portanto, de qualquer ato administrativo formal de carater
constitutivo.

Sob as argumentacdes até aqui alinhadas, resta, também, evidente que o
reconhecimento do alto renome da marca prescinde de prévio processo e
procedimentos préprios, formais e complexos, particulares para os fins da
protecdo de natureza extraordindria, significando que sua outorga dispensa
qualquer pré-constituicio de registro especial da marca no INP] - seja de
carater constitutivo ou declaratorio, ou puramente acautelatério -, com
vigéncia determinada, ndo apenas porque o titulo ndo produzira quaisquer
efeitos diante da inexisténcia de possibilidade de prejuizo ao poder atrativo
exercido no mercado pela marca de alto renome, mas, também, e
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especialmente, porque se esta frente a um atributo vivo da marca, a rigor,
subsumido a certa efemeridade.

De mais a mais, em que o prévio reconhecimento, in abstrato, do alto
renome da marca pelo INPI seria, a0 mesmo tempo, necessario e util ao
demandante da sua protegdo especial? Em termos outros, qual o ébice posto
a0 exercicio do suposto direito do reclamante da protecdo especial a ser
removido, a fim de justificar a necessidade e a utilidade do prévio
reconhecimento, in abstrato, do alto renome da marca pelo INPI?

Deveras, o interesse processual est sedimentado e se justifica na exata
propor¢do em que o provimento administrativo venha a ser util a quem o
postula. L

E evidente que o interesse processual ndo se revela pela mera
adequacdo do provimento administrativo, pois, nio sendo demonstrada a

necessidade ou a utilidade _desSe‘_provimento n3o restard demonstrada a
existéncia de qualquer interesse.

Por todas essas razoes é que se opina pela manutencio do mecanismo
juridico hoje operante dessa protecdo legal excepcional, pelo qual o
reconhecimento do alto renome da marca pelo INPI dispensa qualquer pré-
constitui¢do de registro especial da marca, com vigéncia determinada, por ter -
se demonstrado suficiente que a Autarquia, uma vez reconhecido o alto
renome da marca, recuse ou invalide, se ainda legalmente possivel, a
concessdo, a terceiros, de registros de marcas que a reproduzam ou Imitem,
para que se concretizem os efeitos dessa protegdo excepcional.

Nesse ponto, ressalte-se que, pela sistematica atual, o INPI j4 promove
a anotagdo do reconhecimento do alto renome da marca em seus cadastros,
por um lado, a fim de evitar que o alto renome de determinada marca seja, em
um estreito lapso, objeto de nova discussio, provas e decisio em demandas
administrativas futuras, entre as mesmas partes, ou ndo, onerando, assim,
sobremaneira, o respectivo titular do direito material especialmente protegido,
conduzindo, em ultima instancia, a ineficacia da propria protegdo legal, e, por
outro, porque essa pratica dificulta o risco de decisdes administrativas
contrarias sobre a mesma questio em sucessivas demandas.
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E, ainda, com esteio nesses mesmos argumentos que também se opina

impugnacio, por terceiros, do direito 3 protecdo diferenciada outorgada 3
marca de alto renome, finalizando desconstituir-lhe os efeitos legais da
protecdo juridica preteritamente declarada pelo INPI.

SErvico - eis que, a rigor, reclama, apenas, a confundibilidade abstrata entre 0s
sinais enfrentados em si mesmos, sendo, em principio, irrelevante a natureza
dos produtos ou S€rvi¢os. a que se.apliquem -, para cada um dos pedidos

,,,,,,,

Pelos fatos e fundamentos antes vertidos, sem embargos dos méritos
que, sem duvida alguma, militam em favor do autor do Projeto de Lei em
comento, um pronunciamento técnico-juridico critico e idéneo sobre o tema
conduz, inevitave]mente, a opinar-se pela sua incondicional rejeicdo.

A consideragio do Senhor Procurador-Chefe,

MA STRO RODRIGUES
Coordenago fJuridica de Consultoria
Coordenadora

| ' %? Lo o=
8 b— sx.i— N\
| i aur

(SN mm e
Procurador-Chefe
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* NOTA/INPI/PROC/CICONS/N® 166/2009.
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Ref.: Processo/INPI/n° 1213/2009.

Ementa: Projeto de Lei n° 4.890, de 20.09‘ de autoria do

Deputado Federal Carlos Bezerra. O exame do tema, a
“luz do préprio conceito doutrinario de marca de alto

renome e dos fundamentos da sua protegio espemal _

conduz a opmar-se pela rej elg:ao da proposrtura

Em ateng:éo'ao Oficio n° '33.2/GM;MDIC,"détado_ de 09 de abrii de

2009, encaminhado pelo Coordenador da Assessoria Parlamentar do

~ Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior € Assessor -
Especial do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Industria e Comércio -
- Exterior, a Presidéncia do INPI, & fl. 01, solicita manifestacio desta -
- Procuradoria acerca do Projeto de Lei n° 4.890/2009, que - “Altera o art. 125 -
- da-Lei n°9.279, de 14 de maio de 1996, que‘régula direitos e obrigagoes -
- relativos a propriedade industial, para znstztuzr o ?egzstro de marca de alto.

‘renome a pedzdo do znteressado

Sobre o tema, como intrc’)ito € op‘ortuno reproduzir as palavras do .
~ Doutor Carlos Henrique Frées, advogado e professor altamente conceltuado v

' no campo da propr1edade mtelectual

_ “Realmente, ¢ marca de alto renome, num pais, aquela que, ante =
sua simples mengdo, o consumidor, qualquer que seja seu nivel,
identifica, imediatamente, o produto ou servigo que ela distingue. ~. =

Em 30.07.2009.
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A marca de alto renome ndo se def ne, nem é preczso provar sua

: exzstencza sente-se suapresenga ”

-Pode-s_e dizer que o conc‘eito de marca de alto renome que vem sendo,

~paulatinamente, incorporado, mutatis mutandis, no ordenamento juridico de
‘parcela consideravel dos paises integrantes da Convengéo da Unifo de Paris, -

da qual o Brasil é um dos signatérios originais, orienta-se a partir da acep¢io

~conferida a esse instituto juridico pela Association Interntionale pour la
Protection de la Propriété Industrielle (AIPPI) pubhcada em seu Annuazrer -

1 990 VIII "

“Marks whzch even if they are not used in the coum‘ry in whlch

_ protection is clazmed are deemed to enjoy a hzgh repute ezther zn that

country or at an mternatlonal level S

»
€

protegdo é requerida, sdo passiveis de desfrutar de alta reputagdo
‘naquele pais ou em nivel internacional.” (Tradugdo do original)

E sob a orientagdo da acepcio do instituto da marca de alto renome

introduzida pela AIPPI e com arrimo na nogio oferecida pela mais atualizada

- € autorizada doutrina patria, que se pode conceituar marca de alto'renome
como um sinal dotado de distintividade singular e de uma autoridade

incontestavel, que resulta da sua tradi¢do e qualificacdo no mercado ¢ da
qualidade e confianga que inspira, seguramente vinculadas & boa i imagem dos

produtos ou servigos a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo,
uma extraordinaria forga atrativa sobre o publico em geral, indistintamente, -
elevando-se sobre os dlferentes mercados e transcendendo a fungao a que se .
~ prestava pnmltlvamente

Esse conjunto de atributos que indica dar azo ao alto renome tem
origem, naturalmente, no uso reiterado e continuo da marca pelo seu titular e

- na sua ampla publicidade e constante presenca nos meios de difuséo e, ainda,
- no exercicio .permanente. de sua  fung¢do no - mercado, provocando a

identificagdo automatica e esponténea da marca com os produtos ou servigos

~a que ela se aplica por diferentes publicos, pertencentes a diversos mercados,
essencialmente por’ for¢a do reconhecimento das caracteristicas desses
produtos ou servi¢os € de uma determinada qualidade que lhes € subjacente,

“Marcas que, mesmo que ndo.sejam ‘usadas no pais no qual a

TN
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e molde que a marca alcanga um nlvel de- dlstmg:ao tal e um goodwzll -
- .altissimo, donde por 6bvio, se projeta apta a atrair clientela pela sua pura e
‘ s1mples presenca no mercado em qualsquer produtos ou servu;os '

TE

Essa nogao encontra ap01o na visdo do Doutor LUIZ Leonardos e
advogado dedicado & ciéncia do Direito da Proprledade Intelectual “quando,
-em seu artigo “Marcas de Alto Renome”, assim se, pronuncmu sobre o texto
- do art. 125 do Projeto de Lei da Camara dos Deputados n 824 de 1991 que
,deu ongem a Lel de Proprledade Industrial v1gente

“Tem-se ai,. portanto a idéia de que a marca de alto renome-
* deve suscitar uma relagdo de qualzdade dos produtos ou servigos a que-

‘se refira, sem necesszdade porém, que se trate de qualzdade

- excepcional, bastando que se]a ela capaz de, atender a lmagem dela_"
S feth pelos consumzdores ~

g

Dentre as trés fungoes prmczpazs reCOnhecidaS' “como
desempenhadas pelas marcas, quais sejam, a de zdentzf car a orzgem"
das mercadorias ou servigos, a de indicar uma determlnada qualzdade'
-e a de se prestar .a publzczdade dos mesmos, a protecdo em termos de
- marca de alto renome prende se mais, embora ndo exclusivamente, as
duas ultimas fungdes que a primeira, mais, importante quando se trate o
. quer de marca notoriamente. conhecida (art. 6 bis, da CUP), quer de -
* marca notdria (art 67 do CPI) i (Rev1sta da ABPI Sdo. Paulo 1994) -

Porem a acepgao de marca de alto renome ha que ser apleendlda com

cautela nos tempos atuais, pofs;¥em razio do deservolvimento dos meios de

* comunicagdo, ¢ incontroverso que uma intensa e dlspendlosa campanha -
- publicitaria por parte de quem detém o poder econémico pode conduzir a que
determinada marca comum na origem se transforme, em lapso mu1t0 breve,

em marca amplamente conhecida pelo publico em geral e, logo em segu1da
em um espag:o de tempo proporcmnal Ou Mesmo menor, perda tal atrlbuto

Jre

_ E ndo serla ao menos;. razoavel atrlbulr—se a €ssas marcas quo altof
" renome” € ﬂagrantemente instantaneo ‘e - descartavel, um- tratamento -
~sobremaneira pr1v1leg1ado originariamenté” idealizado ‘para  proteger . .
*adequadamente aquelas marcas célebres, que’ tenham adquirido fama, .
| conhecnmento e prestlglo ao longo do tempo gragas a uma permanente e 1arga»; E
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no tempo, tanto é que existem marcas que concentram esse predicado por
décadas e décadas a fio, enquanto que outras sustentam o mesmo stafus por
- anos ou meses € o suplantam a um subito de vista, ou, entdo, vdo

enfraquecendo pouco a pouco, no curso do tempo que ultimam por dlSSlpa lo-
por completo. - : :

Ademais enquanto fendmeno, invidvel é também fixar o alto renome
no espa¢o. -Assim € que podem existir marcas cujo elevado prestigio' e
reconhecimento restem circunscritos a determinado temtono regido, estado,
cidade ou localidade deste, enquanto que pode haver outras que desenvolvam
" fama e conhecimento no mercado que nao se. restrlnjam ao seu pais de origem
ou a um grupo de paises, podendo alcangar alto renome mundial. De igual
forma, podem existir marcas que gozem do status de alto renome em um-

determinado pais ou grupo de paises distinto do seu pals de ongem ou .

“daquele no qual reivindicam essa proteg:ao espemﬁca

E essa questao pamcularmente tambem ‘deve ser observada com a
maxima cautela, para = que imprecisdes conceituais ou  confusGes
terminoldgicas ndo conduzam a julgamento errdneo quanto ao verdadeiro
sentido € alcance da protec;ao legal a ser outorgada a marca de alto renome. ”

Segundo a 1ntehgen01a que se. desenvolve para que possa servir de
fundamento para impedir ou invalidar registro de marca alheia, o fendmeno
do alto renome, teoricamente, se deve verificar nio no plano _]urldICO mas, .
sim, no mundo dos fatos, no mercado, antes da usurpa¢do da marca, estando
presente no momento do dep051t0 do pedldo de registro de marca alheia no
INPL. - R e . e :

Tal dedugao se aﬁgura reta e legltlma indo ao encontro de um dos_} |
- principios gerais do Direito, o da prioridade, invocado pela parémia przor in
tempore melior in jure (prlmelro no tempo melhor no dlrelto) e

E tal fenémeno deve'perdurar até o momento dadeciséo, pelo INPI; do
pedido de registro de marca de- terceiros que lhe € posterior, para que possa.
merecer acolhida, pelo INPI, a postula¢do da protegdo extraordlnarla pelo '
~titular do suposto dlrelto legalmente amparado o - '
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E 1nquest10navel que o atributo do alto renome da marca deva estar
- presente em ambos os' momentos. No primeiro, para qué a usurpagio se
~ caracterize, e, no segundo, para que se justifique a outorga da protecdo
' excepcional, sob pena do ato administrativo do INPI n2o encontrar amparo
legal :

Assim porque, se nesse interregno sucumbiu o alto renome da marcaou - § ¢
entdo se extinguiu o registro nacional que a tutelava juridicamente, qualquer -
- acdo do INPI ou do seu titular ndo mais encontrara abrigo na lei.

~Como ja dito linhas atras, ‘o predicado do alto renome da marca,
enquanto fendmeno, a rigor, ndo € perene, estando sujeito a transitoriedade,
donde impossivel determina-lo no tempo, sendo, por isso mesmo, tarefa
~também espinhosa, quica Jurldlcamente impossivel, arbitrar-se qualquer prazo
paraa outorga da protegéo especial pela lei, por menor que seja este, sob pena- _
de se ir de encontro a proprla materialidade dos fatos que estariam a motlvar S
essa protegdo excepcional. | : SR

: Nessa trilha de exposi¢io, nio se Justlﬁca qualquer reivindicagdo
~ prévia, autbnoma e especifica dessa protegdo sui generis por parte do titular ,
do direito da marca registrada no Brasil, a fim de pré-constituir a presuncdo. -, .
do seu alto renome, por meio de uma declaragio 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 -
utilizagdo no mercado .e divulgagdo nos meios de comunicagao,
independentemente, portanto, de qualquer ato admlmstratlvo formal de carater'_
constltutlvo o - o - ' '

-

o ' -Sob as argumentagdes até aqui alinhadas, resta, também, evidente que o

- reconhecimento do. alto renome da marca prescinde de prévio processo e
procedimentos proprios, formais e complexos, particulares para os fins da
prote¢do de natureza extraordindria, significando que sua outorga dispensa
qualquer pré-constitui¢do de registro especial da marca no INPI - seja de” L
carater constitutivo. ou declaratorlo ou puramente acautelatorlo Com R |
‘vigéncia determinada, ndo apenas porque o titulo ndo produzird qualsquer Lo DT
efeitos diante da inexisténcia de p0551b111dade de prejuizo ao poder atratlvo - L

: exer01do no mercado pela ‘marca de alto renome, mas, tambem, e .o

B e I
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espemalmente porque se esté frente a um atrlbuto Vivo. da marca, a rlgor o
subsum1do a certa efemerldade ' o :

'_'De mais a ‘mais, ém que 0 prévio reconhecimento, in abstrato, do alto
renome da marca pelo-INPI seria, a0 mesmo tempo, necessario e util ao
demandante da sua protegdo especial? Em termos outros, qual o 6bice posto
ao exercicio do suposto direito .do reclamante da ~protegdoespecial a ser
removido, a fim de justificar a mnecessidade e a utilidade do prévio
reconhec1mento in abstrato do alto renome da marca pelo INPI?

iy

Deveras 0 1nteresse processual esta sedlmentado e se Justlﬁca na exata .
'proporgao em que o prov1mento admlnlstratlvo venha a ser ut11 a quem o
postula ‘ o i

E cv1dente que 0 1nteresse processual nao se- revela pela mera
- adequagao do provimento admlnlstratlvo pois, ndo sendo ‘demonstrada a

" necessidade ou a utilidade desse prov1mento nao restara demonstrada a .
existéncia de qualquer 1nteresse : : :

Por todas essas.'razées é que se opina pela manuten¢do do mecanismo
Juridico. hoje operante ‘dessa -protegdo legal . excepcional, pelo qual 0 i
reconhecimento do alto renome da marca pelo INPI dispensa qualquer pré-
| constitui¢io de registro especial da marca, com wvigéncia determinada, por ter -
4y se demonstrado. suficiente que a Autarquia, uma vez reconhemdo o alto .
’ renome da marca, recuse ou invalide, se ainda legalmente posswel a -
concessdo, a terceiros, de registros de marcas que a reproduzam ou 1m1tem :
~para que se concretlzem 0s efertes dessa proteg:ao excepcmnal :

Nesse ponto ressalte -Se que pela 51stemat1ca atual 0 INPI ja promove ‘

a anotagdo do reconhecimento do alto renome da marca em seus cadastros, .
~ por um lado, a fim de evitar que o alto renome de determinada marca seja, em -
um estreito lapso, objeto de nova discussdo, provas e decisdo em demandas -

- administrativas futuras entre as mesmas partes ou nio, -onerando, assim,

* sobremaneira, o respectivo titular do direito material especialmente protegldo _

| conduzindo, em dltima instncia, 4 inefic4cia da proprla protecdo legal, e, por

- outro, porque essa pratlca dlﬁculta 0 I‘lSCO ‘de  decisdes admlmstratlvas
contrarias sobre a mesma questao em sucesswas demandas '

e e . X B
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