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Quando a fama global encontra alei brasileira: marcas
notoriamente conhecidas e de alto renome

O crescimento no nimero de marcas com projecdo mundial exp6e um dilema dentro do direito marcério: como proteger
sinais que, por seu prestigio, extrapolam limites geogréficos e classes de produtos ou servicos? O ordenamento juridico
brasileiro, baseado na Convencéo da Uni&o de Paris (CUP), prevé dois regimes excepcionais de protecéo.

Fernando Frazéo/Agéncia Brasil

De um lado, as marcas notoriamente conhecidas, amparadas pelo artigo
6bisda CUP[1] e pelo artigo 126 da Lel de Propriedade Industrial [2],
rompem o principio daterritorialidade, assegurando exclusividade no
ramo de atuacdo mesmo sem registro nacional [3]. Em outras palavras,
ainda gue o registro sgja, em regra, territorial, a marca notoriamente
conhecidairradia efeitos em todos os paises signatéarios da CUP [4],
desde que limitada ao seu segmento mercadol 6gico.

De outro lado, as marcas de ato renome, previstas no artigo 125 da L Pl
[5], superam o principio da especialidade. Apds reconhecimento
administrativo pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI),
tais marcas obtém protegdo em todos os ramos de atividade. A doutrina
as descreve como sinais que exercem “magnetismo proprio”, pairando
sobre qualquer categoria de produtos ou servicos e conservando a
capacidade de distincdo mesmo desligadas de sua funcao originaria[6].
Trata-se, portanto, de um salto qualitativo: a marca deixa de ser mero indicativo de origem para se tornar um ativo
cultural.

A préticarevela, contudo, que os limites entre esses regimes sdo menos nitidos do que alei sugere. Diversas empresas de
enorme reputacdo, buscam o selo de alto renome para ampliar a protecéo de seus sinais e combater a diluicdo, fenémeno
em que o uso indevido, ainda que sem o risco de confusdo, enfraguece gradualmente a forga distintiva de uma marca. O
Superior Tribunal de Justica assinalou, no REsp n° 1.787.676/RJ, que essa tutela contra diluicdo pertence exclusivamente
as marcas de alto renome, ndo bastando afama paraimpedir registros em outros segmentos. [7]

Busca pela mar ca na Justica

No Brasil, ndo sdo poucos 0s casos em que marcas recorrem ao Judiciario pretendendo obter o reconhecimento de alto
renome, como umavia alternativaao INPI.

Esse ponto ganha destague em precedentes nos quais a Justica se recusou a chancelar a“fama global” como substituta do
rito administrativo. No caso Chandon (REsp n° 1.209.919/SC), a marca de espumantes pretendia exclusividade absoluta
em qualquer atividade, alegando possuir “alto renome”.

O Superior Tribunal de Justica negou o pedido, afirmando expressamente a auséncia de registro como marca de alto
renome e aplicando o principio da especialidade. Sua prote¢do foi limitada ao ramo de vinhos e espumantes, ao passo que
foi admitida sua coexisténcia com uma casa noturna homonima, visto que ndo haveriarisco de confusdo para o
consumidor. Aqui, a hotoriedade da marca de origem internacional (protegida em seu ramo) ndo se converteu em
onipoténciatransetorial. [§]
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De modo semelhante, a Omega (REsp n° 1.124.613/RJ), considerada de
notorio prestigio nafabricacdo mundia de rel6gios, ndo conseguiu
afastar 0 uso da marca por uma empresa do ramo de méveis. O acordado
do Superior Tribunal de Justica € um marco ao estabelecer a
impossibilidade do Poder Judiciério substituir o INPI na avaliacéo dos
critérios para a caracterizacdo do alto renome, em respeito ao principio
da separacdo dos poderes. A famaincontestavel de umamarcanéo a
qualifica automaticamente como de ato renome, sendo a chancela
administrativa do INPlI um requisito formal inafastavel. [9]

Ainda sobre o principio da especiaidade, no caso Natura x
NaturaNata (AC n°. 5025619-08.2019.4.02.5101/RJ), o Tribunal
Regiona Federal da 22 Regido considerou que a palavra “ natura’

tem baixo grau de distintividade, por derivar de “natureza’ e ser um
termo dicionarizado, o que a classifica como uma marca evocativa ou
fraca. |sso permitiu que a marca de cosméticos, mesmo sendo de alto
renome, convivesse com o produto lacteo “NaturaNata®’ sem gerar
confusdo, acatando aressalvaimposta pelo préprio INPI no ato de
reconhecimento de alto renome. [10] Em todas essas hipoteses, afama
nado dispensou o tramite administrativo, e a protecdo se manteve
proporcional ao risco de confusdo. O precedente ensina que nem mesmo o status de alto renome confere exclusividade
total, especialmente quando o signo original € fraco, e que a protegéo visa coibir o enriquecimento ilicito ou o
aproveitamento parasitério, mas deve privilegiar alivre concorréncia.

No campo das notoriamente conhecidas, a jurisprudénciaigua mente reforgca a necessidade de enquadramento preciso. O
REsp n°. 1.447.352/RJ, envolvendo a marca estrangeira Mega Mass, confirmou o cancelamento de registro nacional de
terceiro que areproduzia, aplicando o art. 126 da L Pl e o art. 6bis da CUP, ainda que n&o houvesse processo paratal
marca perante o INPI brasileiro. [11] A regra é clara: a protecdo especia decorre da notoriedade efetiva e independe de
registro, mas se restringe ao ramo de atuacdo. A mesma ldgica se verificano caso Cisne, em que aausénciade alto
renome inviabilizou a oposi¢do a pedido de registros de terceiros em segmentos diferentes. [12]

Fama nao se confunde com statusjuridico

Esses julgados demonstram que a “fama” € um conceito sociol 6gico e de marketing, e ndo se confundem ou “ atropelam”
o status juridico de ato renome. Nesse sentido, revelam a tensdo entre a rapidez dos mercados globais e o ritmo do direito
administrativo. Enquanto marcas podem se popularizar ao redor do mundo em minutos, o procedimento no INPI exige
tempo e provas robustas de reconhecimento e distin¢&o. Por fim, apontam para a necessidade de calibrar a protegéo,
evitando tanto a apropriacao parasitaria quanto a criagdo de monopdlios desnecessarios.

Exemplos nacionais confirmam essas conclusdes. Marcas como Fusca [13], Flamengo [14], Uber [15] eiFood [16] s&o
fcones culturais que transcendem seus produtos e servicos originais. Na prética, seriaimpossivel que um terceiro
registrasse “Uber” para aplicativos de transporte em qual quer pais signatario da CUP, mesmo sem registro prévio, dada a
notoriedade global. O mesmo raciocinio valeria para“Coca-Cola’ em bebidas. Mas, paragozar de exclusividade em
setores alheios, essas marcas precisaram garantir formalmente a chancela de alto renome.

O contraste € nitido: a marca notoriamente conhecida rompe a territorialidade, mas se curva a especiaidade. O caso
Vogue x Caffe Vogue ilustra o risco de expansdo da protecdo marcaria para além da reconhecida pelo Inpi, com o Tribunal
Regional Federal da 22 Regido aplicando o principio da especialidade: apesar da notoriedade editorial da Vogue no
segmento de publicagbes e moda, ndo se comprovou confusdo com a cafeteria, ressaltando que a marca Vogue seria
notoriamente conhecida apenas em seu segmento, sem evidéncia de reconhecimento no setor alimenticio. [17]

Ja a decisdo Vogue x Vogue Sguar e revela que mesmo marcas de projecdo internacional e reconhecidas como de alto
renome ndo tém direito automético a exclusividade sobre denominactes de empreendimentos imobiliérios ou edificios.

No caso, emboraa Vogue jativesse sido declarada de alto renome no INPI, o STJ sustentou que os nomes de edificios ndo
configuram atividade empresarial sujeita a protecdo marcaria, permitindo que a Vogue Square, de titularidade de

terceiro, existisse sem que houvesse infragdo. [18]
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Esse equilibrio é essencia para preservar alivre concorréncia, principio consagrado na Constituicdo. [19] A exigénciade
reconhecimento administrativo para o ato renome ndo € mero formalismo: € uma salvaguarda contra apropriagcdes
abusivas. Contudo, o procedimento poderia ser mais agil, especialmente para marcas de evidénciaincontestavel, afim de
evitar que a burocracia crie um hiato entre arealidade de mercado e atutelajuridica.

Renome néo tem efeito temporal sobre reconhecimento

Outro aspecto sensivel € o efeito temporal do reconhecimento de alto renome. O Superior Tribunal de Justica, ao julgar o
Aglint no AREsp n° 1.020.013/SP (caso BomBril x Bril Odor), ratificou o entendimento de que a declaracéo de alto
renome pelo INPI possui efeitos ex nunc, ou sgja, prospectivos. A Corte concluiu que amarcaigual ou parecida que ja
estava registrada de boa-fé anteriormente ndo é atingida pelo registro daquela de alto renome. [20]

O caso Perdigéo (REsp n°. 1.787.676/RJ), também no STJ, assentou que o alto renome ndo tem o condao de atingir
marcas ja depositadas a época em que publicada a decisdo administrativa de seu reconhecimento, tendo apenas efeitos
futuros. [21] Este entendimento prestigia a seguranca juridica e a boa-fé de terceiros que investiram em sua marca antes
gue a concorrente obtivesse o status de alto renome, evitando o “efeito surpresa’ do reconhecimento retroativo.

A doutrina converge em salientar que o fendmeno das marcas de excegdo exige ponderacdo entre interesses privados e
coletivos. Ao destacar que a notoriedade mitiga aterritorialidade [22] e que o alto renome confere magnetismo
transetoria [23], os autores reafirmam que a forga simbdlica de uma marca ndo se converte automaticamente em direito
de exclusividade irrestrito.

Em sintese, o confronto entre marcas notoriamente conhecidas e de alto renome vai aém de uma discussdo conceitual .
Trata-se de um verdadeiro campo de prova para o direito marcario em tempos de globalizacgo e economiadigital. A
jurisprudéncia mostra que o Brasil busca um equilibrio: reconhece a forgca das marcas globais, mas exige procedimento
formal, respeita a especialidade para as notorias, protege a anterioridade de terceiros de boa-fé e exige prova efetiva para
ampliar aexclusividade do ato renome. O sistema privilegia a seguranca juridica, a0 mesmo tempo em que incentiva as
empresas ainvestir ndo apenas em fama, mas também em uma estratégia de prote¢do que acompanhe avelocidade e a
complexidade do mercado contemporaneo.
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