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1. Introducao:

O presente trabalho tem como finalidade participar da discussdo que ha muito vem
sendo travada a respeito dos mecanismos juridicos assegurados para a obtencdo do
reconhecimento expresso (ou, como teremos a oportunidade de discutir aqui, da

“‘declaracao”) do status de alto renome de marcas, assunto este ja ha muito debatido

por aqueles que se debrugam sobre a matérial.

Conforme teremos a oportunidade de aqui destacar, acreditamos que o impasse que
tanto preocupou aqueles que militam na area da Propriedade Industrial, e, sobretudo, os
proprios titulares de marcas dotadas de elevado grau de magnetismo, foi finalmente
resolvido por ocasido da entrada em vigor da Resolugdo n® 110, de 27 de janeiro de
2004, do INPI — Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Ficaremos presos, no entanto, a questdo da legitimidade para o manejo de agdes de
carater eminentemente declaratério, visando a obtencdo de tutela jurisdicional que
declare um fato. Fato este, pois, que asseguraria, em tese, a prote¢cao especial de que
tratam os arts. 125 e 126 da Lei da Propriedade Industrial — LPI (Lei n°® 9.279/96).

1 A este respeito, veja-se, especialmente, nesta revista, os trabalhos de Fabiano de Bem da Rocha (“A
acéo judicial para obtengdo de reconhecimento do alto renome de marca” in Revista da ABPIl — n° 48) e
de Marcelo Goyanes e Gustavo Birenbaum (“Marcas de alto renome e notoriamente conhecidas:
cabimento de Ag¢do Declaratéria para obtengdo da protegdo prevista na Lei n® 9.279/96”, in Revista da
ABPI — n° 72).



No entanto, antes de ingressarmos no cerne do tema por nés proposto, teceremos, por
oportunos que sao, alguns breves comentarios a respeito de importante questao

correlata.

2. Da interpretacao a ser dada ao art. 16.3 do TRIPs:

Inicialmente, achamos valido trazer ao presente trabalho uma observagdo quanto a

indicagao ja feita por outros2 de que o art. 126 da LPI teria correlacdo com o art. 16.3
do TRIPs, pelo fato de este conter uma referéncia expressa ao art. 6 bis (1) da CUP, o
qual, por sua vez, assegura protecdo especial as marcas ditas “notoriamente

conhecidas”.

Estabelece o art. 16.3 do TRIPS3 que:

“O disposto no Artigo 6 bis da Convenc¢éo de Paris (1967) aplicar-se-a,
mutatis mutandis, aos bens e servigos que ndo sejam similares aqueles
para os quais uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca,
em relagdo aqueles bens e servigos, possa indicar uma conexdo entre
aqueles bens e servigos e o titular da marca registrada e desde que seja
provavel que esse uso prejudique os interesses do ftitular da marca
registrada’.

Por seu turno, o art. 6 bis (1) da Convengao da Unido de Paris — CUP preceitua que:

“Os paises da Unido comprometem-se a recusar ou invalidar o registro,
quer administrativamente, se a lei do pais o permitir, quer a pedido do
interessado e a proibir o uso de marca de fabrica ou de comércio que
constitua reprodugéo, imitagdo ou tradugdo, suscetiveis de estabelecer
confusdo, de uma marca que a autoridade competente do pais do registro
ou do uso considere que nele € notoriamente conhecida como sendo ja
marca de uma pessoa amparada pela presente Convencgéo, e utilizada
para produtos idénticos ou similares. O mesmo sucedera quando a parte
essencial da marca notoriamente conhecida ou imitagdo suscetivel de
estabelecer confusdo com esta’.

2 Veja-se, neste tocante, o trabalho pioneiro de Luiz Leonardos (“A separac¢do do conceito de notoriedade
na protegéo contra as tentativas de aproveitamento de marcas alheias” in Revista da ABPlI — n°® 19) e o
recente estudo de Marcelo Goyanes e Gustavo Birenbaum (in ob. cit. na nota de rodapé anterior).

3 Sigla em inglés para o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados
com o Comeércio, resultante da Rodada Uruguai do GATT, cuja ata final foi recepcionada pelo
ordenamento juridico brasileiro através do Decreto n® 1.355, de 30.12.1994.



Finalmente, a legislagdo marcaria patria regula da seguinte forma a protegado as marcas

de alto renome e as marcas notoriamente conhecidas, respectivamente:

“Art. 125 - A marca registrada no Brasil considerada de alto renome seré
assegurada prote¢éo especial, em todos os ramos de atividade’.

“Art. 126 - A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos
termos do art. 6° bis (I), da Convengdo da Unido de Paris para Protegcdo
da Propriedade Industrial, goza de prote¢cdo especial, independentemente
de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1° - A protegéo de que trata este artigo aplica-se também as marcas de
servigo.

§ 2° - O INPI podera indeferir de oficio pedido de registro de marca que
reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida’.

Veja-se, de pronto, que o art. 16.3 do TRIPS teve sugestao de interpretacao oferecida

inicialmente pelo ilustre especialista Luiz Leonardos?, que sustentou o entendimento de

que “o _TRIPs buscou resolver a questdo na esfera de protecao da marca

‘notoriamente conhecida’, estabelecendo a protegcdo destas contra o seu uso por

terceiros em relagdo a produtos ou servigos diversos dos abrangidos por uma marca
registrada quando o uso da marca em tais circunstancias indicasse uma conexao entre
os produtos ou servigos e contando que o0s interesses do titular da marca pudessem ser
afetados por tal uso (art. 16.3 do TRIPs)’.

De se notar, neste sentido, que é incontestavel que o art. 126 da LPI corresponda a
praticamente uma reprodugéao integral do art. 6 bis (1) da CUP, até porque a referida

norma interna assim prevé.

Entretanto, muito embora o art. 16.3 do TRIPs estabeleca em sua primeira parte que “o
disposto no art. 6 bis da Convengéo de Paris (1967) aplicar-se-a, ‘mutatis mutandis’, aos
bens e servicos que ndo sejam similares aqueles para oS quais uma marca esteja
registrada (...)”, o fato € que, ao contrario do que possa parecer, entendemos que tal

dispositivo ndo diz respeito as marcas notoriamente conhecidas, mas sim as marcas de

4 In ob. cit. na nota de rodapé n° 2.



alto renome. Para chegarmos a esta conclusdo, necessario se faz uma analise

conjunta dos acima referidos artigos.

Fixa o art. 16.3 do TRIPs que representara infracéo a direitos marcarios a reprodugao
ou a imitagdo de marca alheia registrada, ainda que para cobrir produtos ou servigos
‘que ndo sejam similares aqueles” cobertos pelo registro da marca do terceiro

prejudicado, apta a gerar danos ao seu legitimo titular. Ao assim dispor, buscou-se

incluir no TRIPs? a protecdo além do principio da especialidade das marcas, o que é

evidentemente algo distinto do que até entdo era contemplado pela CUP.

De se observar que o escopo de protecdo assegurado aos titulares de marcas
notoriamente conhecidas fica restrito ao seu nicho mercadolégico, ou a ramos de
atividades afins ao seu, tendo o mencionado dispositivo da centenaria convengao
internacional bem delimitado esta esfera, ao prever em sua parte final que o sinal que
imite ou reproduza marca notoriamente conhecida de terceiro nao devera ser aceito
pela autoridade local competente, pelo fato de ensejar risco de confusdo entre as
origens dos signos, haja vista serem eles utilizados “para produtos idénticos ou

similares”.

Como o art. 16.3 do TRIPs, de um lado, contempla a hipétese de utilizagao indevida de
sinais distintivos que compreendam “produtos ou servigos que ndo sejam similares” aos
do legitimo titular da marca, e, de outro, o art. 6 bis (1) da CUP trata do uso e do registro
irreqular de sinais “para produtos idénticos ou similares”, tem-se, pois, que estamos
diante de hipoteses antagbnicas e, portanto, inconfundiveis. Se os produtos ou servigos

em questdo estdo inseridos em um mesmo segmento mercadolégico, fala-se da

protecdo devida as marcas notoriamente conhecidas®; acaso nao exista qualquer

conexao entre eles, passa-se, entido, a hipotese da prote¢cdo cabivel para as marcas de

alto renome .

S Talvez ndo da melhor maneira, ja que deu a entender que tal hipétese seria idéntica a prevista no art. 6
bis (1) da CUP.

6 Hipotese prevista no art. 6 bis (1) da CUP e no art. 126 da LPI.
7 Hipotese prevista no art. 16.3 do TRIPs e no art. 125 da LPI.



Vale frisar que o aqui debatido art. 16.3 do TRIPs também contém um outro indicio de
que ele cuida das marcas de alto renome, e ndo das notoriamente conhecidas, nao
obstante a ja comentada referéncia expressa ao artigo da CUP. Veja-se que tal norma

do TRIPs condiciona a sua aplicagdo unicamente ao caso de a marca alegadamente

violada8 estar registrada na jurisdicao aonde instaurou-se o conflito.

Ora, o artigo da CUP (e, por consequéncia direta, o correspondente art. 126 da LPI)
dispde justamente o contrario do que preceitua a parte final do dispositivo do TRIPs, ja
que aquela norma assegura protecdo a marcas consagradas em seu segmento de

mercado, independentemente de estarem elas previamente depositadas ou

registradas.

Portanto, se o art. 16.3 do TRIPs fixa protecdo especial unicamente as marcas
registradas localmente (“...para os quais uma marca esteja registrada...”), ainda que
para produtos e servicos que a eles ndo sejam idénticos ou conexos (“...aos bens e
servicos que ndo sejam similares...”), parece-nos, entdo, que estamos diante da

hipétese de que trata o anteriormente citado e transcrito art. 125 da LPI.

Sustentar que o art. 16.3 do TRIPs aplicar-se-ia a marcas notoriamente conhecidas,

implicaria dizer o seguinte:

“As marcas notoriamente conhecidas no Brasil:

e ainda que ndo estejam aqui registradas, sdo protegidas face as marcas
semelhantes utilizadas para produtos idénticos ou similares [isto € o que
dispbe o art. 6 bis (1) da CUP, em outras palavras], e

e sdo também protegidas, quando aqui estiverem registradas, face as marcas

semelhantes utilizadas para bens e servigos nao similares.”

Percebe-se, de pronto, a impossibilidade légica desta sugestdo de interpretagdo. Com
efeito, ou o art. 16.3 aplica-se apenas em relacdo a produtos ou servigcos idénticos ou
similares, ou aplica-se a bens e servigos ndo similares, ndo podendo, contudo, ser

simultaneamente aplicavel a todos. Da mesma forma, ou se admite que a marca a ser

8 Lembre-se, mais uma vez, que esta-se falando de sinais cujos produtos ou servigos ndo tém qualquer
relagdo comercial entre si.



protegida ndo esteja registrada, ou se exige que a mesma o esteja, ndo podendo se ter

ambas as qualidades simultaneamente!

A solugao interpretativa é clara. A alusao ao art. 6 bis (1) da CUP feita pelo art. 16.3 do

TRIPs refere-se apenas a primeira parte daquele, ou seja, ao comando de protecdao.

Ou seja, deve-se substituir a primeira parte do art. 16.3 do TRIPs pela primeira parte do

art. 6 bis da CUP, devendo o dispositivo do TRIPs ser lido da seguinte forma:

“Os paises da Unido comprometem-se a recusar ou invalidar o registro,
quer administrativamente, se a lei do pais o permitir, quer a pedido do
interessado, e a proibir o uso de marca de fabrica ou de comércio que
constitua reprodugéo, imitagdo ou tradugéo,

com relacdo a

bens e servigos que ndo sejam similares aqueles para oS quais uma
marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relagdo
aqueles bens e servigos, possa indicar uma conexao entre aqueles bens e
servigos e o titular da marca registrada e desde que seja provavel que
esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada’.

A duvida interpretativa, portanto, apenas existiu por causa da “preguiga” do TRIPs, que
em vez de dizer ipsis literis o que desejava, fez uma remissédo obscura ao art. 6 bis da

CUP, a qual deve ser compreendida da forma que sugerimos.

Alids, uma vez que o numero das marcas notoriamente conhecidas em determinado
ramo de negdcios € largamente superior ao numero de marcas de alto renome, a
sugestao de que aquelas gozariam de protecdo também em areas de atuacao diversas
das em que sao utilizadas acarretaria uma redugao substancial do ambito de aplicacao
do principio da especialidade das marcas, objetivo que o TRIPs em nenhum momento

desejou atingir.

Verifica-se, assim, que:

a) o art. 16.3 do TRIPs é correlato ao art. 125 da lei marcaria brasileira, que cuida
das marcas de alto renome; e

b) que o escopo de protecdo das marcas “meramente” notoriamente conhecidas ndao
foi ampliado pelo art. 16.3 do TRIPs.



Finalmente, impde-se a observacdo de que muito embora o art. 16.3 do TRIPs
condicione a protegcao as marcas de alto renome as hipdteses em que os sinais tidos
como infratores possam “indicar uma conexéo entre aqueles bens e servigos e o titular
da marca registrada, e desde que seja provavel que esse uso prejudique 0s interesses
do titular da marca registrada’”, o fato € que a associacao, por conexao, e a confusao,

nao se confundem entre si, ndo merecendo ser interpretados como fatos de mesma

natureza e com as mesmas caracteristicas e conseqi]énciasg.

A confusao acarreta um inevitavel desvio ileqgitimo de clientela, porquanto o consumidor

optara pelo produto ou servigo de uma determinada marca em detrimento do de outra,
por acreditar serem ambas de mesma origem. Esta situagdo geralmente ocorre quando
se esta diante de marcas idénticas ou semelhantes, para produtos ou servigos iguais ou

afins. Nao é sem razao que o legislador tipificou-a como crime contra registro de marca

e de concorréncia desleal10, o qual, alias, quando ocorrer em face de uma marca de

alto renome, esta sujeito a agravante prevista no art. 196, Il da LPI.

Quanto a associacao, esta pode eventualmente acarretar a confusdo, podendo ser
uma das formas de apreciacdo do risco de confusdo. Geralmente ocorre quando o
consumidor, ainda que de posse de subsidios para distinguir as origens dos produtos e
servicos de duas ou mais marcas, automaticamente remete-se a origem de uma delas
(da “genuina”), pela forga, arbitrariedade e distintividade que esta exerce junto a ele.
Neste contexto, dificil seria imaginarmos, por exemplo, que um consumidor confundiria
um “refrigerante”, identificado por uma marca tida como de alto renome, com um “trator”,

pelo simples fato deste ultimo produto carregar indevidamente a referida marca célebre.

Entretanto, inegavel que, no exemplo acima, havera, por parte do consumidor, uma
inevitavel comparacéao, ainda que inconsciente, entre as origens de tais produtos, o que

fatalmente acarretara, no minimo, a ofuscacdo da marca de alto renome utilizada

9a respeito da definicdo de risco de associagao, ver também artigo de Gabriel F. Leonardos “A definicdo
de risco de associagao no direito de marcas da Unido Européia”, in Revista da ABPI — n°® 27.

10 “Art. 189 — Comete crime contra registro de marca quem: | — reproduz, sem autoriza¢gdo do titular, no
todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusdo”.

“Art. 195 — Comete crime de concorréncia desleal quem: (...) Ill — emprega meio fraudulento, para desviar
[através da confusdo], em proveito proprio ou alheio, clientela de outrem”.



irregularmente. Quanto a esta questao, o legislador previu-na como ilicito civel, sujeito a

reparagao pelos danos causados11.
Feitos os comentarios acima, passemos, agora, ao tema principal deste trabalho.

3. Da Acao Declaratoéria e sua natureza juridica — Da declaracao de meros fatos:

Como é cedico, o art. 4° do Codigo de Processo Civil brasileiro elenca as duas unicas
situagbes em que € viavel a obtengao de tutela jurisdicional para se declarar algo: a
propositura de agao objetivando a declaracdo de (a) uma relagdo juridica, ou (b) a

autenticidade ou falsidade de documento.

Como bem observa Joao Batista Lopes12, a natureza da acao declaratéria é objeto de
séria controvérsia na doutrina, como, de resto, o € também a natureza das agdes em
geral, havendo, por certo, uma série de teorias a respeito do tema. Apesar de ser
assunto instigante, amplamente discutido pelos mais renomados especialistas na seara
do Direito Processual Civil, preferimo-nos nao nos aprofundar neste tema especifico,

haja vista que este, sem duvida alguma, mereceria um [amplo] trabalho em separado.

Independentemente disto, 0 que merece destaque aqui é o que vem a constituir uma
relacéo juridica. Parece-nos que este seria o ponto de partida deste trabalho, de modo a
que, ao final, possamos concluir que o pedido de declaragdo do status de notoriedade

ou alto renome de sinais marcarios nao esta albergado pelo art. 4°, inciso | do CPC.

Assim, ao aceitar a teoria de Windscheid, Caio Mario da Silval3 estabeleceu que
“‘Relacéo juridica traduz o poder de realizagdo do direito subjetivo, e contém a sua
esséncia. E o vinculo que impée a submissdo do objeto ao sujeito. Impée a sujeicdo de

um a outro. Mas néo existe relagdo juridica entre o sujeito e o objeto. Somente entre as

MEoO que estabelece o art. 884 do novo Cdédigo Civil, ao prever como ilicito civel a préatica de
enriquecimento ilicito sem causa: “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer a custa de outrem, sera
obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualizagdo dos valores monetarios”.

12 | OPES, Joao Batista. Acéo Declaratéria. 5. ed. rev., atual. e ampl. Sdo Paulo: R. dos Tribunais, 2002.
13 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituicbes de Direito Civil. 5. ed. Rio de Janeiro. Forense, vol. I,
pagina 49.



pessoas é possivel haver relagbes, somente entre sujeitos, nunca entre o ser e a coisa.

Esta subordina-se ao homem, que a domina”.

Ja Clovis lecionou que “Supor que todo direito se firma entre pessoas, se ndo se
pretende apenas dizer que os direitos somente na sociedade podem existir, que sdo
todos eles, em ultima analise, a expressdo do valor social do individuo, é forgar os fatos
a se acomodarem a teorias preestabelecidas, porquanto o poder assegurado pela
ordem juridica ndo atinge simplesmente as agbes humanas, concentra-se tambéem em

coisas da natureza’.

A despeito das inumeras definicbes que poderiam ser aqui citadas, e que, em sua
grande maioria, convergem para um mesmo ponto, o fato € que na agao declaratéria o
interesse se circunscreve a declaragdo da existéncia ou inexisténcia de uma relagéo
juridica, sendo incabivel a declaragdo de mero fato, ou de simples questao de direito,

por mais intrincada que possa ser.

O Superior Tribunal de Justica, alias, ja teve a oportunidade de se manifestar uma série

de vezes neste tocante, como, por exemplo, ao julgar o Agravo de Instrumento em

Recurso Especial n° 222.228-SP14, dispondo que “Acresce que ndo pode ser objeto da
acdo declaratéria uma simples questdo de direito, como a de saber qual o indice a
aplicar a corre¢gdo monetaria do depdésito judicial. Com efeito, é incabivel a declaratoria

(...) de simples questao de direito, por mais intrincada que seja’.

Muito embora o art. 4° do CPC ndo estabelegca exatamente quais as relagdes juridicas
suscetiveis de autorizagao do pleito declaratério (o que, para os efeitos deste trabalho,
solucionaria esta discussao), € certo que o pedido declaratério merece escorar-se em

relagao juridica concreta, decorrente de fatos precisos e determinados, e ndo em meras

conjecturas ou suposicdes. E o que leciona Celso Agricola Barbi15, ao prever que as
acdes declaratorias sdo cabiveis de maneira geral no Direito Patrio, como, por exemplo,

14 Agravo de Instrumento em Recurso Especial n°® 222.228-SP. Relator Ministro Salvio de Figueiredo
Teixeira. Julgado pela 42 Turma do STJ em 29.03.1999 e publicado no DOU de 16.04.1999, a pag. 275.

15 BARBI, Celso Agricola. Agdo declaratéria principal e incidente. 4 ed. Rio de Janeiro. Forense. Pag.
110.



10

no direito de familia, das obrigagdes, etc., assim como no Direito Publico, a exemplo do

direito administrativo, fiscal, entre outros16.

Assim sendo, verifica-se que a norma capitulada no inciso | do art. 4° do CPC refere-se
exclusivamente a uma relagao juridica, o que, de certo, afasta, conseqlentemente, a
possibilidade da tutela declaratéria relativamente a mero fato, ainda que este seja

juridico.

O mestre Washington de Barros Monteiro17, tratando da diferenca entre fato e ato
juridico, foi de uma clareza impar, ao determinar que “Do exposto se da conta da
diferenciagdo conceitual entre fato juridico e ato juridico. Em sentido amplo, o primeiro
compreende o segundo, aquele € género, de que este é espécie. Em sentido restrito,
porém, fato juridico é acontecimento natural, independente da vontade interna,
enquanto ato juridico é acontecimento voluntario fruto da inteligéncia e da vontade,

querido e desejado pelo interessado’.

No mesmo sentido, Caio Mario da Silva Pereiral8, em sua obra anteriormente citada,
sublinhou que “Todo direito subjetivo tem os seus pressupostos materiais a que o
ordenamento juridico condiciona as fases de existéncia (nascimento, modificacdo ou
extingdo) de uma relagéo juridica, e nesta expressdo — pressupostos materiais — vamos
situar uma criagdo da sistematica alema (...). Dos pressupostos materiais, 0 mais
importante é o fato juridico, o acontecimento que impulsiona a criagdo da relagao

Juridica.”

Neste contexto, e uma vez mais nos valendo dos esclarecedores exemplos fornecidos

por Jodo Batista Lopes, é incabivel, em nosso sistema, segundo a mais balizada

16 A jurisprudéncia do STJ, neste sentido, ja se manifestou uma série de vezes, a respeito das hipéteses
em que a acao declaratéria é cabivel, como por exemplo, para reconhecimento de direito subjetivo a
crédito fiscal pelo respectivo valor corrigido (STJ-12 Segéo, REsp 1.472-RS-ED, Min. Rel. limar Galvéo, j.
21.08.1990, DJU 29.10.1990, pag. 12.119); para que seja declarada a invalidade de clausula contratual
contraria a Constituicdo ou as leis (STJ-4® Turma, REsp 191.041-SP, Rel. Min. Ruy Rosado, j.
15.12.1998, DJU 15.03.1999, pag. 253), entre outros.

17 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil. 2. ed. 1960, vol. |, pag. 170.
18 Ob. cit. pag. 396.
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doutrinal9 e jurisprudénciazo, acao declaratéria para se declarar a sanidade mental de
alguém, ou para declarar que a mercadoria entregue € igual a amostra, ou que o
trabalho foi executado pelo autor. Diferentemente disto, € juridicamente viavel agdo para

se declarar uma unido estavel, que, conforme definicdo contida no art. 226, § 3° da

Constituicdo Federal, ndo é um mero fato, mas sim uma entidade familiar21.

Portanto, ndo se deve confundir o fato com suas conseqiiéncias juridicas, porquanto

somente estas podem ser objeto de agéo declaratoria.

Como bem pondera Jodo Batista Lopeszz, em muitos casos, 0 éxito da demanda
repousa nos termos em que o autor deduz sua pretensdo. Assim, se pedir,
simplesmente, a declaragdo da existéncia ou inexisténcia de um fato, certamente o
pedido sera inviavel, cabendo a extingdo do feito, sem julgamento do mérito, por néo

concorrer uma das principais condi¢gdes da agao, i.e., o interesse de agir.

Por outro lado, a acao declaratéria é plenamente aceita se a parte autora que postula a

prestagdo jurisdicional requerer a declaracdo da inexisténcia ou existéncia de uma

relagao juridica emergente do fato. E o que adverte Celso Agricola Barbi23:

“...deve-se acentuar que a redacdo do pedido nas ag¢des declaratorias é de
grande importéancia, pois casos que poderiam perfeitamente ser acolhidos
nao o sédo apenas por defeito na colocacdo do problema. Como exemplo,
encontramos um feito processado no Estado de S&o Paulo, em que o
autor pleiteou declaragdo de que vem cumprindo suas obrigacbes
contratuais para com o réu. E propds a acdo porque o réu fazia insidiosa
campanha contra a honorabilidade do autor. O Tribunal de Justica de
Sédo Paulo entendeu que o reconhecimento de fatos nao justifica a
acdo. Ora, abstraindo-se a questao da prova, o que o autor deveria
pedir era a declaracdo de que nao estava sujeito a indenizagcdo ou
rescisdo do contrato, uma vez que nao houvera inadimplemento de

19 Como é o caso de Celso Agricola Barbi, (ob. cit., pag. 93), Arruda Alvim (Coédigo de Processo Civil
Comentado, 1976, vol. |, pag. 336), Hélio Tornaghi (Comentarios ao CPC, 1974, vol. |, pag. 94), entre
outros.

20 cf. RT 382/185, 474/136 e 654/78).

21 Neste sentido: “O companheiro tem legitimo interesse de promover acéo declaratéria da existéncia e
da extingdo da relacéo juridica resultante da convivéncia durante quase dois anos, ainda que inexistam
bens a partilhar” (RSTJ, 147/357; STJ-32 Turma, REsp 285.961-DF, Rel. Min. Ruy Rosado, j. 06.02.2001,
DJU 12.03.2001, pag. 150).

22 Op. cit., pag. 81.

23 Op. cit., pag. 81.
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sua parte (...). Mas a forma adotada impediu o Tribunal de entrar no
meérito, porque, afinal, o que se pediu foi a declaracdo da existéncia
de um fato, coisa ndo admitida por lei ”.

O exemplo dado por Celso Agricola Barbi nos parece ser plenamente aplicavel ao
objeto central de nosso estudo, ja que o reconhecimento de notoriedade ou alto renome
de uma marca representa um mero fato, ndo cabendo, ao nosso ver, ser enquadrado

como uma relagéo juridica, para efeitos do que prescreve o art. 4°, inciso | do CPC.

Esta, alids, aparenta ser justamente a hipotese ventilada por Arruda Alvim24, que
asseverou que “de forma alguma poder-se-a discutir, na agdo declaratoria, a existéncia
de mero fato, ressalvada a Unica hipotese prevista no art. 4°, inciso Il, relativamente a
autenticidade ou falsidade de documento. E o Unico fato puro que podera ser objeto

exclusivo de declaratoéria’.

Depreende-se dai que a lei processual civil brasileira contemplou a relagdo juridica
como hipotese unica de ser admitida a demanda de acertamento. E quando a lei admitiu
o [mero] fato como objetivo de declaratéria, o fez expressamente, como se vé da
redacao do inciso Il do art. 4, no que se refere a autenticidade ou falsidade de

documentos.

Assim, fica desde ja assentado que na opinido dos autores deste trabalho, ndo cabe a
demanda declaratéria para a obtencao de uma sentenca que certifique exclusivamente

a existéncia de um mero e simples fato, como € a hipétese em debate.

Nesta linha de raciocinio, oportuno se faz uma analogia entre o exemplo dado por Celso
Agricola Barbi (acima transcrito), e a questdo da obtencdo de sentenga que declare
expressamente que uma marca € notoriamente conhecida em seu segmento de
mercado, ou € de alto renome. Tomando-se como base a conclusado aqui chegada, no
sentido de que este pedido ndo esta abrangido pelo inciso | do art. 4° do CPC, fica claro
que uma agao declaratéria, nos moldes previstos no referido comando legal, somente
seria juridicamente viavel se tivesse como pedido, por exemplo, a declaragao de que o
uso de uma determinada marca infringe o sinal que o seu titular, autor da demanda,

entende ser notoriamente conhecido ou de alto renome. Tratar-se-ia, nesta hipotese, de

24 Op. cit., pag. 336.
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uma agao declaratoria positiva, cuja sentenca favoravel poderia ser futuramente usada

para embasar uma agéo ordinaria com pedido de abstencdo de uso e pagamento de

indenizagé025.

Evidentemente que a via inversa também seria plenamente aceita, como, alias, ja vem

ocorrendo. E o caso, por exemplo, da agdo declaratoria26 proposta por Unilever Brasil
Ltda. em face de Never Industria e Comércio Ltda., em que a autora sustentou que a
expressao “BELEZA NEGRA”, registrada perante o INPI em nome da ré, é de uso
comum na industria de produtos de perfumaria e toucador, e que, por conta disto, o uso
feito pela autora, em associacdo a sua marca notoriamente conhecida “LUX", nao

representaria qualquer infracao.

Em bem lancada sentenca, a referida agao foi julgada procedente, para declarar a
inexisténcia de infracdo aos direitos marcarios da ré, em razdo de a expressdao em
debate ndo poder ser apropriada a titulo exclusivo, podendo, portanto, ser
legitimamente utilizada pela autora nas embalagens de seus sabonetes “LUX BELEZA
NEGRA’.

4. Da auséncia de interesse de agir, no caso de agcoes visando a declaraciao da

notoriedade ou do alto renome de marcas:

Conforme anteriormente destacado, a impossibilidade de ser declarado fato puro, como
€ 0 caso do status de notoriedade ou alto renome de marcas, decorre, também, da
propria inexisténcia de contenciosidade juridica, ja que, via de regra, ninguém vai a
juizo dirimir incertezas decorrentes da existéncia ou ndo de um simples fato, se desse

fato ndo |he resultar qualquer consequéncia juridica.

Na verdade, a auséncia dos requisitos que condicionam o acolhimento de a¢des de
cunho declaratério, quando a parte postulante busca uma sentenga que declare um

25 pjias, as proprias agbes cominatérias/condenatorias dispdem de dispositivo declaratério, ja que ao
condenar alguém a cessar o uso de uma determinada marca, assim como a pagar indenizagao ao titular
da marca violada, o Poder Judiciario nada mais esta a fazer do que declarar que o sinal usado pelo réu
viola os direitos de propriedade industrial do autor, pelo que referida infragdo merece ser cessada.

26 Acao Declaratéria n® 2003.001.151686-5, que tramita perante a 12 Vara Empresarial, de Faléncias e
Concordatas da Comarca do Rio de Janeiro.



14

fato, da ensejo a improcedéncia do feito sem julgamento do mérito, nos termos do que

prevé o art. 267, inciso VI do CPC27

Especial atencdo deve ser dispensada ao interesse de agir, pois, embora afirme
Barbosa Moreira que o conceito de interesse processual ha de ser o mesmo para agao
declaratdria e para qualquer outra, na primeira, aquele se confunde muitas vezes com o

préprio mérito da causa.

O interesse de agir consubstancia-se na necessidade e utilidade do provimento
jurisdicional, demonstradas por pedido idéneo, lastreado em fatos e fundamentos
juridicos habeis a provocar a tutela do Estado. O requisito da necessidade significa que
o autor ndo dispde, segundo a ordem juridica, de outro meio habil a solugdo do conflito
de interesses sendo a propositura da acdo. Também é preciso a demonstracdo de que

o provimento jurisdicional demandado é adequado e idéneo a resolver o conflito.

Pontes de Miranda defende que para o interesse de agir estar estabelecido basta o
interesse juridico a declaragdo, o qual ocorre desde que alguém afirme ou negue a
relacao juridica que outrem tem interesse em afirmar ou negar, por que diz respeito a

ele.

Ainda que nebulosa a linha divisoria entre o interesse de agir e o mérito da causa, néao
ha como confundi-los, ja que no campo das condi¢cdes da acdo, ndo se indaga se
ocorreu violacdo ao direito ou se o autor tem razdo, mas tdo-somente se os fatos
narrados caracterizam, em tese, violagdo a direito ou situacdo que autorize a tutela
pretendida. Basta, pois, para a caracterizagédo do interesse de agir, a alegacao de fatos
idbneos de que decorra a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional. Devem
ser aferidas pelo juiz objetivamente, em funcdo dos fatos articulados pelo autor na

inicial.

27 «por possibilidade juridica do pedido entende-se a admissibilidade da pretensdo perante o
ordenamento juridico, ou seja, previsdo ou auséncia da vedacdo, no direito, vigente, do que se postula na
causa” (STJ-RT652/183).

“A possibilidade juridica do pedido, a que se refere o art. 267, inciso VI, do CPC, é a inexisténcia no
direito positivo, de vedagao explicita ao pleito contido na demanda” (STJ-52 Turma, RMS 13.343-DF, Rel.
Ministro Felix Fisher, j. 05.02.2002, DJI 25.02.2002, pag. 202).
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Assim sendo, parece-nos que a inexisténcia de qualquer norma geral no CPC, ou de
norma especial, na LPI, que abra caminho para a obtencdo de sentenca que declare a
notoriedade ou o alto renome de uma marca, faz com que toda e qualquer agcédo com um

pedido desta natureza (com exceg¢do do modelo de acédo declaratéria sugerida acima,

ao comentarmos o exemplo dado por Celso Agricola Barbi28) seja juridicamente

inviavel, em razdo de esbarrar no 6bice da falta de interesse de agir.

Nao ha duvidas de que a questao relativa ao tema passou a ser amplamente discutida
quando da entrada em vigor da atual LPI, que, ao contrario do que dispunha o antigo
Cddigo da Propriedade Industrial (Lei n® 5.771/72), deixou de prever um procedimento
administrativo proprio e autbnomo para a obtengdo perante o INPI de registro de

declaracdo de notoriedade (na atual lei, alto renome). O que se viu foi que referida

mudancga legislativa acabou por desencadear um injustificado29 processo de
insegurancga por parte dos titulares de afamadas marcas, que entendiam que n&o mais
poderiam usufruir da protecdo especial de que trata este instituto do direito marcario,

atualmente capitulado no art. 125 da LPI.

Ora, se tanto o CPC quanto a LPI ndo dispéem acerca da declaragao, via agao judicial,
do status de alto renome ou notoriedade de marcas, quer nos parecer que uma agao
desta natureza deveria sucumbir, com lastro no anteriormente citado art. 267, inciso VI

do CPC, pela inegavel auséncia de interesse de agir da parte postulante.

Nas precisas e bem colocadas palavras do estimado colega Fabiano de Bem da

Rocha30, “Ainda que o objeto principal seja uma eventual ‘declaragdo’ judicial de alto
renome de uma marca, em verdade, esse pedido ndo passa de um fato atributivo, de
um direito. Quer dizer, a incerteza ndo decorre de uma relagéo juridica sob a qual ha

uma séria duvida, até porque aquela inexiste. Ora, se a condicdao de alto renome é

um fato antecedido por um direito, ndo cabe essa consideracdo através de acao

declaratoria, porque tal demanda ndo se presta para declarar sobre simples fato.

A lei ndo prevé a declaracdao da existéncia de um fato, ressalvados somente

aqueles casos que envolvam a falsidade ou identidade de documento”.

28 v/, nota de rodapé n° 23.
29 Conforme teremos a oportunidade de ver adiante.
30 jn ob cit.
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Fabiano de Bem da Rocha conclui o seu trabalho sublinhando que “Entendemos que a
acdo declaratéria ndo se afigura como medida cabivel para obtengdo de provimento
jurisdicional para considerar-se uma marca como de alto renome, pois dada a limitagéao
legal e a eficacia da sentenca proveniente dessa demanda, o objetivo ndo sera

alcancado”.

Este, alias, foi o entendimento que, ao nosso ver, parece ser o mais correto, chegado
na acao declaratdria n°® 2000.5101529004-7, que tramitou perante a 372 Vara Federal
do Rio de Janeiro, movida pelas empresas AOL Brasil Ltda. e America Online Inc.
contra o INPI. Naquela agéo, as autoras pretenderam a declaracao judicial de que suas
marcas “AOL” e “AMERICA ONLINE” eram notoriamente conhecidas no segmento de
Internet, além da determinagao para que tanto o INPI quanto a FAPESP — Fundagao de
Amparo a Pesquisa do Estado de Sdo Paulo anotassem em seus bancos de dados esta
situagdo, assim como ficassem obrigadas a indeferir quaisquer pedidos de registro para

marcas ou nomes de dominio que porventura colidissem com seus sinais.

Muito embora o INPI tenha contestado a acdo acolhendo o pleito das autoras, a ilustre
julgadora achou por bem extinguir o feito justamente em razédo de a pretensdo deduzida

nao estar escorada no inciso | do art. 4° do CPC. Vejamos trecho desta sentenca:

‘AOL BRASIL LTDA. e AMERICA ONLINE INCORPORATED,
devidamente qualificadas na inicial, propéem ACAO DECLARATORIA
em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL -
INPI, requerendo a declaracdo das marcas “AOL” e “AMERICA
ONLINE” como marcas notoriamente conhecidas, em relacdo aos
produtos e servicos ligados a Internet.

(...)

O INPI as fls. 956/958 requer seja declarada a notoriedade das marcas em
aprego, como requerido pelos Autores.

(...)

Il — A - PRELIMINARES

O art. 4° do CPC permite a propositura da acdo para declaracao de
fato, unicamente, se o fato em questao for a autenticidade ou
falsidade de documento.

Em outros casos, ndo existe previsdo do nosso ordenamento
Juridico.

Desta forma, o item “I” do pedido das Autoras [declaracdo da
notoriedade das marcas “AOL” e “AMERICA ONLINE”] é
juridicamente impossivel.
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(...)
Ill — DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO:

1) Extinto, sem apreciacdo do mérito, o processo quanto ao pedido
de declaracdo das marcas “AOL” e “AMERICA ONLINE” como
notoriamente conhecida para os fins do art. 126, da Lei n° 9.279/96,
com base no art. 267, VI do Cdédigo de Processo Civil;

().

Apesar de a Exma. Juiza Federal Daniela Milanez ter extinguido o feito no que toca ao
pedido declaratorio formulado pelas empresas postulantes, acolheu, por outro lado, os
demais requerimentos, determinando a expedi¢cao de oficios ao INPI e a FAPESP, de
forma a que estas instituicbes ficassem obrigadas a anotar em seus cadastros a

situagcado das marcas em cotejo.

Veja-se que o dispositivo da referida sentenga se encontra na mais perfeita sintonia
com tudo o que foi abordado até o presente momento neste artigo, conquanto ficou
devidamente afastada a pretensao declaratéria de mero fato, como é a declaragéao,
através de acao calcada no art. 4° do CPC, do status de notoriedade ou alto renome de

marcas, muito embora tenha acolhido os demais pedidos.

5. De outros casos judiciais que se sequiram ao caso AOL:

Seguindo esta mesma trilha, trazemos outro julgado, cujo pedido declaratério foi
igualmente barrado pelo Poder Judiciario, embora pautado em fundamento diverso

daquele contido na sentenca do caso AOL, que reputamos ser o mais correto.

Trata-se da agdo movida por E.I. Du Pont de Nemours and Company e E.I. Du Pont do
Brasil S/A contra o INPI, através da qual pleiteou-se o “reconhecimento” (na forma de

“declaragao”, por 6bvio) do alto renome da marca “LYCRA”, “para os fins de conceder-

lhe a protecao especial prevista no art. 125 da LP/I’.

Mais uma vez, o INPI, a exemplo do posicionamento defendido no referido caso AOL,
também acatou o pedido formulado pelas autoras. Ocorre que, diferente da irretocavel
decisdo proferida na agdo anteriormente citada, o Exmo. Juiz Federal Hudson Targino

Gurgel achou por bem extinguir o feito com base no art. 269, inciso | do CPC, por
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entender que “o sistema de protecdo as marcas € hostil a pretensdo esculpida na
inicial’, ja que “o legislador optou por tratar a marca de alto renome de modo diverso do
tratamento que a Lei n® 5.772/71 dispensava a marca notoria e, por isso, restou extinto

0 ‘registro proprio’ que estava previsto no art. 67 deste diploma”.

Ao assim decidir, o ilustre magistrado, ao nosso ver, acolheu a viabilidade de acdes
para a declaragao de fatos, malgrado a correta interpretagcado a ser dada ao art. 4° do
CPC, plenamente aceita no caso AOL, como vimos. Contudo, no mérito, entendeu que
tal pedido n&o se sustentava, unicamente em razao de a sistematica adotada pela nova

LPI ndo mais prever esta possibilidade.

A partir dai, esta interpretacao ao art. 4° do CPC passou a ser aplicada em tantos outros
casos, levando os ilustres julgadores, em razdo das contundentes provas de fama e

distintividade dos sinais marcarios das postulantes, e, principalmente, do

reconhecimento do INPl em suas contesta(;()es31, passassem a acolher os pleitos
deduzidos, declarando, assim, que marcas como ‘DAKOTA”, “GOODYEAR”, “BIC”,

entre outras, sdo de alto renome32,
Em todos estes casos, acolheu-se a tese de que os pedidos formulados pelas empresas
autoras nao corresponderiam a infragdo a norma do supracitado comando legal da Lei

Adjetiva Civil, pelo que seriam plenamente admitidos.

6. Da questio relativa aos efeitos da sentenca declaratéoria e do atual

posicionamento do INPI em relagcao as acoes de cunho declaratorio:

Com efeito, na agédo declaratéria, obtém-se apenas um pronunciamento jurisdicional
preceitual; a execug¢ao da decisdo dependera de uma posterior agao condenatdria com
vistas a execucdo. No entanto, a seguranca da coisa julgada torna essa segunda
demanda bastante simplificada, particularmente em razado da declaracdo anterior de

31 Posicao esta que, conforme ver-se-a adiante, nao € mais o mesmo.

32 Lembre-se, por oportuno, que ndo estamos aqui questionando se tais sinais realmente merecem a
protecdo de que se refere o art. 125 da LPI, mas tao-somente a forma com que tal protecdo deve ocorrer.
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uma relacgao juridica, ou, alternativamente, do fato de um documento ser auténtico ou

falso, conforme for o caso. E o que preceitua Jodo Batista Lopes33:

“A sentenca declaratéria vale apenas como preceito, isto é, ndo comporta
execugdo, salvo quanto a custas e honorarios. Desse modo, se o
vencedor do pleito declaratério pretender promover a execugéo forgada,
sera obrigado a propor nova agéo (desta vez, condenatdria), cujo deslinde
ficara, a evidéncia, bastante simplificado, em razdo da coisa julgada que
se constituiu na agdo anterior”.

Quanto a oponibilidade da sentenca declaratéria, tem-se duas nuances: em se tratando
do reconhecimento, ou ndo, de existéncia de relagao juridica de uma das partes em
face da outra, obviamente os efeitos restringir-se-do aos limites determinados pelos
pedidos contrarios de ambas; caso tenha a ag&o por objeto a falsidade ou autenticidade
documental, o juiz decidira sobre a coisa em si, ou seja, acerca da qualidade
fundamental do documento, operando, entado, efeito erga omnes, e nao apenas entre os

demandantes.

Este posicionamento foi muito bem explorado por Fabiano de Bem da Rocha, em seu
trabalho anteriormente citado, ao estabelecer que a acéo declaratoria ndo cria o direito
de propriedade, adquirido na forma do diploma civilLb em razdo de a sentenca
declaratédria ter eficacia tdo-somente entre as partes, o que, para o caso em estudo, de
nada adiantara, pois nao prevenira eventuais conflitos futuros, ndo tendo, portanto, o

carater de imprimir ao demandado qualquer determinagao.

Assim sendo, ainda que determinadas marcas tenham sido declaradas como de alto
renome ou notoriamente conhecidas através de agées manejadas com base no aqui
debatido art. 4° do CPC, nada obsta que, ainda assim, terceiros venham a violar o
direito ou recusar-se a agir em conformidade com o direito reconhecido na sentenca de
acertamento, em que, evidentemente, operou-se a coisa julgada material. Nesta
hipbtese, terdo os titulares dos disticos consagrados que mover as competentes agdes

com natureza cominatoéria/condenatoéria.

33 In ob. cit.
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Portanto, admitindo-se que a declaragcédo do alto renome ou da notoriedade de signos
marcarios é possivel de acordo com o regramento processual civil patrio — o que,
ressalte-se, argumenta-se apenas para efeitos de discussdo —, e levando-se em
consideragao os limites subjetivos da coisa julgada (i.e. a sentenga de acertamento
somente faz coisa julgada material entre as partes litigantes), tem-se que aquele que
teve a sua marca reconhecida como notoriamente conhecida ou de alto renome, através
da supracitada acdo declaratéria, tera, independentemente disto, que ajuizar
competentes agcdes de natureza cominatéria/condenatoria contra aqueles que estejam

efetivamente fazendo uso irregular do sinal em apreco.

Quer nos parecer, entdo, que a melhor medida seria tdo-somente a propositura desta
ultima acado (cominatéria/condenatéria), ocasido em que o titular do sinal violado
provara, como na acgao declaratéria doravante questionada, que seu signo realmente

merece especial protecao, e que, por conta disto, o demandado deve cessar a violagio,

assim como indenizar o titular da marca usurpada pelos danos causados34.

Na realidade, ter-se-ia, de um lado, como questdo preliminar, a tdo almejada
declaragcdao de que a marca utilizada pelo réu infringe os direitos do autor sobre sua
marca notoriamente conhecida ou de alto renome, e que, de outro, fica o réu obrigado a

cessar a violagéo, assim como restituir os prejuizos causados.

Com base no acima exposto, o INPI passou a adotar entendimento diferente daquele
que até entdo vinha advogando, admitindo a tese de que, partindo-se do pressuposto
de que acgdes declaratdrias com o proposito aqui discutido ndo afrontariam o art. 4° do
CPC, entdo, no mérito, as mesmas nao poderiam ser acolhidas, em razdo do carater
efémero dos signos marcarios, que, em um determinado momento podem ser

amplamente conhecidos, mas, em outro, mais adiante, podem n&o mais ser.

34 Neste mesmo sentido, os nossos Tribunais ja se manifestaram uma série de vezes, declarando,
incidentalmente, em sede de agbes cominatérias/condenatdrias, a notoriedade ou o alto renome de
marcas, e determinando a cessagdo do uso do sinal por parte do demandado. E, por exemplo, o caso da
acdo movida por Audi Aktiengesellschaft contra Audi Veiculos Ltda., em que a 42 Turma do Superior
Tribunal de Justiga reconheceu incidentalmente a notoriedade da marca “AUDI”, da autora, e ordenou que
a ré se abstivesse de usar a marca em questao, inclusive em seu nome empresarial (REsp n°® 331.022-
RJ, 42 Turma STJ, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 07.03.2002).



21

Sustenta aquela Autarquia Federal que na eventualidade de subsistirem sentencas que
tenham declarado a notoriedade ou o alto renome de marcas, como € o caso dos sinais
‘DAKOTA”, “GOODYEAR”, “BIC”, entre outros, entdo, podera ocorrer no futuro uma
situacado inusitada e, nas palavras daquele Instituto, preocupante. A exemplo das
marcas “PANAM”, “TWA”, “PANAIR DO BRASIL”, “CRUZEIRO DO SUL”, “MANCHETE”

(revista), “BANCO NACIONAL”, entre tantas outras, que ndo mais existem, mas que

foram reconhecidas no passado como notorias39, as marcas “DAKOTA’,
‘GOODYEAR?, “BIC”, que ja foram declaradas, através de agbdes de acertamento, como

de alto renome, poderdao eventualmente n&do mais serem rotuladas com este status no

futuro36.

Neste caso, vem sustentando o INPI, assim como alguns ilustres magistrados e
especialistas, que estar-se-ia diante de uma situagdo de extremo perigo, ja que a
formagao da coisa julgada material sobre a declaragdo da qualidade do alto renome ou
da notoriedade de sinais marcarios, levando-se em conta o carater transitério e

passageiro de tal status, podera prendé-la nos limites da coisa julgada.

Registre-se, apenas, que de acordo com a mais balizada doutrina, a coisa julgada
material se caracteriza pela imutabilidade dos efeitos substanciais da sentenca de
merito, quer se trate de sentenga meramente declaratéria, constitutiva ou condenatéria,
ou mesmo quando a demanda é julgada improcedente, sendo efeitos substanciais da
sentenca a declaracado de existéncia ou inexisténcia de uma relagao, a constituicido de
uma situagao juridico-substancial nova ou a declaragdo da existéncia de um direito,
acompanhada da criacdo de um titulo executivo que o ampare (sentengas meramente

declaratérias, constitutivas ou condenatdrias).

Apesar de concordarmos integralmente com o argumento de transitoriedade da
notoriedade e alto renome de signos marcarios, nao compartilhamos, contudo, da

opinido de que as sentengas que declaram tais situagdes trardo inseguranga, em razao

35 De acordo com o sistema do antigo Codigo da Propriedade Industrial (Lei n°® 5.772/71).

36 E o que sustenta o INPl em sua ac¢do rescisdria, adiante comentada, ao prever que “(...) a situagéo
supra se agrava, em especial, tendo em vista o fato e que as decisbes (sentengcas e acérddos) que
declaram o atributo de alto renome possuem provimento jurisdicional com forga vinculativa, e,
reconhecendo a qualidade de marca registrada, ndo poderdo ser descumpridas e inobservadas por
ninguém, devendo prevalecer até sua eventual desconstituicdo”.
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de operar-se a coisa julgada material37 . Explicamos: se acbes declaratérias da
notoriedade ou do alto renome de marcas (portanto, a¢des declaratérias de carater
positivo) sao viaveis — o que se admite apenas para efeitos da presente discusséo —,
ou seja, estdo albergadas pelo art. 4° do CPC, entdo, parece-nos que acodes

declaratérias de carater negativo merecem ser igualmente aceitas.

Portanto, se hoje as marcas “DAKOTA”, “GOODYEAR”, “BIC” estdo amparadas por
titulos executivos, que as declararam como sinais de alto renome, isto quer dizer que no
futuro, quando, hipoteticamente, estes signos marcarios ndo mais gozarem desta
qualidade, terceiros interessados poderao ingressar com agdes declaratérias
objetivando a declaracdo (negativa) de que o status anteriormente reconhecido
(declarado) ndo mais subsiste. Esta nada mais é do que a méo inversa do que vinha

sendo advogado até entao.

Cabe, aqui, ressaltar que em virtude da mudanga de entendimento do INPI a respeito

do tema38, aquela Autarquia Federal ajuizou perante o Tribunal Regional Federal da 22
Regiao acao rescisoria em face da empresa Dakota Calgcados Ltda., titular da marca
‘DAKOTA”, anteriormente declarada como de alto renome, inclusive com a propria

anuéncia do INPI, a época.

37 Neste ponto, assevera o INPI em sua acao resciséria que “(...) na linha de ensinamento acima exposto
e transladado tal teoria para o caso sub judice, a declaragao do atributo de alto renome por deciséao de
meérito proferida por Juizo competente, ficaria, como todas as outras, perenizada sob o manto da coisa
julgada material, sem possibilidade de modificagdo por qualquer ato estatal, processual ou ndo, o que vai
frontalmente de encontro com a efemeridade da condicdo de alto renome, pois as marcas assim
declaradas podem deixar de apresentar tal status, caso em que, com o aprisionamento da coisa julgada
material, estar-se-ia adstrito ao comando judicial originario, mesmo estando este em total descompasso
com a realidade”.

38 gustenta o INPI que quando da propositura de iniumeras ag¢des judiciais que buscavam a declaragcéo
do alto renome ou da notoriedade de marcas, o INPI ndo possuia satisfatério posicionamento interno
acerca do tema, pois, muito embora a LPI previsse, desde o seu nascimento, a prote¢gao especial as
marcas registradas de alto renome, a sobrecarga de trabalho ndo havia ainda permitido aos setores
técnicos daquela Autarquia Federal que se debrugassem profunda e plenamente a discussdo sobre a
regra excepcional prevista no citado art. 125. Entretanto, instado a contestar as inumeras agdes
declaratérias propostas, e tendo em vista a deficiente regulamentagdo administrativa relativa ao tema, o
INPI se viu compelido a reconhecer em sede judicial os pedidos declaratérios.

Mais tarde, porém, reconhecendo a urgéncia da questdo, a DIRMA, juntamente com a Procuradoria,
travaram uma série de discussdes internas a respeito do assunto, tendo tido como resultado a elaboracao
do Parecer INPI/PROC./DICONS n° 054/2002, da lavra da Dra. Maria Alice Castro Rodrigues, aprovado
pelo entdo Presidente daquele Instituto, José Graga Aranha.

A partir de entdo, o INPI cristalizou o seu posicionamento técnico-administrativo sobre o tema, o qual
passou a ser exposto, alias, nas contestagcbes oferecidas nas agdes declaratérias relativas as marcas
“NATURA”, “RIDER” e “BIC”. As informacgdes contidas nesta nota estdo contidas no preambulo da agéo
resciséria movida pelo INPI contra a empresa Dakota Calgados Ltda.
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Esta agéo39, distribuida por dependéncia a agao declaratéria n°® 9800185836, e ainda
em curso, questiona justamente a sentenga proferida na referida demanda de
acertamento, que, no entender do INPI, ndo merece subsistir, em razdo de, em linhas
gerais: (a) violar o principio da separacao dos poderes, eis que o conteudo da sentenca
atacada extrapola as suas fungdes, que € assegurado tdo-somente ao Poder Executivo,
através do INPI; (b) a coisa julgada material, decorrente da sentenca declaratoria,
oferecer situacao de perito, particularmente em fungdo do carater temporario do alto
renome e/ou notoriedade das marcas; (c) afrontar o art. 125 da LPI, ja que nao havia,
até entdo, qualquer previsdo de procedimento administrativo para a obtengao de
declaragao de alto renome, e outros argumentos de menor importancia para o estudo

do tema em foco.

Apesar da bem elaborada peticdo inicial, entendemos que, somando-se aos
argumentos nela contidos, a acao resciséria do INPl mereceria abordar também a
questdo da falta de interesse de agir da empresa Dakota Calgados Ltda. (assim como
de todas as outras que pleiteiam ou pleitearam tal declaragdo), posto que, como
anteriormente afirmado, o pedido declaratério em foco extrapola a previsao contida no
art. 4° do CPC.

Particularmente no que toca o argumento (c) do INPI (afronta ao texto do art. 125 da

LPI), temos ainda alguns relevantes comentarios a fazer.

Alega aquele Instituto que “o acdrddo ora impugnado, ao conferir prote¢do especial a
marca “DAKOTA”, determinando o autbnomo reconhecimento do seu atributo de alto
renome pelo INPI, violou frontalmente o art. 1256 da LPI, devendo ser, por isso,
rescindido, por forga do art. 485, V, do CPC".

Sustenta, para tanto, que “a LPI ndo prevé no artigo supramencionado a existéncia de
um procedimento administrativo prévio e especifico para o reconhecimento do alto

renome de marca registrada, estando fora dos limites da legalidade decisdo que

39 Processo n° 2003.02.01.015774-5.
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determine este reconhecimento mediante declaragdo ‘a priori’ e especifica pelo INPI,

Jjustamente pela auséncia de previséo legal de procedimento administrativo para tanto”.

De pronto, vale a observagao de que a época do ajuizamento da aqui comentada agao
rescisoria, de fato, ndo existia qualquer procedimento administrativo regulamentado
pelo INPI para a obtengcdo de declaracdo do alto renome de marcas. Esta situagao
perdurou até o inicio de 2004, ocasido em que entrou em vigor a Resolugédo n° 110 do
INPI, que instituiu procedimento para o reconhecimento incidental do alto renome de

signos marcarios, em sede de oposi¢ao ou processos de nulidade administrativa.

Quer nos parecer, assim, que parte da discussdo que se travou durante o vacuo
procedimental que perdurou de 1997, quando a atual LPI entrou em vigor, a 2004,
quando o INPI baixou sua Resolugdo n° 110/04, foi afastada, ainda que muito se
comente e critique em relagcdo a este procedimento administrativo, notadamente, as

duvidas quanto aos critérios para a afericdo do alto renome adotados na mencionada

Resolugzo40 (preferimo-nos ndo nos alongar neste tocante, ja que seria matéria para

um outro artigo).

Ainda que assim nao fosse, entendemos que como a LPI ndo trouxe em seu bojo
qualquer previsdo quanto a obtencéo judicial da declaragdo de notoriedade ou alto
renome de marcas, e em virtude do principio geral do direito que determina que a norma
especial se sobrepde a norma geral, somos levados a crer que, de fato, a sentenga que
declara a situacao doravante analisada, tanto viola o art. 4° do CPC, quanto o art. 125
da LPI, j& que inexistem quaisquer normas legais nestes diplomas que autorizam o

manejo de tal medida.

Neste sentido, se a LPI contemplasse um procedimento autdnomo para a obtengao, via
procedimento administrativo ou acdo declaratéria, do alto renome ou notoriedade de
sinal marcario, quer nos parecer que esta norma se sobreporia a norma geral do CPC,
tornando perfeitamente viavel uma agao com um pedido desta natureza — o que nao

ocorre.

40 Apenas a titulo de informagéo, observamos que o INPI j& vem reconhecendo incidentalmente o alto
renome de varias marcas, como € o caso dos sinais “PIRELLI", “NATURA”, “VISA”, HOLLYWOOQOD”
(cigarro), “CICA” (condimentos), “LACOSTE”, “3M”, “AYMORE”, “Q BOA” (agua sanitaria), “ROLLS-
ROYCE”, “MCDONALD’S”, “KIBON”, entre outras.



25

7. Conclusao:

A luz de todo o exposto acima, somos da opinido de que durante o periodo de maio de
1997 a janeiro de 2004, quando varias ag¢des declaratérias foram ajuizadas perante a
Justica Federal do Rio de Janeiro, ao argumento de que a atual LPIl ndo dispunha
acerca do mecanismo para a obtengao da protegcédo especial de que tratam os arts. 125
e 126 da LPI, existiam, sim, mecanismos juridicos absolutamente viaveis para que tais

sinais fossem plenamente protegidos.

Os dois melhores exemplos destes remédios legais eram (e ainda s&o!) as agdes de
abstencéo de uso e as de nulidade de registro, em que o Poder Judiciario, assim como
ocorre nas defendidas agdes de cunho declaratério, é instado a apreciar provas que

déem conta da condi¢do do alto renome ou notoriedade do sinal alegadamente violado.

No primeiro caso, sendo reconhecida4! a natureza especial do signo da parte

postulante, fica a parte contraria, consequentemente, obrigada a cessar a utilizagao

indevida, assim como a eventualmente pagar perdas e danos, conforme for o caso42;
no segundo, o INPI fica obrigado a publicar em sua imprensa oficial o cancelamento

do(s) registro(s) ilegitimamente obtidos pela parte infratora, e/ou proceder a adjudicacao

do registro indevidamente obtido43. Lembre-se, apenas, que em ambas as modalidades
de acao, ha, preliminarmente, a verificagao da condi¢cao de notoriedade ou alto renome

da marca violada, com a consequente declaragao incidental de tal condigao.

Vale notar que assim como ocorre com relagdo as acdes de cunho declaratério, as
sentencas proferidas nas supracitadas agdes cominatérias e de nulidade de registro

também fazem coisa julgada material unicamente em relagdo as partes envolvidas no

41 Alias, como ja dito, declarada.
42 Conforme exemplo dado na nota de rodapé n° 33, entre tantos outros.

43 Como, por exemplo, ocorreu nos casos envolvendo as marcas “ALL BRAN”, da empresa Kellogg
Company (Apelacdo Civel n° 97.02.26668-8, julgada, em 07 de novembro de 2001, pela 22 Turma do
TRF/2? Regido. Relator: Juiz Federal Convocado Guilherme Couto de Castro), “FOSSIL”, da empresa
Fossil, Inc. (Apelagao Civel n° 98.02.49167-5, julgada, em 27 de novembro de 2002, pela 52 Turma do
TRF/2?2 Regiao. Relatora: Juiza Federal Convocada Nizete Lobato Rodrigues), “CHANDON”, da empresa
Champagne Moét Chandon (Apelacao Civel n° 97.02.23073-0, julgada, em 20 de agosto de 2003, pela 62
Turma do TRF/22 Regido. Relator: Desembargador Federal Sérgio Schwaitzer), entre tantas outras.
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litigio. Assim, se um terceiro, alheio a uma determinada relacdo processual pré-

estabelecida e ja decidida, seja ela de cunho declaratério?4 ou cominatério (i.e., de
abstencdo de uso ou de nulidade), em que ficou acertada a notoriedade ou o alto
renome de uma marca, porventura estiver usando irregularmente este mesmo sinal, ou
tenha obtido registro para o mesmo junto ao INPI, tera o titular do ja reconhecido
afamado sinal mover outra(s) acao(s), independentemente do resultado positivo
conseguido no primeiro litigio, a bem de obter, mais uma vez, a tutela jurisdicional

prépria.

Como visto, as agdes de cunho declaratério, para o reconhecimento da condi¢cao de
notoriedade ou alto renome de marcas, ndo nos parece ser a via adequada para se
proteger sinais desta natureza, particularmente em razdo da proibigao legal contida no
aqui debatido art. 4° do CPC, sendo os argumentos utilizados pelo INPI em sua agao
rescisoria, ainda que corretos e de suma valia, subsidiarios ao principal aspecto

doravante debatido.

Quer nos parecer, assim, que, face ao carater auto-aplicavel do art. 125 da LPI, a
despeito do procedimento administrativo para o reconhecimento expresso do alto
renome de signos marcarios ter sido apenas recentemente instituido pelo INPI, a
protecdo assegurada a tais sinais consagrados € devida pelo menos desde a entrada
em vigor da vigente lei de 1996, e, a rigor, antes mesmo dela, por forca de normas nao

tao especificas, mas igualmente aplicaveis.

-0-0-0-0-0-0-

44 Admitindo-se, por 6bvio, que tais agdes, com estas finalidades, seriam juridicamente viaveis, o que
parece-nos duvidoso, como restou largamente demonstrado neste trabalho.



