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EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO
DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCAS. ACAO DE
NULIDADE DA DECISAO DQ INPI QUE INDEFERIU O
REGISTRO DA MARCA PERDIGAO PARA DESIGNAR
ROUPAS E ACESSORIOS DO VESTUARIO FABRICADOS
NA CIDADE. DE PERDIGAO/MG. INOPONIBILIDADE DE
ALTO RENOME A MARCA JA DEPOS TADA QUANDO DE
SEU RECONHECIMENTO. SENTENCA E ACORDAO
RECORRIDO QUE ADOTARAM O ENTENDIMENTO DE
QUE AS MARCAS FAMOSAS SAO PROTEGIDAS CONTRA
DILUICAO, INDEPENDENTEMENTE DE ALTO RENOME.
ALEGADA VIOLACAO DO ART. 125 DA LPI.
OCORRENCIA. PROTECAO ESPECIAL CONTRA A
DILUICAO QUE, NO DIREITO BRASILEIRO, SE LIMITA AS
MARCAS DE ALTO RENOME. UNICA EXCECAO EXPRESSA
NO ORDENAMENTO JURIDICO BRASLEIRO AO
PRINCIPIO DA ESPECIALIDADE.

1. Decisdo administrativa do INPI de reconhecimento de alto
renome a uma marca que tem apenas efeitos prospectivos,
conforme entendimento assente deste Superior Tribunal.

2. Alto renome que ndo tem o condao de atingir marcas ja
depositadas a época em que publicada a decisdo
administrativa de seu reconhecimento.

3. Caso concreto em que a controvérsia recursal versa acerca



da possibilidade de se reconhecer protecao contra diluicao da
marca que, embora famosa, ndo goze de alto renome.

3. A diluicéo, fendmeno de existéncia reconhecida no Direito
de Marcas, consiste na perda gradual da forca distintiva de
determinado signo, decorrente do uso, por terceiros, da
mesma marca para produtos ou servicos distintos, ainda que
ndo haja confusdo, tornando cada vez menos exclusivo 0 uso
do signo, que virtualmente se dilui em meio a tantos outros
USOS.

4. Protecdo contra a dilui¢cao que surgiu da verificacéo de que
as marcas, além exercerem a funcdo de identificar a origem
comercial de produtos e de servicos, também podem servir de
veiculo de comunicacdo ao consumidor, veiculando valores,
Imagens e sensacoes, tornando-se agente criador de sua
propria fama e reputacao.

5. Quando uma marca se torna especialmente famosa,
passando a ter mais valor do que o proprio produto ou servico
a que se refere, maior se torna sua exposi¢ao a tentativas de
aproveitamento parasitario, do que decorre uma necessidade
de maior protecao.

6. Protecdo especial contra a diluicdo que, tendo sido
disciplinada no plano internacional apenas em 1994 no
Acordo TRIPS, j& se encontrava garantida no ordenamento
juridico brasileiro desde 1967, para marcas notoriamente
conhecidas, isto € marcas que tivessem atingido um
determinado grau de fama e de reconhecimento perante o
publico consumidor.

7. Protegdo contra a diluicdo que, no Brasil, se encontra
umbilicalmente relacionada a marca hoje denominada de alto
renome, tendo sido criada apenas a ela e em razao dela.

8. Se uma marca nao teve reconhecido esse status, ainda que
sgja famosa, nao pode impedir o registro da mesma marca em
segmentos mercadologicos  distintos, sem que haja
possibilidade de confuséo.

9. Aregra do art. 125 da LPI, ao prever excecdo ao principio
da especialidade, conferindo a marca de alto renome protecao
em todos os ramos de atividade, configura a positivagao, no
ordenamento juridico brasileiro, da protecdo contra a
diluicéo.

10. Caso concreto em que sequer ha indicio de ma-fé por parte
dos recorrentes, considerando que a marca "Perdigao" vem



sendo utilizada h4 mais de 30 anos para designar calcados
fabricados na cidade de Perdigéo, Estado de Minas Gerais.
11. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

ACORDAO

Vidos, relatados e discutidos 0s autos em que sfo partes as acima indicadas,
acordam os Minigros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribund de Justica, prosseguindo
no julgamento, apos o voto-visado Sr. Minigro Ricardo Villas Béas Cueva, por unanimidade,
dar provimento ao recurso especid, nos termos do voto do Sr. Minisdro Rdator. Os Srs.
Minigros Ricardo Villas Béas Cueva, Marco Aurdlio Bdlizze, Moura Ribeiro e Nancy
Andrighi votaram com o0 Sr. Minisro Relator.

Brasilia, 14 de setembro de 2021(data do julgamento)

MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
Reator
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O EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
(Relator):

Trata-se de recurso especial interposto por ANTONIO APARECIDO
FERREIRA e por HANFER INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS
LTDA contra.acorddo do Tribunal Regional Federal da 22 Regido, que negou
provimento a apelacdo interposta no curso de acdo de nulidade de ato
administrativo proposta contra o INPI — INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL e contra BRF BRASIL FOODS S/A.

A ementa do acorddo recorrido foi redigida nos seguintes termos (e-STJ
fls. 1.443):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL — PERDIGAO - NOTORIEDADE DA
MARCA — SEGMENTOS DISTINTOS - TEORIA DA DILUIC;AO -
COLIDENCIA

- Insurge-se a parte autora contra a sentenca proferida, nos autos da
acdo ordinaria que move em face de BRF - BRASL FOODS FA,
sucessora de PERDIGAO AGROINDUSTRIAL SA e do INPI - Ingtituto
Nacional de Propriedade Industrial, visando a declaracdo de nulidade
do ato de indeferimento, pela autarquia ré, do registro n° 819164119,
para a marca mista PERDIGAO, na classe 25:10 [25 - Roupas e
acessorios do vestuario em geral e artigos de viagem; 10 — Roupas e



acessorios do vestuario de uso comum).

- A funcdo principal das marcas é distinguir os produtos de outros
idénticos, semelhantes ou afins, de origens diversas, nos termos do
artigo 123, I, da Le n° 9279/96, bem como de identificacdo da origem
dos produtos.

- Apesar de as empresas litigantes terem as suas atividades em
segmentos distintos de mercado, néo € o caso de aplicar-se o principio
da especialidade a presente hipotese, de forma a possbilitar a
coexisténcia das marcas, tendo em vista a notoriedade da marca
PERDIGAQ, da Apdlada, ainda que ndo conste como marca de alto
renome.

- A Teoria da Diluicdo consiste em proteger o titular contra o
enfraquecimento progressivo do poder distintivo de sua marca,
principalmente marcas 'que ostentam alto grau de reconhecimento ou
gue sgjam muito criativas, como € 0 caso dos autos.

- A protecdo diferenciada de marcas comuns se justifica, no presente
caso, tendo em vista o0 risco de, ao nao fazélo, decorrer
aproveitamento parasitario pela marca posteriormente depositada, e
consequente enriquecimento sem causa, além da diluicdo da marca
famosa. Teoria da Diluicdo. Precedentes jurisprudenciais.

- Apelacéo desprovida.

Opostos embargos de declaracéo (e-STJ fls. 1.448-1.456), foram
parcialmente acolhidos (e-STJ fls. 1.473-1.477), apenas para examinar e
acolher o pedido de reducéo dos honorarios advocaticios.

Em suas razdes, os recorrentes alegam, aém de dissidio jurisprudencial,
a violagéo do art. 125 da Le n. 9.279/96, alegando: a) que, ndo sendo de alto
renome a marca da segunda recorrida, sua exclusividade esta restrita a classe
na qual registrada, em razéo do principio da especialidade; b) que a confusdo
configura requisito obrigatério na andise da viabilidade de um registro de
marca; ¢) que ndo ha falar em aproveitamento parasitério, tendo em vista que a
marca Perdigdo se origina no nome da cidade em que, ha 23 anos, atua na
indUstria calcadista; d) que ndo ha nem mesmo risco de associagdo, sendo que
as marcas estilizadas se apresentam de modo distinto; €) que a caracterizagao

de uma marca como ato renome, conferido pelo INPI, depende do



preenchimento dos requisitos previstos na Resolucdo n. 107/2013 daquela
autarquia, ndo sendo suficiente, para tanto, a experiéncia pessoal dos membros
do Judiciario (e-STJfls. 1.481-1.497).

Foram apresentadas as contrarrazdes (e-STJ fls. 1.539-1.564 e fls.
1.565-1.567).

O recurso especiad foi inadmitido pelo Vice-Presidente do Tribunal
Regiona Federal da 22 Regido (e-STJ fls. 1.575).

Interposto agravo (e-STJ fls. 1.579-1.589), a ele dei provimento,
determinando sua conversao em recurso especia (e-STJfls. 1.643-1.644).

O Ministério Pablico Federal manifestou-se pelo provimento do recurso
especia (e-STJfls. 1.663-1.677).

E o relatorio.
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RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO
DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCAS. ACAO DE
NULIDADE DA DECISAO DO INPI QUE INDEFERIU O
REGISTRO DA MARCA PERDIGAO PARA DESGNAR
ROUPAS E ACESSORIOS DO VESTUARIO FABRICADOS
NA CIDADE DE PERDIGAO/MG. INOPONIBILIDADE DE
ALTO RENOME A MARCA JA DEPOSITADA QUANDO DE
SEU. RECONHECIMENTO.. . SENTENCA E ACORDAO
RECORRIDO QUE ADOTARAM O ENTENDIMENTO DE
QUE AS MARCAS FAMOSAS SAO PROTEGIDAS CONTRA
DILUICAO, INDEPENDENTEMENTE DE ALTO RENOME.
ALEGADA VIOLACAO DO ART. 125 DA LPI.
OCORRENCIA. PROTECAO ESPECIAL CONTRA A
DILUICAO QUE, NO DIREITO BRASILEIRO, SE LIMITA AS
MARCAS DE ALTO RENOME. UNICA EXCECAO EXPRESSA
NO ORDENAMENTO JURIDICO BRASLEIRO AO
PRINCIPIO DA ESPECIALIDADE.

1. Deciséo administrativa do INPI de reconhecimento de alto
renome a uma marca que tem apenas efeitos prospectivos,
conforme entendimento assente deste Superior Tribunal.

2. Alto renome que ndo tem o condao de atingir marcas ja
depositadas a época em que publicada a decisdo
administrativa de seu reconhecimento.

3. Caso concreto em que a controvérsia recursal versa acerca
da possibilidade de se reconhecer protecao contra diluicao da



marca que, embora famosa, nhdo goze de alto renome.

3. A diluicéo, fendmeno de existéncia reconhecida no Direito
de Marcas, consiste na perda gradual da forca distintiva de
determinado signo, decorrente do uso, por terceiros, da
mesma marca para produtos ou servicos distintos, ainda que
nao haja confuséo, tornando cada vez menos exclusivo 0 uso
do signo, que virtualmente se dilui em meio a tantos outros
USOS.

4. Protecao contra a diluicao que surgiu da verificacao de que
as marcas, além exercerem a funcdo de identificar a origem
comercial de produtos e de servicos, também podem servir de
veiculo de comunicacdo ao consumidor, veiculando valores,
imagens e sensacoes, tornando-se agente criador de sua
propria fama e reputacao.

5. Quando uma marca se torna especialmente famosa,
passando a ter mais valor do que o proprio produto ou servico
a que se refere, maior se torna sua exposi¢ao a tentativas de
aproveitamento parasitario, do que decorre uma necessidade
de maior protegao.

6. Protecdo especial contra a diluicao que, tendo sido
disciplinada no plano internacional apenas em 1994 no
Acordo TRIPS, j& se encontrava garantida no ordenamento
juridico brasileiro desde 1967, para marcas notoriamente
conhecidas, isto €, marcas que tivessem atingido um
determinado grau de fama e de reconhecimento perante o
publico consumidor.

7. Protecao contra a diluicdo que, no Brasil, se encontra
umbilicalmente relacionada a marca hoje denominada de alto
renome, tendo sido criada apenas a ela e em razao dela.

8. Se uma marca nao teve reconhecido esse status, ainda que
sgja famosa, nao pode impedir o registro da mesma marca em
segmentos mercadolégicos  distintos, sem que haja
possibilidade de confuséo.

9. Aregra do art. 125 da LPI, ao prever excegdo ao principio
da especialidade, conferindo a marca de alto renome protecéo
em todos os ramos de atividade, configura a positivacdo, no
ordenamento juridico brasileiro, da protecdo contra a
diluicao.

10. Caso concreto em que sequer ha indicio de ma-fé por parte
dos recorrentes, considerando que a marca "Perdigao” vem
sendo utilizada h4 mais de 30 anos para designar calcados



fabricados na cidade de Perdigao, Estado de Minas Gerais.
11. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.



VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
(Relator):

Eminentes Colegas, merece provimento o recurso especial.

A controvérsia diz respeito a verificar se o titular de marca famosa, que
n&o goza do status de alto renome, tem direito a protecdo contra diluicéo.

Preliminarmente, verifico que o recurso especial atendeu aos requisitos
constitucionais e legais exigidos para a sua admisséo.

Com efeito, a questéo controvertida gira em torno da aplicacéo do art.
125 da LPI, apontado como violado, seja para aferir a possibilidade de se opor
o dto renome da marca da segunda recorrida a marca dos recorrentes,
impedindo-lhe o registro, seja para verificar a existéncia de protecdo contra a
diluicdo fora do ambito desse dispositivo legal.

A matéria, unicamente de direito, foi examinada em profundidade pelo
acorddo recorrido, razéo - pela qual esta preenchido o requisito do
prequestionamento, ndo havendo falar em aplicacdo da Sumula 7/STJ.
Ademais, esta devidamente comprovado o dissidio jurisprudencial.

A presente agdo foi proposta com O objetivo de ver reconhecida a
nulidade do ato do INPI que indeferiu o registro da marca mista PERDIGAO,
n. 819164119, na classe 25:10, para designar roupas e acessorios do vestuario
comum.

O pedido de registro da marca, depositada em 06/02/1996, foi indeferido
com fundamento no art. 160, |, do CC/16, por entender o INPI, nos termos da
oposicdo apresentada pela segunda recorrida, que haveria possbilidade de
aproveitamento parasitério por parte dos recorrentes.

Interposto recurso administrativo, o INPI, quase onze anos depois,



publicou decisdo mantendo o indeferimento, desta feita sob a aegacéo de que a
marca PERDIGAO da segunda recorrida possuia ato renome, a impedir o
registro de marcas idénticas, ainda que para produtos distintos.

Os recorrentes defendem a possibilidade de registro, argumentando que,
desde 1990, a sua marca PERDIGAO vem sendo utilizada para designar 0s
calcados produzidos na cidade de Perdigdo, no Estado de Minas Gerais.
Ressaltam que os produtos a que se refere sua marca séo distintos da marca da
segunda recorrida, cujo status de alto renome foi reconhecido posteriormente.

A segunda recorrida, por sua vez, afirma que a sua marca goza de fama
mundial, sendo seus produtos exportados para mais de 140 paises, tendo
diversas fabricas e escritérios no pais e no exterior. Alega que o ato renome
reconhecido pelo INPlI produz efeitos ex tunc, ressatando que o
aproveitamento parasitario deve ser combatido, devendo ser evitada a diluicdo
de sua marca.

O_juizo de origem, conquanto tenha consignado que a marca da segunda
recorrida néo detinha, a época do depodsito da marca dos recorrentes, o status
de ato renome, concluiu que, sendo ela amplamente conhecida e muito
famosa, sua protecédo, a luz da teoria da diluicdo, deveria impedir o registro de
marcas idénticas ou semelhantes também em segmentos mercadol dgicos
distintos.

A sentenca, por maioria, foi integramente mantida pelo Tribuna de
origem, que reiterou o0 entendimento de que as marcas em questdo néo
poderiam coexistir, uma vez que a marca da segunda recorrida, por ter grande
alcance popular, mereceria protecéo diferenciada, sob pena de aproveitamento
parasitario e de enriquecimento sem causa por parte dos recorrentes.

Deve, no entanto, ser reformado o acordéo recorrido.

Cumpre destacar, prefacidmente, que € incontroverso nos autos,



conforme registrado pelo Tribuna de origem, que a marca PERDIGAO de
titularidade da segunda recorrida, embora atualmente sgja detentora do status
de ato renome reconhecido pelo INPI, ndo o era, sgja quando do deposito,
sgja quando do indeferimento e segja, tampouco, quando da manutencdo do
indeferimento do registro da marca PERDIGAO, dos recorrentes.

Com efeito, a marca da segunda recorrida ainda ndo gozava de ato
renome em 1996, quando depositado o pedido de registro de marca dos
recorrentes, e nem mesmo em 2000, quando indeferido o registro, tendo a
decisdo administrativa de indeferimento se fundado em aproveitamento
parasitario, nos termos do Parecer/INPI/PROC/DIRAD/N. 25/07.

Posteriormente, quando do exame do recurso administrativo, que apenas
ocorreu em 2011 — quase dez anos depois de sua interposicdo —, ja havia
expirado o status de ato renome que fora concedido a marca, que vigeu de
2006 a 2011. O dto renome serviu, ainda assim, em manifesto equivoco, de
fundamento para a manutencéo do indeferimento, conforme anotado inclusive
na sentenca (e-STJ fls. 1.323), verbis:

E fato incontestavel que, a época em que depositado o pedido de
registro da parte autora, a marca PERDIGAO ainda nZo tinha o
status de alto renome reconhecido administrativamente. Conforme
eclarecido pelo proprio INPI, tal reconhecimento esteve vigente
durante o periodo de 07/02/2006 a 06/02/2011, por conta de alegacdo
incidental contida no processo administrativo n.° 816.016.640
(f1.392). Desta forma, é possivel afirmar, ainda, que, por ocasido da
decisdo que negou provimento ao recurso administrativo da parte
autora, ja havia expirado o prazo de reconhecimento administrativo
de alto renome da marca.

Feitos tais esclarecimentos, entendo que a decisdo do INPI, de fato,
incorreu em equivoco no tocante ao tratamento da questdo atinente ao
alto renome da marca PERDIGAO, e também deixou de primar pea
melhor técnica ao fundamentar sua decisdo no art.160, | do Cédigo
Civil de 1916, referente a hipotese de excludentes de ilicitude, quando
havia sdo alegada também, pela empresa ré, violacdo ao art.124, XIX
daLPI. (Grifou-s2)



A decisdo administrativa de concessdo de alto renome tem efeitos
meramente prospectivos, ndo podendo retroagir para atingir marcas ja
depositadas a época de seu reconhecimento, conforme ja afirmado por este
Superior Tribunal.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS ACAO DE NULIDADE DO
REGISTRO DA MARCA “NATURACO” EM RAZAO DO REGISTRO
PREVIO DA MARCA “ NATURA”, DE ALTO RENOME. ALEGADA
VIOLACAO DOSARTS 489, § 1° IV E 1.022, | E Il, DO CPC. NAO
OCORRENCIA. DISIDIO JURISPRUDENCIAL NAO
CONFIGURADO. ALEGADA VIOLAGCAO DO ART. 125 DA LPI. NAO
OCORRENCIA. INOPONIBILIDADE DO ALTO RENOME ASMARCAS
JA DEPOSTADAS QUANDO DE SEU RECONHECIMENTO.
VIOLACAO DO ART. 129 DA LPI. NAO OCORRENCIA. DISSDIO
JURISPRUDENCIAL = NAO COMPROVADO. AUSENCIA DE
SMILITUDE FATICA. POSSBILIDADE DE CONVIVENCIA ENTRE
AS MARCAS MARCA ANTERIOR QUE NAO FOI REPRODUZIDA.
PRODUTOS E SERVICOS DIFERENTES AUSENCIA DE RISCO DE
CONFUSAO E DE ASSOCIACAO. IMPOSS BILIDADE DE REEXAME
DE FATOSE DE PROVAS SUMULA 7/STJ.

1. Inocorréncia de violagéo dos arts. 489, 8§ 1° 1V, e 1.022, | e ll, do
CPC quando o acdrdéo recorrido soluciona integralmente a lide,
julgando-a de forma clara e suficiente e explicitando suas razbes, ndo
havendo falar em negativa de prestacdo jurisdicional quando o
Tribunal apenas deixa de se manifestar sobre argumentos
manifestamente irrelevantes para a solucdo da controvérsia.

2. A decisdo administrativa do INPI, reconhecendo o alto renome de
uma marca, tem apenas efeitos prospectivos, segundo entendimento
reiterado desta Terceira Turma.

3. O alto renome de uma marca néo tem o condao de atingir as
marcas ja depositadas a data em que publicada a decisdo
administrativa que o reconheceu, salvo se 0 depositante tiver agido de
méa-fé.

4. A regra do art. 129 da Le de Propriedade Industrial ndo confere
protecao irrestrita ao titular da marca registrada, mas uma protecéo
limitada as situagbes em que ha risco de confusédo ou de associacdo
indevida entre marcas idénticas ou semelhantes para designar produtos
idénticos, semelhantes ou afins.

5. Caso concreto em que o Tribunal de origem entendeu ndo ter



ocorrido reproducdo de marca anteriormente registrada, sendo
diferentes os produtos e servicos identificados pelas marcas em questdo
e, consequentemente, ndo havendo risco de confusdo ou de associagio.
6. Impossibilidade de reexame de fatos e de prova. Simula 7/STJ.

7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1893426/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021)

RECURSD ESPECIAL. ACAO INDENIZATORIA E COMINATORIA.
ALEGADA COLIDENCIA ENTRE A EXPRESSAO "TECBRIL"
(UTILIZADA COMO MARCA E NOME EMPRESARIAL) E AS
MARCAS"BOM BRIL", "BOMBRIL", "BRIL" e "BRILL".

1. A pretensdo originariamente deduzida na inicial restringia-se ao
alegado uso indevido de marca, inexistindo, a época, ato administrativo
federal concessivo de registro em favor da sociedade demandada até a
data da prolacdo da sentenca (09.12.2003), motivo pelo qual é de rigor
0 reconhecimento da competéncia da Justica estadual no caso, tendo
em vista o disposto no artigo 87 do CPC de 1973.

(...)

11. Outrossim, na linha de precedentes desta Corte, o fato de a marca
“"BOM BRIL" ter sido reconhecida, em 23.09.2008, como de alto
renome (isto &, protegida em todos os ramos de atividade) néo tem o
condao de invalidar os registros de marcas depositadas em datas
anteriores ao referido reconhecimento administrativo, uma vez
flagrante a boa-fé de seus titulares, ressalvada, por 6bvio, a hipotese
em que evidenciados aproveitamento parasitario, desvio de clientela
ou diluicdo da marca, com a inducdo dos consumidores em efro, 0
gue nem sequer potencialmente se constata na espécie.

12. Ademais, € certo que o termo "BOM BRIL", com o passar do tempo,
obteve maior grau de distintividade, 0 que, entretanto, ndo ocorreu com
a expressdo "BRIL", marca evocativa, que ndo alcancou a projecdo
mercadoldgica da marca lider da autora, a meu ver, inconfundivel com
0 signo "TECBRIL", notadamente tendo em conta o trade dress de cada
uma, capaz de diferencia-los dos congéneres existentes no mercado,
assnalando sua origem e sua procedéncia, sem risco de estabelecer
confusdo entre os publicos-alvo.

13. Por fim, ndo se pode olvidar o julgamento exarado na Justica
Federal, em 29.11.2010, declarando a nulidade do ato administrativo
gue concedera o registro referente a marca nominativa "TECBRIL" e
determinando a suspensdo de seus efeitos a partir de entéo, sentenca
que, em 29.11.2011, foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da
22 Regido, cujo acordao ainda ndo transitou em julgado em razéo da
pendéncia do AREsp 1.312.191/RJ.



14. Entretanto, verifica-se a diferenca ndo so dos pedidos, mas também
das causas de pedir da referida acédo de nulidade de registro e da
presente acdo de abstencdo de uso de marca, ndo se podendo dizer que
0 julgamento de um vincule o outro. Uma coisa é reconhecer a
existéncia de vicio no ato administrativo federal, declarando-o nulo;
outra € atribuir ao réu da acdo cominatoria uma conduta lesiva
contraria a boa-fé objetiva e ensgjadora de condenacdo em perdas e
danos.

15. Desse modo, a luz do pedido e da causa de pedir deduzidos na
inicial, ndo se visumbra o uso indevido da marca " TECBRIL", uma vez
ndo demonstrada, sequer potencialmente, confusio entre os produtos
fornecidos e o0 consequente desvio de clientela, o que justificaria a
condenacdo da ré ao pagamento da indenizacdo por dano material
pleiteada pela BOMBRIL.

16. Recurso especial néao provido.

(REsp 1336164/SP, Rdl. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA
TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019)

Sendo assim, embora a marca PERDIGAO da segunda recorrida
atualmente goze de ato renome, ela ndo poderia impedir 0 registro da marca
dos recorrentes, depositada antes do reconhecimento desse status especial.

A Qquestdo a ser examinada, portanto, limitase a possbilidade de a
marca da segunda recorrida. impedir o registro da marca dos recorrentes, nao
em razéo do ato renome, mas pelo smples fato de ser marca famosa, como
forma de proteg&o contra a diluicao.

Deve-se examinar, pois, se ha protecdo contra a diluicdo de marcas fora
do quanto previsto no art. 125 da L PI.

A questdo é complexa e demanda andlise detalhada da matéria, razéo

pela qual passo a examinar o tema ponto a ponto.
| - Das funcdes da marca

Tradicionalmente, a funcdo da marca € individuaizar produtos e servigos

inseridos no mercado consumidor, identificando sua origem comercia e, assim,



distinguindo-os dos produtos e servigos concorrentes.

Tal funcdo individuaizadora tem dupla findidade: de um lado, snaliza a
propria identidade do produto, para que o consumidor, diante de experiéncias
prévias de consumo, possa desenvolver suas preferéncias, com base nas
caracteristicas que considera mais relevantes ao realizar uma compra. Assim,
diante de uma infinidade de produtos e servicos semelhantes, o consumidor
tem condicOes de identificar e de mais facilmente escolher o que desegja
consumir,

De outro lado, a marca confere ao préprio titular o direito de zelar pela
qualidade que busca ver atrelada aos produtos e servicos por ela designados,
podendo impedir todo e qualquer uso que venha a causar confusdo ou
associacao indevida. O titular da marca tem uma protecéo legd contra terceiros
gue venham a utilizar indevidamente o signo para designar produtos e servicos
por ele ndo autorizados, que poderiam acabar por confundir 0 consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. ACAO DE
ABSTENCAO DE USO DE MARCA. NOME EMPRESARIAL.
CONVENCAO DE PARIS PRE-NOME. USO COMUM. SIGNO
DISTINTIVO. LESAO. INEXISTENCIA. CONFUSAO. AUSENCIA.
SUMULA Ne 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acordao publicado na vigéncia do
Cadigo de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos n°s 2 e
3/STI).

2. Nome empresarial e marca ndo se confundem, sendo a protecéo do
primeiro, na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justica,
oferecida pelo art. 8° da Convencéo de Paris, independentemente de
qualquer registro.

3. O nome comercial e a marca gozam de protegdo juridica com dupla
finalidade: por um lado, ambos sdo tutelados contra usurpacgéo e
proveito econdmico indevido; por outro, almga-se evitar que o
publico consumidor sga confundido quanto a procedéncia do bem ou
servico oferecido no mercado.

4. Na hipotese, rever a conclusdo do Tribunal de origem, no sentido de
que apesar de as empresas litigantes atuarem no mesmo ramo de



atividades, ndo ha concorréncia desdeal ou lesdo decorrente do uso do
pré-nome comum na marca e no nome empresarial distintos,
demandaria o revolvimento do acervo probatério do processo,
procedimento vedado pelo disposto na Simula n® 7/STJ.

5. Recurso especial néo provido.

(REsp 1679192/SP, Rdl. Minisiro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 25/03/2021)

RECURSD ESPECIAL. VIOLACAO AO ART. 535 DO CPC NAO
VERIFICADA. DIREITO MARCARIO E DO CONSUMIDOR
PROPAGANDA PUBLICITARIA COMPARATIVA ENTRE
PRODUTOS ESCLARECIMENTO OBJETIVO DO CONSUMIDOR
POSSBILIDADE.

1. A propaganda comparativa € forma de publicidade que identifica
explicita ou implicitamente concorrente de produtos ou servicos afins,
consagrando-se, em verdade, como um instrumento de decisio do
publico consumidor.

2. Embora ndo haja le vedando ou autorizando expressamente a
publicidade comparativa, o tema sofre influéncia das legidagOes
consumerista e de propriedade industrial, tanto no ambito marcario
guanto concorrencial.

3. A publicidade comparativa ndo é vedada pelo Codigo de Defesa do
Consumidor, desde que obedeca ao principio da veracidade das
informagdes, seja objetiva e ndo abusiva.

4. Para que viole o direito marcario do concorrente, as marcas devem
ser passivels de confusao ou a referéncia da marca deve estar cumulada
com ato depreciativo da imagem de seu produto/servico, acarretando a
degenerescéncia e o consequente desvio de clientela.

5. Conforme ressaltado em outros julgados desta Corte, a finalidade
da protecdo ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5°,
XXIX, da Constituicdo da Republica e regulamentada pelo art. 129
da LPI - édupla: por um lado, protegé-las contra usurpacdo, proveito
econdmico parasitério e o desvio deseal de clientela alheia e, por
outro, evitar que o consumidor sga confundido quanto a procedéncia
do produto (art. 4° VI, do CDC) (REsp 1.105.422/MG, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/052011 e REsp
1320842/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Saloméao, Quarta Turma, DJe
01/07/2013).

6. Propaganda comparativa ilegal € aquela que induz em erro o
consumidor, causando confusdo entre as marcas, ocorrendo de maneira
a depreciar a marca do concorrente, com 0 consequente desvio de sua
clientela, prestando informagdes falsas e ndo objetivas.

7. Na espécie, consoante realcado pelo acordéo recorrido, as marcas



comparadas ndo guardam nenhuma semelhancga, ndo sendo passiveis de
confusio entre os consumidores. Ademais, foram prestados
esclarecimentos objetivos sem denegrir a marca da concorrente, pelo
que ndo se verifica infracdo ao registro marcario ou concorréncia
dedeal.

8. Recurso especial néo provido.

(REsp 1377911/SP, Rd. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA
TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 19/12/2014)

Essas duas finalidades configuram duas faces de uma mesma moeda: ao
se conferir exclusvidade — monopolio — de uso sobre a marca para
determinados produtos ou servicos, o que se busca, embora a, primeira vista,
possa parecer contraditorio, e justamente aumentar a livre e justa concorréncia.

Esse é o mativo pelo qual, como regra, 0 registro da marca garante ao
seu titular o direito de impedir 0 uso do mesmao signo apenas em produtos ou
servicos idénticos, semelhantes ou afins, que possam causar confusdo ou
associacao indevida

A possibilidade de confusdo ou de associacéo € a pedra de toque do
Direito Marcario e, como regra, serve de limite ao exercicio do direito de
exclusividade conferido pelo Estado ao titular de marca registrada, a fim de que
n&o se descambe para um monopolio excessivo.

Isso é 0 que reconhece a jurisprudéncia deste Superior Tribunal:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ACAO DE
NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E DE ABSTENCAO DE USD.
COLORE / YOPA COLORES ANALISE DO CONJUNTO MARCARIO.
TODO INDIVISVEL. POSSBILIDADE DE CONVIVENCIA.
AUSENCIA DE RISCO DE CONFUSAO OU ASSOCIACAO
INDEVIDA. DIFERENCA FONETICA. FAMILIA DE MARCAS
FUNCAO SECUNDARIA DA EXPRESSAO COLORES MARCA MISTA
X MARCA NOMINATIVA. DISTINGUIBILIDADE SUFICIENTE.
NULIDADE DO ACORDAO. PREJUDICIALIDADE. PRIMAZIA DO
JULGAMENTO DO MERITO.

1. Acdo ajuizada em 5/5/2017. Recurso especial interposto em
26/6/2019. Autos conclusos a Relatora em 29/10/2020.

2. O propésito recursal, além de analisar eventual negativa de



prestacdo jurisdicional, € verificar a higidez do ato administrativo que
concedeu a marca YOPA COLORESa recorrente.

3. Prgudicialidade da alegacdo de negativa de prestagao jurisdicional,
tendo emvista o principio da primazia da decisio de mérito.

4. Para que fique configurada a violacéo de marca, € necessario que o
uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusido no
publico consumidor ou associacdo errénea, em preuizo ao titular
da(s) marca(s) supostamente infringida(s). Precedentes.

(...)

10. A smples circunstancia de os produtos nos quais utilizadas as
marcas em exame serem géneros da mesma natureza ndo faz presumir,
por s SO, que o consumidor venha a confundi-los ou considera-los como
de mesma origem. Precedentes.

11. Assm, diante do contexto dos autos, e a partir da interpretacéo
conferida a legidacéo de regéncia pela jurisprudéncia desta Corte,
impde-se concluir pela posshilidade de convivéncia das marcas em
confronto.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1924788/RJ, Rd. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS AC;AO DE NULIDADE DO
REGISTRO DA MARCA “ NATURACO” EM RAZAO DO REGISTRO
PREVIO DA MARCA “NATURA”, DE ALTO RENOME. ALEGADA
VIOLACAO DOS ARTS 489, § 1° IV E 1022, | E Il, DO CPC. NAO
OCORRENCIA. DISSDIO JURISPRUDENCIAL NAO
CONFIGURADO. ALEGADA VI OLAC;AO DO ART. 125 DA LPI. NAO
OCORRENCIA. INOPONIBILIDADE DO ALTO RENOME ASMARCAS
JA DEPOSTADAS QUANDO DE SEU RECONHECIMENTO.
ALEGADA VIOLACAO DO ART. 129 DA LPI. NAO OCORRENCIA.
DISIDIO JURISPRUDENCIAL NAO COMPROVADO. AUSENCIA DE
SMILITUDE FATICA. POSSBILIDADE DE CONVIVENCIA ENTRE
AS MARCAS MARCA ANTERIOR QUE NAO FOI REPRODUZIDA.
PRODUTOS E SERVICOS DIFERENTES AUSENCIA DE RISCO DE
CONFUSAO E DE AS)CIAQAO. IMPOSSBILIDADE DE REEXAME
DE FATOSE DE PROVAS SUMULA 7/STJ.

1. Inocorréncia de violacdo dos arts. 489, § 1° 1V, e 1.022, | e ll, do
CPC quando o acdrddo recorrido soluciona integralmente a lide,
julgando-a de forma clara e suficiente e explicitando suas razdes, ndo
havendo falar em negativa de prestacdo jurisdicional quando o
Tribunal apenas deixa de se manifestar sobre argumentos
manifestamente irrelevantes para a solucdo da controvérsia.



2. A decisdo administrativa do INPI, reconhecendo o alto renome de
uma marca, tem apenas efeitos prospectivos, segundo entendimento
reiterado desta Terceira Turma.

3. O alto renome de uma marca nao tem o condao de atingir as marcas
ja depositadas a data em que publicada a decisdo administrativa que o
reconheceu, salvo se 0 depositante tiver agido de ma-fe.

4. A regra do art. 129 da Lei de Propriedade Industrial n&o confere
protecdo irrestrita ao titular da marca registrada, mas uma protegdo
limitada as situagdes em que ha risco de confusio ou de associacdo
indevida entre marcas idénticas ou semelhantes para designar
produtos idénticos, semelhantes ou afins.

5. Caso concreto em que o Tribunal de origem entendeu ndo ter
ocorrido reprodugéo de marca anteriormente registrada, sendo
diferentes os produtos e servigos identificados pelas marcas em questdo
e, consequentemente, ndo havendo risco de confuséo ou de associacao.
6. Impossibilidade de reexame de fatos e de prova. Simula 7/STJ.

7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1893426/RJ, Rdl. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021)

Ocorre que, a partir da segunda década do Século XX, passou-se,
gradualmente, a apontar para mais uma finalidade da marca: a de servir de
instrumento de publicidade. Com a pratica conhecida como branding, a marca
deixou de sindizar apenas a origem comercial do produto, passando a veicular
valores, sensacdes e emogdes ao consumidor.

De instrumento de protecéo juridica contra uso indevido por terceiros, a
marca passou a ter evidenciado, cada vez mais, seu carater de ativo financeiro.
Passou-se a investir de forma crescente ndo apenas no produto ou nNo servico
em si, mas também — e principalmente — na propria construcdo da marca, que,
hoje, em n&o raros casos, pode representar 0 bem mais vaioso de uma
sociedade empresaria.

Passou-se a defender, assim, que a marca, especiamente aguela que
goza de elevado grau de reputacdo no mercado consumidor, deveria ser
protegida mesmo nos casos em que nao haja qualquer risco de confusdo ou de

associacdo indevida, isto € mesmo em segmentos mercadol0gicos



completamente distintos dagueles nos quais se encontra registrada.

Tratando-se, assim, de ativo financeiro de grande relevancia, os titulares
de marcas especiadmente conhecidas deveriam ter o direito de se proteger
contra qualquer uso que, independentemente de confusdo ou de associacéo,
viesse a diminuir seu poder e sua influéncia no mercado consumidor,
reduzindo-lhe o valor econdmico.

Conforme bem notado por Léio Denicoli Schmidt (in Marcas. aquisicéo,

exercicio e extingéo de direitos. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p.
139-140):

Quando a fama da marca se torna o real produto, €la atrai clientela
para qualquer mercadoria ou servico que identifique. 1sso faz com que o
padrdo normal de protecdo dos snais distintivos, limitado a seu ramo
de atividade, se torne inadequado para a tutela das marcas famosas. O
uso de uma marca famosa, mesmo em um produto ou servigo diverso
daquele no qual e€a se notabilizou, sempre criard na mente do
consumidor uma associagao com o produto ou servico original.

Nesse contexto, passou-se a falar em protecdo contra a diluicéo.

Il - Dadiluicao

Diluicdo, em Direito Marcério, é a perda gradua da forga distintiva de
determinado signo, que ocorre pelo uso, por terceiros, de signo idéntico para
designar produtos e servicos distintos dagueles iniciamente designados de
forma exclusiva pela marca registrada.

Conforme licdo de Dénis Borges Barbosa (in Protecéo das Marcas. uma

perspectiva semioldgica. 2. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 159):

Diluicdo, em sua acepcao técnica, seria o efeito de uso por terceiros,
no territério nacional e no ambito do comércio, fora do campo da
especialidade, de uma marca suficientemente notéria, de forma que o
seu valor informacional, denotativo ou conotativo, perdesse em
significagao.



Por definicdo, havera competicdo entre marcas no espago da sua
especialidade e, de forma menos precisa, ho ambito da afinidade.
Adotando a defini¢do que acabamos de propor, diluicdo é um efeito de
perda de distintividade diferencial, sem efeito necessariamente na
concorréncia.

Onde ndo ha competicdo, mesmo assm havera diluicdo quando a
habilidade de uma marca famosa (por exemplo, Rolex, relégios do luxo
com caracterigticas particulares de desenho e de desempenho propiciam
status aos seus usuarios) de criar uma rede cognitiva particular é
enfraquecida pelo fato de a mesma marca vir agora a ser associada
com uma outra marca de uma categoria fora da sua area de atuacao no
mercado de bens ou de servigos (por exemplo, denominar um chocolate
derolex).

Neste momento, para 0s consumidores, ainda que esteam cientes de
gque a marca usada no segundo contexto ndo corresponde a
imagemde-marca do titular da marca sénior — embora ndo haja
nenhuma confusdo — existe um enfraquecimento da distintividade da
marca famosa. (Grifou-se)

N&o se confunde com a vulgarizacdo, que ocorre quando determinada
marca, antes distintiva, se torna generica por ser utilizada como sinénimo do
proprio produto ou servico a que se refere. A vulgarizacéo € situacdo em que a
marca se torna vitima de sua propria fama, a exemplo do que ocorreu com a
marca Zipper, que passou a designar o proprio produto antes conhecido apenas
por fecho-eclair.

A diluicdo, por sua vez, ocorre quando terceiros passam a Uutilizar a
marca para produtos distintos, tornando cada vez menos exclusvo o uso do
signo, que — virtualmente — se dilui em melo a tantos outros usos, ainda que
n&o haja confusao.

E 0 caso, por exemplo, de determinada marca X que se tornou conhecida
por se referir a determinado refrigerante. Tempos depois, a marca X também
passa a ser utilizada, por terceiros, para designar artigos de papelaria, e depois,
por terceiros, para casa de espetéculos, para artigos para animais, € assim por

diante. A marca X, que antes remetia o consumidor direta e imediatamente a



refrigerantes, paulatinamente se torna referéncia de varias outras coisas, sendo
o refrigerante apenas uma delas.

Quanto menor o ambito de exclusividade, menor o valor econébmico da
marca. Além disso, quanto maior a fama atingida pelo signo, maior a sua
exposicdo a tentativas de aproveitamento parasit&rio, do que decorre a
necessidade de uma maior protecao.

A diluicdo foi objeto de estudo pela primeira vez em um famoso e
influente artigo publicado na Harvard Law Review em 1927, de autoria de
Frank Schechter, intitulado, em livre traducdo, “A Base Racional da Protecao
de Marca’. Nele, o autor defendia a idela de que a marca ndo € um mero
simbolo de reputacdo, mas, sim, o mais efetivo agente criador da reputacéo.

A marca, segundo €ele, é 0 que efetivamente vende produtos e servicos,
de modo que, quanto mais distintiva a marca, maior seu poder de venda. Por
esse motivo, 0 autor advogava que as marcas Unicas, isto €, as marcas de
grande reputacéo, deveriam gozar de protecdo contra a diluicdo, de modo a
salvaguardar aquilo que ele considerava a verdadeira funcdo da marca: a de

servir de veiculo de comunicagéo ao consumidor, por meio da publicidade.

11 - Dos tratados internacionais e da legislacdo comparada acerca

do tema

As marcas conhecidas ndo gozavam de protecdo especia na redacdo
origina da Convencéo de Paris para a Protecdo da Propriedade Industrial, de
1883.

Elas passaram a gozar de uma protecéo diferenciada apenas com o artigo
6bis, incluido na Conferéncia da Haia, em 1925. Essa previsdo, no entanto,

conferiu apenas uma excegao ao principio da territorialidade.



Segundo esse dispositivo, as marcas ja notoriamente conhecidas em
determinado Pais-Membro devem gozar de protecdo em seu territério, ainda
que nele ndo segjam registradas. Tal protegdo, conforme o proprio texto do
artigo, depende necessariamente da existéncia de confuso.

Como se vé& embora a Convencdo de Paris tenha imposto aos
Estados-Membros uma protecéo especial para marcas conhecidas, néo tratou
especificamente de diluicao.

O primeiro e Unico tratado multilateral em matéria de Propriedade
Intelectual a tratar sobre protecdo de marca para produtos ou servigos
diferentes ou ndo afins foi o Acordo TRIPS (ADPIC, na Sglaem portugés para
Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados
ao Comercio), firmado em 1994.

Seu art. 16(3) prevé que:

O disposto no Artigo 6bis da Convencdo de Paris (1967) aplicar-se-a,
mutatis mutandis, aos bens e servigos que ndo sgam similares aqueles
para 0s quais uma marca estgja registrada, desde que 0 uso dessa
marca, em relagdo aqueles bens e servicos, possa indicar uma conexao
entre aqueles bens e servicos e o titular da marca registrada e desde
gue sga provavel que esse uso prejudique os interesses do titular da
marca registrada. (Grifou-se)

Por meio desse dispositivo, impds-se aos Estados-Membros uma espécie
de protecéo contra diluicdo, garantida as marcas muito conhecidas (no original,
well-known trademarks, traduzido em portugués por marcas notoriamente
conhecidas).

O tratado ndo especificou quais os “interesses do titular da marca
registrada” seriam relevantes para fins de protecdo contra diluicdo. Tal
definicdo, assim, inseriu-se na margem de discricionariedade dos
Paises-Membros, uma vez que o Acordo TRIPS prevé apenas patamares

minimos de protecéo a propriedade intelectual.



Nos Estados Unidos, a Secéo 43(c) do Lanham Act, passou a prever,
desde 1996, a protecdo de marcas famosas contra a diluicdo. Segundo td
dispositivo, o titular de uma marca famosa tem direito a tutela inibitéria contra
terceiro que, depois que a marca anterior ficou conhecida, iniciou 0 uso de
marca ou de nome empresarial passivel de causar diluicdo, independentemente
de confuséo, de concorréncia ou de prejuizo econémico.

A despeito de se tratar de pais com tradicio de Common Law, a
legidacdo norte-americana previu especificamente — e em minlcias — 0 que
deve ser considerado marca famosa para fins de diluicao, elencando uma série
de requisitos, bem como predefinindo critérios que devem ser levados em
consideracéo quando do exame da diluicéo.

Dessa forma, delimitou-se de forma bastante significativa, dentro do
universo de marcas famosas, quais seriam aquelas que poderiam gozar dessa
protecéo especial, restringindo de forma notavel 0 ambito de sua aplicacéo.

A _protegdo contra diluicdo foi ainda mais limitada pela jurisprudéncia,

conforme ressaltado pelo ilustre Dénis Borges Barbosa (in Protecdo das

Marcas. uma perspectiva semiolégica. 2. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2017, p. 162):

O que viesse a sr uma marca famosa, na nova le, teve uma
elaboracdo dificil nos tribunais norte-americanos. No entanto, a
tendéncia jurisprudencial veio a entender que a tutela estabelecida
pelo legidador federal sO se estendeu aos casos extraordinarios,
aonde outro “remédio” néo € possivel, e somente as marcas realmente
notorias. (Grifou-se)

Na Europa, por sua vez, a Diretiva de Marcas, instrumento de
uniformizacdo da matéria entre os paises integrantes da Unido Europeia, prevé
uma protecdo especial a marca com reputacdo, ainda que os bens e servicos a
gue se referem sejam distintos ou ndo afins, quando o uso da marca posterior

puder representar vantagem injusta ou for prejudicial ao carater distintivo ou a



reputacao da marca.

Embora a regulamentacdo desse dispositivo fique a critério de cada
Estado-Membro, a Corte de Justica da Unido Europeia, no caso Chevy
(General Motors Corp v Yplon SA), estabeleceu algumas diretrizes. a marca
anterior deve ser conhecida de parcela significativa do publico consumidor dos
produtos ou servicos por ela designados, devendo ser examinados, no exame
da existéncia de diluicdo, varios outros fatores, como a fatia de mercado
ocupada pela marca, a intensidade, a extensdo geogréfica, a duracéo do uso da
marca, o investimento feito em sua promocao.

A definicdo de critérios a serem levados em conta no exame da diluicéo,
a par de uniformizar a sua aplicagdo no Direito Europeu, acabou também,
evidentemente, por limitar a extensdo do que deve ser considerado como

“marca com reputagao”.
IV - Da Legislacao Braslera

No Brasil, a protecdo especial @ marca famosa para produtos e servicos
diferentes ou ndo afins, se iniciou muito antes do Acordo TRIPS, no
Decreto-Lei n. 254/67.

O art. 83 do referido diploma, valendo-se do termo “marcas notorias’,
assim estabelecia:

Art. 83. Serd assegurada protecéo especial as marcas notorias no pais,
inclusve mediante oposigdes ou recursos  manifestados
tempestivamente pelo seu titular, atraves dos quais se impega o registro
de marca que as reproduza ou imite, no todo ou em parte, mesmo que
s destine a artigos ou servigos diferentes, desde que haja
possibilidade de confusdo quanto a origem de tais artigos ou servicos,
com prejuizo para a reputacdo da marca ou de seu titular, ou ainda do
Seu carater distintivo ou poder atrativo junto a clientela.

(Grifou-s2)



Tal dispositivo, embora exigisse a posshilidade de confusio, fazia
mencdo expressa — e de forma precursora —, ao fim especifico dessa protecéo
especid: evitar prejuizo a reputacdo da marca ou a perda de seu poder de
venda.

Conforme ressalta José Carlos Tinoco Soares (in Marcas Notoriamente

Conhecidas — Marcas de Alto Renome vs. Diluicdo. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2010, p. 464):

Ressalte-se que ndo obstante denominasse de “ marcas notérias’ ja
estabelecia_que a mesma seria protegida para “ artigos ou Servigos
diferentes’ quando houvesse prguizo para a Sua “reputacdo”, ou
enfraquecimento do seu carater distintivo (perda da distintividade).

Num simples, objetivo, claro e preciso Projeto ja se visumbrou,
respectivamente, a “marca de alto renome” com protecao ampla e
irrestrita, a perda da distintividade e do seu poder atrativo que nada
mais € do que a “diluicdo”. Projeto esse inteiramente aceito e que se
converteu em texto do Art. 83, do Decreto-Lel n. 254 de 28-02-1967,
segundo Cédigo da Propriedade Industrial.

Né&o padece a menor davida que o Brasil com esse preceito legal foi,
por sem davida o precursor da “ marca de alto renome” , como hoje se
encontra consolidada, posto que na oportunidade a impugnacdo de
pedido de registro de marca se fazia contra a “reproducdo ou a
imitacdo, no todo ou em parte”. Outro ponto que é de primordial
importancia, deve ser realcado, ou sgja, “ mesmo” que se destinasse a
assnalar “ artigos ou servicos DIFERENTES' .

Como se tal ndo bastasse e para esta espécie releve-se também o fato
ndo sO do projeto como também o texto legal deixar claro o que
poderia afetar a “ reputacao da marca’, ou de seu titular, e, ainda, “ do
seu cardter distintivo” ou “poder atrativo”. Vale acrescentar que
previu o instituto da diluicéo entre nés. (Grifou-se)

Essa finalidade de protecdo contra a diluicdo, ainda que de forma menos
explicita, foi reafirmada pelo Decreto-Lei n. 1.005/69. Da mesma forma
procedeu alLe n. 5.772/71, que, em seu art. 67, assim dispos.

Art. 67. A marca considerada notoria no Brasil, registrada nos térmos e
para os efeitos déste Codigo, tera assegurada protegdo especial, em
todas as classes, mantido registro préprio para impedir o de outra que a
reproduza ou imite, no todo ou em parte, desde que haja possibilidade
de confusdo quanto a origem dos produtos, mercadorias ou Sservicos,



ou ainda prejuizo para a reputacéo da marca. (Grifou-se)

A Le n. 9.279/96, atualmente em vigor, teve a missdo de incorporar ao
ordenamento juridico pétrio as obrigactes assumidas pelo Brasil no Acordo
TRIPS. No que diz respeito as marcas famosas, embora o Brasil ja tivesse
legidacdo compativel com as obrigacdes assumidas naquele tratado, houve uma
mudanca significativa no seu tratamento.

Antes tratadas apenas como “marcas notoérias’, as marcas famosas
passaram a compor dois grupos distintos. o das marcas notoriamente
conhecidas, que, nos termos do art. 6hbis(l) da Convencéo da Unido de Paris,
representam excecdo ao principio da territoridlidade, e o das marcas de alto
renome, gque, nos termos do art. 16(3) do Acordo TRIPS, excepcionam o
principio da especiaidade e garantem protecdo em segmentos mercadol 6gicos
distintos daqueles no qual registradas.

O art. 125 da LPI, assm, passou a prever, de forma sucinta:

Art. 125. A marca registrada no Brasil considerada de alto renome seré
assegurada protecdo especial, em todos os ramos de atividade.
(Grifou-se)

Desse breve apanhado historico, € possivel chegar a duas conclusfes:

1. Nédo h& qualquer tratado internacional que imponha ao Brasil o
compromisso de proteger marcas apenas famosas contra a diluicéo.
Como se viu, a Convencao da Uni&o de Paris ndo prevé nenhuma
espécie de protecdo contra a diluicdo, sendo que o acordo TRIPS a
impOe apenas quanto a marcas notoriamente conhecida (well-known
trademarks), a denotar um grau diferenciado de fama perante o
relevante setor do mercado consumidor.

2. No exercicio de sua soberania e dentro de sua liberdade de legidar, o
Brasil optou, mesmo antes do Acordo TRIPS, desde 1967, por

garantir protecéo especifica contra a diluicdo Unica e exclusivamente



para marcas que tenham alcangcado um grau diferenciado de
conhecimento pelo seu publico-avo, tal como posteriormente se fez,

por exemplo, nos Estados Unidos.

Portanto, a protecdo contra a diluicdo estd, no Brasil, umbilicamente
relacionada as marcas de ato renome: apenas a elas e em razéo delas foi criada
essa protecdo especial.

N&o é por outro motivo que as marcas de alto renome sdo justamente
definidas como aquelas que, em razdo de seu alto grau de fama, excepcionam o
principio da especialidade, 0 que € justamente a caracteristica que Ihes confere
protecéo contra a diluicéo.

Nao faz sentido, portanto, na sistemética do ordenamento juridico
brasileiro, a afirmacdo de que a protecdo contra a diluicéo poderia ser gozada
ndo apenas pelas marcas de ato renome, mas também por outras marcas
famosas.

Caso prevalecesse a tese defendida pela segunda recorrida e adotada no
acordao recorrido, a protecao em todos os ramos de atividade — que é o efeito
prético da protecdo contra diluigdo —, poderia ser gozada por qualquer marca
gue, diante da considerac&o subjetiva do julgador, apresentasse alguma fama, o
qgue faria do artigo 125 da LPI letra morta, tornando indtil também as
resolucdes e demais atos do INPI que prevéem o0s requisitos tecnicos
necessarios para que uma marca seja considerada de ato renome.

Com efeito, tanto na fundamentagdo da sentenca quanto na
fundamentacéo do acordao recorrido, 0 que se percebe é uma smples mencéo
ao fato de a marca da segunda recorrida ser “marca amplamente conhecida’,
ou “ter grande alcance popular” na data do julgamento, sem se ater a critérios
técnicos que, antes do reconhecimento do alto renome, devem ser levados em

consideracao pelo INPI.



Conforme entendimento assente deste Superior Tribunal, cabe apenas ao
INPI reconhecer que uma marca goza do status especial de alto renome. Isso €

0 gue se infere dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PRECEITO COMINATORIO C/C PERDAS E DANOS EMBARGOS DE
DECLARACAO. OMISSAO, CONTRADICAO OU OBSCURIDADE.
VIOLACAO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRENCIA.
PREQUESTIONAMENTO.  AUSENCIA.  SUMULA  211/STJ.
DEFICIENTE FUNDAMENTACAO DO RECURSD. SUMULA
284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS SUMULA 7/STJ.
FUNDAMENTO DO ACORDAO NAO IMPUGNADO. SUMULA
283/STF. HARMONIA ENTRE- O ACORDAO RECORRIDO E A
JURISPRUDENCIA DO STJ.

1. Devidamente analisadas e discutidas as questbes de merito, e
fundamentado corretamente o acérdao recorrido, de modo a esgotar a
prestacdo jurisdicional, ndo ha que sefalar emviolagdo do art.

1022 do CPC/15.

2. A auséncia de decisdo acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, ndo obstante a oposicao de embargos de declaracéo, impede o
conhecimento do recurso especial.

3. A deficiente fundamentacdo do recurso especial obsta 0 seu
conhecimento.

4. Alterar o0 decidido no acordao impugnado, no tocante a
desnecessidade de prova suplementar, auséncia de associacao/confusio
de consumidores e colidéncia de marcas, exige o reexame de fatos e
provas, procedimento gque € vedado pela Simula 7/STJ.

5. A existéncia de fundamento do acdrddo recorrido ndo impugnado
guando suficiente para a manutencdo de suas conclusdes impede a
apreciacao do recurso especial.

6. " A marca de alto renome, que, fazendo excegcdo ao principio da
especificidade, impde o prévio registro e a declaracdo do INPI de
notoriedade e goza de protecéo em todos os ramos de atividade, tal
como previsto no art. 125 daLei n. 9.279/96."

7. Agravo interno nao provido.

(Agint no REsp 1801873/SP, Re. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA DE
ALTO RENOME. NAO RECONHECIMENTO. ATRIBUICOES TIPICAS
DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI.
CONTROLE DO PODER JUDICIARIO. MERITO ADMINISTRATIVO.



IMPOSS BILIDADE. PRINCIPIO DA SEPARACAO DOSPODERES

1. Cinge-se a controvérsia a analisar se a marca da recorrente
enquadra-se na categoria normativa denomnada de marca de alto
renome, conforme amparada pelo artigo 125 da Lel n°® 9.279/1996.

2. Na hipotese, os seguintes fatos sdo incontroversos. € notorio o
prestigio da marca Omega na fabricacdo mundial de relégios e a
empresa recorrida situa-se no ramo local de mévels, ndo havendo risco
de causar confusdo ou associagdo com marca recorrente.

3. A ingéncia ordinaria concluiu: a) que a recorrente ndo faz jus a
protecdo marcaria em todos os ramos de atividade;, b) que o signo
Omega ndo pode ser consderado uma excecdo ao principio da
especialidade a ponto de impedir que terceiros facam uso dele e €) que o
signo em andlise € uma marca fraca, insuscetivel da deferéncia legal
insculpida no artigo 125 da Lei n° 9.279/1996.

4. O Poder Judiciario ndo pode substituir o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial - INPI na sua funcéo administrativa tipica de
avaliar o atendimento aos critérios normativos essenciais a
caracterizacéo do alto renome de uma marca, haja vista o principio
da separagao dos poderes. Precedentes do STJ.

5. No caso concreto, o INPI indeferiu a qualificacdo juridica de alto
renome (artigo 125 da Lel n° 9.279/1996) a marca Omega.

6. Recurso especial nao provido.

(REsp 1124613/RJ, Rd. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 08/09/2015)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
EMPRESARIAL. MARCA. MARCA DE ALTO RENOME. ATRIBUICAO
DOINPI.

1.- Na linha dos precedentes desta Corte, cabe ao I nstituto Nacional
de Propriedade I ndustrial - INPI e ndo ao Poder Judiciario examinar
se determinada marca atende aos requisitos para se qualificar como
"marca de alto renome’ e assm, na forma do artigo 125 da LPI,
excepcionar o principio da especialidade para desfrutar de protecdo
em todas as classes.

2.- Nessa seara, 0 Poder Judiciario somente pode ser chamado a
interver como instancia de controle da atividade administrativa do
INPI.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1165653/RJ, Rd. Ministro SDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 02/10/2013)

Portanto, também a jurisprudéncia deste Superior Tribunal seria



evidentemente subvertida caso se entendesse que nao apenas as marcas de ato
renome, mas toda e qualquer outra marca que apresentasse certa fama poderia
gozar da protec&o contra diluicao.

A sentenca e o acordéo recorrido basearam-se na chamada “teoria da
diluicdo” e no art. 130, Ill, da LPI, que, segundo afirmaram, seria a
positivacéo da protecdo contra a diluicéo no Direito Brasileiro.

Ocorre que ndo ha propriamente — a0 menos ndo atuamente — uma
“teoria da diluicdo”. A diluicdo, enquanto teoria, foi defendida, como ja
afirmado, por Frank Schechter ha mais de cem anos. De |a para ca, passou-se
a reconhecer, no Direito Marcario, a diluicd como fendmeno existente e
verificavel, contra 0 qual, no entanto, apenas ha protecdo especifica garantida
as marcas que atinjam determinado grau de reconhecimento perante o publico
consumidor.

N&o atingidos os requisitos minimos exigidos pelo ordenamento juridico
para protecao em todos os ramos de atividade (reconhecimento de alto renome
pelo INPI), ndo ha falar em “teoria da diluicdo” para estender indevida e
indistintamente essa protecdo, de carater excepcional, a marcas que néo sejam
de alto renome.

Tampouco o art. 130, I, da LPI garante a possibilidade de protecdo
contra a diluicdo fora do ambito do art. 125 da LPI. Tal dispositivo garante ao
titular da marca e também ao depositante o direito de zelar pela sua integridade
material ou reputacéo.

Tal dispositivo legd se aplica, de forma irrestrita, a todo e qualquer titular
de marca, ainda que ndo goze de fama notavel, e mesmo ao depositante, ou
seja, mesmo que a marca ainda ndo tenha sido concedida. Essa norma,
portanto, n&o pode ser interpretada como garantia contra a diluicao.

Em verdade, ela apenas estabelece o direito de proteger a marca e de



reclamar indenizagdo, inclusive por danos morais, contra usos que, a par de
causarem confusdo no mercado consumidor, tém o conddo de interferir na
propria identidade da marca, seja aterando a qualidade dos produtos ou
servicos por ela designados, seja relacionando-os com produtos que poderiam
ser considerados, por exemplo, imorais.

Com efeito, a doutrina especializada (Dannemann, Siemsen, Bigler &

Ipanema Moreira. Propriedade Intelectual no Brasil. Rio de Janeiro: PVDI

Design, 2000, p. 269), ao comentar o art. 130 da LPI, assm afirma:

Além do direito de exclusividade, nos termos do art. 129, o registro
ainda confere ao seu titular o direito de ceder, licenciar e zdlar pela
integridade material e pela reputagdo da marca, dando destaque a
importancia da marca no patrimbnio do seu titular e por
conseguéncia, legitimando a indenizacéo por dano moral decorrente
da violagéo e do uso indevido por terceiro. (Grifou-se)

Sendo assim, diferentemente do quanto afirmado na sentenca, a
positivacéo, no direito brasileiro, da protecdo aos titulares de marcas contra sua
diluicBo n&o se encontra no art. 130, |11, mas, sim, no art. 125 da L PI, estando
restrita as marcas consideradas de ato renome.

Vaho-me, mais uma vez, da licdo de Dénis Barbosa, que bem
identificou a origem da confusdo causada pela interpretacdo adotada na

sentenca e no acordéo recorrido (in Protecdo das Marcas. uma perspectiva

semioldgica. 2. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 163-164):

Tem-se proposto que a base para protecao contra a diluicdo de marcas
sem alto renome seria 0 seguinte dispositivo do CP1/96:

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante € ainda assegurado
o direito de:
(...) Il — zelar pela sua integridade material ou reputacao.

Felipe Fonteles propugna que essa protecdo se faca a despeito da
inexisténcia de Extravasamento do simbolo, apoiando-se na
jurisprudéncia estadual americana. A introducéo do conceito, em 1995,



na le federal de marcas americana colocou, porém, como exigéncia
capital da protecdo o alto renome da marca a ser protegida.

Uma ponderacéo final € de que a diluicdo é um processo que pode ser
iniciado pelo proprio titular, ao alargar o escopo da marca, de forma a
projetar o alcance de sua exclusividade, por uso ativo, em atividades
além do ambito de diluicdo. Questiona-se se, em tal caso, o titular
poderia suscitar diluicdo deterceiros.

Entendo que a protecéo da diluicdo — como efeito além dos lindes da
especialidade e afinidade — se faz, en direito brasileiro, nos limites do
art. 125 do CPI/96, com as ponderacdes acima feitas. As razdes para
recusar essa constru¢éo importada, além da smples politica publica
da lei federal americana, sGo as mesmas ja indicadas para a protecéo
incondicional da marca de alto renome, e com maior razao ainda.

Portanto, considerando que, a época do depdsito da marca dos
recorrentes, a marca da segunda recorrida ainda ndo gozava do status de alto
renome, ela ndo poderia impedir 0 Seu registro na classe na classe 25:10, para
designar roupas e acessorios do vestuario comum, razdo pela qual deve ser
julgado procedente o pedido velculado na presente acéo.

Ressalto, por fim, que a segunda recorrida pode buscar protegéo contra
eventual ato de concorréncia desleal que venha a ser concretamente praticado
pelos recorrentes. N& pode haver, no entanto, uma presungéo ex ante de
mafé, a impedir o préprio registro da marca depositada em segmento
mercadol 6gico completamente distinto.

No caso, ndo ha sequer indicios de mafé, sendo que os recorrentes
demonstraram que, além utilizarem a marca ha mais de 30 anos, ela tem por
origem o proprio nome da cidade (Perdigdo/MG) na qual sdo fabricados seus
produtos.

Ante o0 exposto, dou provimento ao recurso especial para julgar
procedentes os pedidos veiculados na peticéo inicial para reconhecer a
nulidade do ato do INPI que indeferiu o pedido de registro n. 819164119
da marca Perdigéo na classe 25:10 para designar roupas e acessorios do

vestuario comum, determinando a retomada do processo administrativo,



a fim de que sga reexaminado o pedido, sem que se considere o alto
renome concedido posteriormente e tampouco eventual fama da marca
da segunda recorrida.

Condeno cada um dos recorridos a0 pagamento de metade das custas

processuais e dos honorarios advocaticios, que ora fixo em 20% sobre o valor

atualizado da causa.

E o voto.



CERTIDAO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Numero Registro: 2017/0297188-0 PROCESSO ELETRONICO REsp 1.787.676 / RJ

Numeros Origem: 00140443520124025101 2012.51.01.014044-0 201251010140440
PAUTA: 24/08/2021 JULGADO: 24/08/2021

Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Presidente da Sessdo
Exmo. Sr. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Subprocurador-Geral da Republica
Exmo. Sr. Dr. OSNIR BELICE

Secretéria

Beda MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUACAO

RECORRENTE . ANTONIO APARECIDO FERREIRA

RECORRENTE : HANFER IND/ COM/ CALCADOSLTDA

ADVOGADOS : EDUARDO LIVIODAIMOND - MG119376

CARLOSHENRIQUELIVIO DAIMOND - MG114969
WALQUIRIA DEPAULA SANTANA - MG142849
ALINE GABRIELY RIBEIRO DIAS EOUTRO(S) - MG165528

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RECORRIDO : BRFSA.

ADVOGADO : RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - SP235654

ADVOGADOS : RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA MARTINS - SP291997
FABIO FERRAZ DE ARRUDA LEME - SP231332

INTERES. . PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S/A

ADVOGADO . DIOGODIASDA SILVA EOUTRO(S) - SP167335A

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATERIAS DE DIREITO PUBLICO - Atos
Administrativos - Registro de Marcas, Patentes ou | nvencdes

SUSTENTACAO ORAL

Dr. EDUARDO LIVIO DAIMOND, pda parte RECORRENTE: ANTONIO APARECIDO
FERREIRA e Outro
Dr. FABIO FERRAZ DE ARRUDA LEME, pela parte RECORRIDA: BRF S.A.

CERTIDAO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, a0 apreciar 0 processo em epigrafe na
sessdo redlizada nesta data, proferiu a seguinte decisao:

Apbs o voto do Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, dando provimento ao recurso
especial, pediu vista o Sr. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva. Aguardam os Srs. Ministros Marco



Aurdlio Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy Andrighi.

Documento: 2088962 - Inteiro Teor do Acérdao - Site certificado - DJe: 21/09/2021 Pagina 37 de 7



RECURSO ESPECIAL N° 1.787.676 - RJ (2017/0297188-0)

RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
RECORRENTE . ANTONIO APARECIDO FERREIRA
RECORRENTE : HANFER IND/ COM/ CALCADOS LTDA
ADVOGADOS . EDUARDO LIVIO DAIMOND - MG119376

CARLOS HENRIQUE LIVIO DAIMOND - MG114969
WALQUIRIA DE PAULA SANTANA - MG142849
ALINE GABRIELY RIBEIRO DIAS E OUTRO(S) - MG165528

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RECORRIDO . BRF S.A.

ADVOGADO - RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - SP235654

ADVOGADOS : RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA MARTINS - SP291997
FABIO FERRAZ DE ARRUDA LEME - SP231332

INTERES. . PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S/A

ADVOGADO : DIOGO DIAS DA SILVA E OUTRO(S) - SP167335A

VOTO-VISTA

Q EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BOAS CUEVA: Na origem, ANTONIO
APARECIDO FERREIRA e HANFER INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA. ajuizaram
acao declaratéria de nulidade de ato administrativo, com pedido de tutela antecipada, contra o
INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL — INPI e BRF - BRASIL FOODS S.A. em
virtude do indeferimento do registro da marca “Perdigdo” depositado pelo primeiro autor no ano
de 1996.

Como substrato fatico do pedido de nulidade do ato administrativo que indeferiu o
registro da marca, 0s autores alegam, em sintese, que sdo fabricantes e comerciantes de
calcados desde o ano de 1990, quando passaram a adotar a expressao “Perdigdo” para
designar seus produtos, especificamente botinas de couro, nome escolhido porque tem sua
sede na cidade mineira de Perdigdo, cujo nome homenageia o bandeirante Perdigdo Pereira.
Ressaltam que estdo no mercado ha mais de 20 (vinte) anos, sempre respeitando as boas
praticas concorrenciais e que requereram o registro de sua marca em 1996, época em que a

marca da recorrida ainda nao tinha sido considerada de alto renome.

A sentenca julgou improcedente o pedido. Naquela ocasido, o Juizo de primeiro

grau apresentou a seguinte fundamentacéo:

“(...)

Diante do que foi acima explicitado, entendo que a situacdo posta
nos presentes autos subsume-se a modalidade de diluicdo denominada
ofuscacdo, tendo em vista que, de fato, o uso do termo PERDIGAO para
identificar produtos de fontes diversas, ainda que pertencentes a segmentos
mercadologicos distintos, pode vir a violar a integridade material da marca
consolidada, e amplamente conhecida, de titularidade da parte autora, mormente
se sopesados os graus de distintividade e de notoriedade da marca PERDIGAO



pertencente aos demandantes.

(...)

Com base nos fundamentos expostos, pois, julgo acertada a
decisdo administrativa do INPI que concluiu pelo indeferimento do pedido de
registro da parte autora, ndo havendo como ser acolhida, portanto, a pretensao
ora deduzida” (fls. 1.327/1.328, e-STJ).

Contra o comando sentencial, os autoras interpuseram apelacéo, tendo o Orgéo

Colegiado, por maioria, negado provimento ao recurso em acérddo assim ementado:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL — PERDIGAO — NOTORIEDADE DA MARCA —
SEGMENTOS DISTINTOS — TEORIA DA DILUICAO — COLIDENCIA

- Insurge-se a parte autora contra a sentenca proferida nos autos da acédo
ordindria que move em face de BRF — BRASIL FOODS S/A, sucessora da
PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S/A e do INPI — Instituto Nacional de Propriedade
Industrial, visando a declaracdo de nulidade do ato de indeferimento, pela
autarquia ré, do registro n° 819164119, para a marca mista PERDIGAO, na
classe 25:10 [25 — Roupas e acessorios do vestuario em geral e artigos de
viagem; 10- Roupas e acessorios do vestuario em geral e artigos de viagem; 10 —
Roupas e acessorios do vestuario de uso comum].

- Apesar de as empresas litigantes terem as suas atividades em segmentos
distintos de mercado, ndo € o caso de aplicar-se o principio da especialidade a
presente hipétese, de forma a possibilitar a coexisténcia das marcas, tendo em
vista a notoriedade da marca PERDIGAO da Apelada, ainda que ndo conste como
marca de alto renome.

- A Teoria da Diluicdo consiste em proteger o titular contra o enfraquecimento
progressivo do poder distintivo de sua marca, principalmente marcas que
ostentam alto grau de reconhecimento ou que sejam muito criativas, como é o
caso dos autos.

- A protecgéo diferenciada de marcas comuns se justifica, no presente caso, tendo
em vista o risco de, ao nao fazé-lo, decorrer aproveitamento parasitario pela
marca posteriormente depositada, e consequente enriquecimento sem causa,
além da diluicho da marca famosa. Teoria da Diluigdo. Precedentes
jurisprudenciais.

- Apelacéao desprovida” (fl. 1.444, e-STJ).

Os subsequentes embargos de declaracdo foram acolhidos somente para reduzir
0s honorarios advocaticios de sucumbéncia para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa.

Dai a interposicdo do recurso especial ora em exame no qual os recorrentes

apontam, além de dissidio jurisprudencial, violacao do artigo 125 da Lei n°® 9.279/1996.

Afirmam que na data em que requerido o registro da marca Perdigdo para o ramo
de calcados, a marca da segunda recorrida ndo era considerada de alto renome. Assim, deveria

ter sido considerado o principio da especialidade na analise do pedido.

Salientam ndo ser possivel falar em ma-fé ou aproveitamento parasitario se o



nome Perdigéo se refere a cidade na qual iniciaram seus negécios, sendo o local de sua sede.

Ressaltam que as marcas convivem ha mais de duas décadas, identificando
produtos absolutamente inconfundiveis. Consideram que a notoriedade da marca da segunda
recorrida é setorial, condicionada ao ramo de alimentos, ndo sendo possivel falar em

aproveitamento parasitario quando sua atuacgao se limita a industria calgadista.

Lembram que as marcas que ndo possuem o atributo de alto renome tém sua
exclusividade restrita a determinado nicho de mercado. Alegam, ademais, que o fator “confusao”
se impBe como requisito de andlise da viabilidade de um registro, sendo que, na hipdtese, os

produtos ndo detém afinidade, ndo existindo nem sequer concorréncia entre eles.

Fazem referéncia tanto ao voto vencido quanto ao parecer do Ministério Publico
gue destacaram a impossibilidade de afastar a incidéncia do principio da especialidade no caso

em analise.

Defendem, ainda, que a teoria da diluicdo ndo tem o conddo de afastar o artigo
125 da Lei de Propriedade Industrial. Ademais, segundo entendem, referida teoria deve ser

harmonizada com o principio da especialidade das marcas.

Apontam a existéncia de dissidio jurisprudencial em relacgdo ao REsp n°
1.232.658/SP, 'da relatoria da Ministra Nancy Andrighi e ao REsp n° 1.124.613/RJ, desta

relatoria.

Requerem o provimento do recurso especial para que seja declarada a nulidade
do ato administrativo do INPI que indeferiu o pedido de registro da marca “Perdigdo” na classe
25:10.

Foram apresentadas contrarrazbes pela BRF - Brasil Foods S.A. (fls.
1.539/1.564, e-STJ) e pelo INPI (fls. 1.565/1.567, e-STJ).

Levado o feito a julgamento, pela egrégia Terceira Turma, em 24.8.2021, ap0s a
prolagéo do voto do relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, dando provimento ao recurso

especial, pedi vista dos autos e ora apresento meu voto.
E o relatorio.

Cinge-se a controvérsia a definir (i) se uma marca que ndo é de alto renome, mas
apenas famosa, pode ter sua exclusividade estendida para além do seu ramo de atividade,

afastando-se a incidéncia do principio da especialidade e (ii) se a teoria da diluicdo pode ser



aplicada fora do &mbito de incidéncia do artigo 125 da LPI.

No laborioso voto que apresentou a esta Turma julgadora na sessdo de
24.8.2021, o relator do feito, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, concluiu que: (i) a decisdo
administrativa que concede o alto renome tem efeitos prospectivos, ndo podendo retroagir para
atingir marcas ja depositadas a época de seu reconhecimento, (i) a marca Perdigdo da
segunda recorrida ndo poderia impedir o registro da marca dos recorrentes com fundamento no
alto renome, (iii) a possibilidade de confusdo ou de associacdo é pedra de toque do Direito
Marcario, servindo de limite ao exercicio do direito de exclusividade conferido ao titular de marca
registrada, (iv) com o decorrer do tempo a marca se tornou um ativo financeiro de grande
relevancia, passando-se a defender que mereceria prote¢éo ainda que ndo houvesse risco de
confusdo ou associagao indevida, isto €, mesmo em segmentos mercadoldgicos distintos
daqueles nos quais foi registrada, merecendo protecdo contra a diluicdo, (v) a diluicdo ocorre
guando terceiros passam a utilizar a marca para produtos distintos, tornando cada vez menos
exclusivo o uso do signo, que se dilui em meio a tantos outros, ainda que néo haja confuséo,
(vi) a Lei n° 9.279/1996 trouxe significativa mudanga no tratamento das marcas famosas,
passando a dividi-las em 2 (dois) grupos, as marcas notoriamente conhecidas e as marcas de
alto renome, (vii) as marcas de alto renome excepcionam o principio da especialidade e
garantem protecdo em segmentos mercadologicos distintos, (viii) inexiste tratado internacional
gue imponha ao Brasil o compromisso.de proteger marcas apenas famosas contra a diluicéo,
(ix) o Brasil optou por garantir protecao especifica contra diluicdo Unica e exclusivamente para
marcas que tenham alcancado um grau diferenciado de conhecimento pelo seu publico-alvo,
isto é, as marcas de alto renome, (x) as marcas de alto renome sado definidas como aquelas
que, em razdo de seu alto grau de fama, excepcionam o principio da especialidade, que é
justamente o que lhes confere protecdo contra a diluicdo, (xi) a adocdo da tese de que as
marcas famosas também mereceriam protecdo em todos os ramos de atividade implicaria em
entregar a consideracdo subjetiva do julgador quais seriam as marcas beneficiadas, fazendo
letra morta o artigo 125 da LPI, além de substituir o INPI em sua fungdo tipica, (xii) o artigo 130,
lll, da LPI se aplica a todas as marcas indistintamente, ndo podendo ser interpretado como
garantia contra a diluicdo, (xiii) a protecdo das marcas contra sua diluicdo, no direito brasileiro,
esta restrita as marcas consideradas de alto renome, e (xiv) a marca da segunda recorrida néo
poderia impedir o registro da marca dos recorrentes, pois a época do depdésito, ainda néo

gozava do status de alto renome.

Com tais consideragdes, sua Exceléncia votou por dar provimento ao recurso

especial para reconhecer a nulidade do ato do INPI que indeferiu o pedido de registro n°



819164119 da marca Perdigdo na classe 25:10, determinando a retomada do processo
administrativo para que seja reexaminado o pedido sem que se considere o0 alto renome

concedido posteriormente ou a eventual fama da marca da segunda recorrida.

Adiro ao bem langcado voto do ilustre Relator, ao qual acrescento algumas breves

consideracdes.

A percepcdo de que as marcas famosas agregam valor aos produtos,
tornando-os mais desejaveis, desencadeou a busca de um fundamento legal que ampliasse sua
protecdo para além de seu segmento de mercado, impedindo seu uso mesmo em produtos e

servicos nao afins.

A questdo ndo era simples, pois nessas hipoteses mostrava-se dificil justificar a
repressdo do uso da marca em um produto que nem sequer fazia concorréncia com o da marca

famosa.

Explica Lelio Denicole Schmidt:

“(..)

Quando o contrafator reproduzia uma marca famosa em ramo de
atividade totalmente diverso e sem correlagdo alguma com o segmento explorado
pelo legitimo titular, a auséncia de uma relagcdo direta de concorréncia criava
dificuldades a repressédo da conduta. Como comprovar que a hipotética venda de
calgcados COCA-COLA teria desviado deslealmente a clientela de refrigerantes?
Como ressaltado na Conferéncia de Lisboa para revisdo da Convencdo da Unido
de Paris:

[...] todo mundo esta de acordo em considerar que aquele que tira

proveito do renome de marca reputada, mesmo se ele ndo €

concorrente do titular desta, comete qualquer coisa de ilicito,
pois seu proceder constitui um ato de natureza parasitaria.

A vagueza da expressao 'qualquer coisa de ilicito' mostrava o
problema de conseguir enquadrar a conduta numa figura especifica”. (A
distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarizacao e teoria da distancia.
Séo Paulo: Saraiva, 2013, e-book — grifou-se).

A solucdo passou pela compreensdo de que 0 uso de uma marca famosa em
inimeros outros produtos, ainda que nao semelhantes, acarreta a perda de sua forca perante o
consumidor, quebrando a referéncia automatica que ele faz ao entrar em contato com ela ou
criando associa¢bes com valores indesejados. E o que se passou a chamar de diluicdo, que
pode ser assim resumida:
“(...)
Na esteira deste raciocinio, SCHETCHER (1970) considerava que o

ponto primordial a ser ponderado quando se fala das protecbes a serem
garantidas pelo sistema marcario € a necessidade de 'preservacdo da unicidade'



da marca, o que nada mais é do que a no¢do da presenca Unica e singular
daquela marca no mercado (PATTISHALL, 1977), o que permite ao consumidor
atrelar a marca a sua origem correta, de forma imediata, dado o forte cunho
informacional que o sinal carrega. A unicidade da marca, portanto, seria o fator
determinante que torna possivel atingir a mente do publico no seu nivel mais
profundo, com o fito de cumprir o seu desejado poder de atracdo e venda em
decorréncia do magnetismo que esta exerce no consumidor.

Com base nestas premissas € que 0 uso indevido de marcas
idénticas ou similares aquelas com grande reputacdo por outras empresas,
concorrentes ou nao, pode levar a ofuscacdo ou maculacdo da marca. A
ofuscacédo ocorre quando ha uma diminuigdo no carater distintivo e na percepgao
do publico quanto a unicidade da marca no mercado, enquanto que a maculacao
toma forma quando a marca famosa passa a ser associada com valores
denegritérios ou indesejados” (Braga, Samantha Bancroft Vianna. Um histérico
sobre a expansao dos direitos de marca: diluicdo, trade dress e merchandising in:
Revista da ABPI; n® 144, Set/Out de 2016, pags. 26/27)

Constatado o fendbmeno da diluigdo, as marcas famosas passaram a usufruir de

protecao legal ampliada em diversos paises, ainda que em graus diversos.

No Brasil, essa tutela especial esta prevista no artigo 125 da LPI que garante as
marcas consideradas de alto renome prote¢cdo especial em todos os ramos de atividade,

afastando-se o principio da especialidade, um dos pilares da protecdo marcaria.

A lei, porém, além de n&o conter uma definicdo, também néo esclareceu a forma

pela qual a marca alcancaria o status de alto renome.

Essa situagdo fez nascer, inicialmente, duas correntes de pensamento, uma
defendendo que o reconhecimento do alto renome dependeria de um procedimento prévio junto
ao INPI que, para tanto, iria estabelecer critérios, cujo atendimento caberia ao titular da marca
comprovar e outra, segundo a qual, bastava que o consumidor identificasse na marca uma
relacdo de qualidade dos produtos e servigos, sendo desnecessérios qualquer tipo de prova ou

procedimento especial.

Prevaleceu a primeira corrente, tendo o INPI definido os critérios para aferir a
notoriedade da marca e lhe conferir a qualificacdo de alto renome, 0 que ocorreu com a edi¢cdo
das Resolugfes n°s 110/2004, 121/2005 e 107/2013 (alterada pela Resolugdo n® 172/2016).

As duas primeiras resolucdes sofreram severas criticas, pois apenas permitiam o
reconhecimento do alto renome como matéria de defesa, incidentalmente.

Diante disso diversas a¢des foram propostas perante o Poder Judiciario para que
fosse declarado o alto renome, ocasido em que esta Corte, no julgamento do REsp n°

1.162.281/RJ, concluiu que o detentor da marca tem direito a obter a declaracdo de que sua



marca é de alto renome, sob pena de ter apenas um direito em tese, cabendo exclusivamente
ao INPI a analise do mérito administrativo, ainda que sujeito a controle posterior do Poder
Judiciario. Destaca-se o seguinte trecho do voto condutor do ac6rddo da lavra da Ministra
Nancy Andrighi:

“(...)

A questdo, porém, ndo se encerra ai. Ainda que uma
determinada marca seja de alto renome, até que haja uma declaracao oficial
nesse sentido, essa condicdo serd ostentada apenas em tese. Dessa forma,
mesmo gue exista certo consenso de mercado acerca do alto renome, este
atributo depende da confirmacdo daquele a quem foi conferido o poder de
disciplinar a propriedade industrial no Brasil, declaracdo essa que se
constitui num direito do titular, inerente ao direito constitucional de
protecdo integral da marca, ndo apenas para que ele tenha a certeza de que
sua marca de fato possui essa peculiaridade, mas sobretudo porque ele pode — e
deve — atuar preventivamente no sentido de preservar e proteger o seu
patriménio intangivel, sendo despropositado pensar que o interesse de agir
somente ira surgir com a efetiva viola¢éo.” (grifou-se)

Vem, entdo, a Resolucdo n° 107/2013, estabelecendo um procedimento
autbnomo para a anotacdo do status de alto renome de marcas registradas. De acordo com a
norma, reconhecido o alto renome, essa condi¢do sera anotada no registro da marca, tendo
validade pelo periodo de 10 (dez) anos, com efeitos a partir da publicacdo, sendo aplicaveis as

impugnacdes pendentes de decisao.

Observa-se que a protegdo obtida é de carater objetivo, isto é, ha uma presuncéo
legal de que o registro de marca idéntica causaria dano ao titular da marca de alto renome, sem

haver necessidade de que se prove a dilui¢ao.

A guestdo que se pOe a debate, entdo, € definir se a Unica forma de as marcas
alcancarem a protecdo contra a diluicdo seria obter o status de alto renome perante o INPI ou
se, com fundamento no artigo 130, lll, da LPI, que garante ao titular zelar pela integridade
material ou reputacdo da marca, seria possivel obter tal protecdo para outras marcas com

diferentes graus de distintividade e fama.

A doutrina assim coloca a questao:

“(..)
Para autores como CABRAL (2002), CORREA (2009) e MILROT

(2009), a teoria da diluicéo teria sido recepcionada pelo artigo 130, inciso lll, da
Lei n°® 9.279/1996, o qual prevé que seria assegurado ao titular ou depositante o
'direito de zelar pela sua integridade material ou reputacdo’, sendo a integridade
um aspecto relacionado a distintividade e unicidade da marca — devendo-se evitar
0 seu enfraquecimento ou, na pior das hip6teses, sua degenerescéncia —
enquanto que a reputacao estaria ameacada por possiveis atos denegritérios do



sinal que, de certa forma, estéo relacionados com o blurring e o tarnishment,
respectivamente, previstos no regramento norte-americano.

Na visdo dos referidos autores, a aplicabilidade da teoria da
diluicdo esta vinculada a afericdo do grau de distintividade e/ou fama do sinal
relevante, se prestando a socorrer tanto marcas relativamente famosas como
aquelas de alto renome e, logo, dependeria do titular o estabelecimento destas
condi¢Bes em sede probatoria e das circunstancias relevantes caso a caso.

(...)
Em linha oposta, autores como BARBOSA (2006) entendem que a
diluicdo seria verdadeiramente respaldada pelo art. 125, o qual prevé a
protecdo para as marcas de alto renome, Unica hipdtese em que permitiria a
flexibilizacdo do principio da especialidade, o que inexoravelmente indica o
seu alinhamento com a posicdo mais rigorosa de que a teoria da diluicdo
apenas poderia socorrer marcas que tenham tal status formalmente
reconhecido pelo INPI, ou seja, em nimero bem mais limitado de hipo6teses.
Descarta-se aqui, pois, que a aplicacéo da teoria da diluicdo deveria ser avaliada
conforme o espectro de distintividade e/ou fama do sinal” (Braga, Samantha
Bancroft Vianna. Um histérico sobre a expansdo dos direitos de marca: diluigéo,
trade dress e merchandising in: Revista da ABPI, n® 144, Set/Out de 2016, péags.
26/27)
Em dltima analise, a questdo passa pela opcdo de adotar a teoria da diluicdo em
um reduzido nimero de casos, isto €, para as marcas que possuem ndo apenas um alto grau de
distintividade, mas também fama excepcional (alto renome) ou se outros graus de

distintividade/fama poderiam ser objeto de protecao.

Em famoso julgado do Tribunal Regional Federal da 22 Regido, multicitado pela
doutrina e reproduzido na sentenca de 1° grau, afirmou-se que o artigo 130, I, da LPI
positivava no direito brasileiro a protecdo dos titulares de marcas contra sua diluicdo.
Registrou-se que, na hipétese de a marca ser famosa e/ou muito criativa, deveria ser aplicada a
teoria da diluicdo em detrimento da teoria da distancia, concluindo-se que, naquele caso, era
nitida a possibilidade de diluicdo do signo da autora, “ao ser obrigado a conviver com outros
gue partem do mesmo conceito, atuando em classe semelhante ou afim” (fl. 1.326, e-STJ —

grifou-se).

A dificuldade em adotar esse entendimento, especialmente quando nao se esta
diante de atuacao em classes semelhantes, é a falta de parametros para: (i) mensurar conceitos
como reputacdo e goodwill, (i) definir se deve ser afastado o principio da especialidade no caso
concreto, e (iii) verificar se o ato de terceiro impugnado pode vir a abalar a distintividade e a
boa fama do sinal marcario, indicando um comportamento parasitario ou pode estar amparado

por uma justa causa.

Filipe Fonteles Cabral, ao defender que o artigo 130, lll, da LPI protege os



titulares de marcas famosas contra a sua dilui¢cdo, afirma:

“(...)

Com efeito, ndo obstante o direito do titular de marca a integridade
do seu bem imaterial, existem limites ao seu direito de exclusividade, que visam a
garantir a fungéo social da propriedade e a livre concorréncia.

Nesse contexto, a protecdo contra a diluicdo de marca deve ser
harmonizada com o principio da especialidade das marcas? A resposta para o
limite entre a aplicacdo do principio da especialidade das marcas e a teoria
da diluicdo de marca encontra-se na fama e na arbitrariedade do sinal:
quanto mais famosa e arbitraria for uma marca, mais ela deve encontrar
amparo contra a diluigdo.

()

Os conceitos acima, é claro, devem ser aquilatados e
equilibrados frente ao caso concreto, sendo certo que 0s pressupostos da
fama e da arbitrariedade n&o necessariamente devem estar presentes
simultaneamente para a caracterizacdo da diluicdo da marca” (Diluicdo de Marca:
Uma Teoria Defensiva ou Ofensiva? In:
https://ids.org.br/diluicao-de-marca-uma-teoria-defensiva-ou-ofensiva/)

O trecho acima transcrito ilustra como os limites para a protecdo ou ndo de
determinada marca contra a diluicdo s&o incertos. Observa-se que no caso concreto o termo
Perdigdo nao € arbitrario. Por outro lado, a marca Perdigéo da recorrida é famosa. Porém, quéo
famosa era em 1996, antes de adquirir o status de alto renome? Seria conhecida somente no
seu ramo de atividade ou amplamente de forma a afastar o principio da especialidade em uma

hipétese que ndo restam caracterizados, a primeira vista, a concorréncia desleal e o

aproveitamento parasitario, como destacou o voto vencido?

A incerteza em formular respostas a essas questdes mostra o grau de
subjetividade e inseguranca juridica que ultrapassar os limites do artigo 125 da LPI pode trazer

a um campo eminentemente técnico.

Vale mencionar que nos Estados Unidos buscou-se regular a matéria de modo a
trazer maior uniformizagdo as decisdes quanto ao tema, tendo sido introduzido na Lei da Marca
Federal (Lanham Act) em 2006, na secéo 43 (I), a previsdo de que o titular de uma marca
famosa terd direito a uma injuncdo contra outrem que inicie 0 uso de marca passivel de causar
diluicAo por ofuscacdo ou maculagdo, conceitos que devem ser identificados no caso
concreto segundo uma lista de fatores e definicbes contidas nos artigos
subsequentes e na secdo 45 daquele diploma legal, como explica Samantha Bancroft
Vianna Braga:

“(..))

Tais conceitos devem ser aferidos nos casos concretos de
acordo com a lista de fatores e/ou definicbes previstas nos artigos



subsequentes e secao 45 do diploma legal, bem como as hipéteses em que
ela ndo pode ser aplicada, os quais, harmonizaram, em alguma medida, a
compreensdo quanto a definicdo do instituto e das caracteristicas que tornam
uma marca passivel de sofrer diluicdo e, logo, merecem resguardo da lei.

Em linhas gerais, portanto, pode-se afirmar que a incidéncia da
teoria da diluicdo apenas ocorre em casos de marcas de alto renome ou aquelas
gue ostentam alto grau de reconhecimento ou arbitrariedade, cuja unicidade —
principal fator autorizador da protecdo contra a diluicdo — Ihe confira um caréater
distintivo extremamente relevante, e que, em razdo desta qualidade, a marca
acaba atraindo o interesse de oportunistas no mercado que se utilizam
indevidamente de tal sinal para se aproveitar da sua reputacdo, ensejando nao
apenas no aproveitamento ilicito do prestigio alheio como, o enfraquecimento, por
ofuscacdo ou maculacdo, da.forca atrativa do sinal e perda da capacidade de
transmitir ao consumidor a informacao da origem Unica do produto ou servico”
(Braga, Samantha Bancroft Vianna. Um historico sobre a expanséo dos direitos de
marca: diluicdo, trade dress e merchandising in: Revista da ABPI, n° 144, Set/Out
de 2016, pag. 22).

No Brasil, a regulamentacdo existente € aquela que trata das marcas de alto
renome (art. 125 da LPI e Resolu¢des do INPI), ndo parecendo possivel, por ora, emprestar

interpretacdo extensiva ao artigo 130, lll, da LPI para que marcas sem esse status alcancem

protecdo tdo ampla, tendo em vista a inseguranca juridica que esse entendimento pode gerar.

Do caso concreto

Na hipotese dos autos, 0 reconhecimento do status de alto renome da marca da
recorrida foi requerido ao INPI como impugnacdo a um pedido de registro feito em 1991, da
marca Perdigdo Churrascaria Ltda. ME. A oposicdo foi apresentada em 17.4.2001 e
reconhecido o alto renome em 2006, com validade até 2011 (fls. 1.679/1.701, e-STJ).

Assim, & época em que depositada a marca dos recorrentes, 1996, a recorrida
ainda ndo tinha alcancado o status de alto renome para a sua marca. Cumpre esclarecer, no
ponto, que diversamente do que alega a recorrida, o reconhecimento do alto renome néo
retroage a data de 1991, tendo efeito “ex nunc”. Tanto é assim que a protecdo, que por forca
das Resolucdes vigentes a época tinha duracdo de 5 (cinco) anos, ficou reconhecida para o
periodo de 2006 a 2011.

A proposito:

‘“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. MARCAS. AGAO DE NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA
NATURACO EM RAZAO DO REGISTRO PREVIO DA MARCA NATURA, DE
ALTO RENOME. ALEGADA VIOLACAO DOS ARTS. 489, § 1°, IV E 1.022, | E Il
DO CPC. NAO OCORRENCIA. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NAO



CONFIGURADO. ALEGADA VIOLA(;AO DO ART. 125 DA LPIL. NAO
OCORRENCIA. INOPONIBILIDADE DO ALTO RENOME AS MARCAS JA
DEPOSITADAS QUANDO DE SEU RECONHECIMENTO. ALEGADA VIOLACAO
DO ART. 129 DA LPI. NAO OCORRENCIA. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NAO
COMPROVADO. AUSENCIA DE SIMILITUDE FATICA. POSSIBILIDADE DE
CONVIVENCIA ENTRE AS MARCAS. MARCA ANTERIOR QUE NAO FOI
REPRODUZIDA. PRODUTOS E SERVICOS DIFERENTES. AUSENCIA DE RISCO
DE CONFUSAO E DE ASSOCIA(}AO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE
FATOS E DE PROVAS. SUMULA 7/STJ.

1. Inocorréncia de violacdo dos arts. 489, § 1°, IV, e 1.022, | e Il, do CPC quando
0 acérdao recorrido soluciona integralmente a lide, julgando-a de forma clara e
suficiente e explicitando suas razfes, ndo havendo falar em negativa de
prestacdo jurisdicional quando. o Tribunal apenas deixa de se manifestar sobre
argumentos manifestamente irrelevantes para a solucéo da controvérsia.

2. A decisdo administrativa do INPI, reconhecendo o alto renome de uma
marca, tem _apenas efeitos prospectivos, segundo entendimento reiterado
desta Terceira Turma.

3. O alto renome de uma marca ndo tem o conddo de atingir as marcas ja
depositadas a data em que publicada a decisdo administrativa que o
reconheceu, salvo se o depositante tiver agido de ma-fé.

4. A regra do art. 129 da Lei de Propriedade Industrial ndo confere protecéo
irrestrita ao titular da marca registrada, mas uma protecao limitada as situacdes
em que ha risco de confus@o ou de associagdo indevida entre marcas idénticas
ou semelhantes para designar produtos idénticos, semelhantes ou afins.

5. Caso concreto em que o Tribunal de origem entendeu ndo ter ocorrido
reproducdo de marca anteriormente registrada, sendo diferentes os produtos e
servicos identificados pelas marcas em questdo e, consequentemente, nao
havendo risco de confusao ou de associacao.

6. Impossibilidade de reexame de fatos e de prova. Simula 7/STJ.

7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO."

(REsp 1.893.426/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe 15/6/2021 - grifou-se)

Vale destacar, além disso, que a decisdo do INPI que indeferiu o pedido de
registro de marca teve como fundamento o artigo 160, |, do Cdodigo Civil de 1916:

“(..))

Analisando o que nos trouxeram aos autos oponente, oposta e 0
cadastro do 6rgado, acolhemos as alegacdes da oponente, baseado na alegacéo
fundamentada no art. 160, |, do Cddigo Civil, que reza sobre aproveitamento
parasitario, e damos como indeferido o pedido de marca em questao” (fl. 691,
e-STJ).

O julgamento do subsequente recurso, no ano de 2011, baseou-se em 2 (dois)
fundamentos: (i) aquele ja adotado na decisdo anterior, fundamentado no artigo 160, |, do
Codigo Civil de 1916 a partir do PARECER/INPI/PROC/DIRAD/N® 25/07, o qual se vale de
parecer denominado “Do aproveitamento parasitario da fama de signo distintivo alheio no

exame dos pedidos de registro de marcas no Brasil” e (ii) no fato de a marca da recorrida ter



alcancado o status de alto renome, como se extrai do seguinte trecho:

“(...)
Assim, tendo como base o PARECER/INPI/PROC/DIRAD/N® 25/07,

a CGREC ratifica o parecer técnico contido as f. 63, uma vez que a marca
'Perdigao’, requerida e devidamente indeferida, apesar de ndo concorrer com a
marca 'Perdigdo’ de titularidade de Perdigdo Agroindustrial S.A., aproveita de sua
fama e renome conquistados no mercado. Além disso, como bem destacou a
tecnologista, a marca 'Perdigdo’, registrada, esta na categoria de alto renome, 0
gue significa dizer que a fama de tal marca extrapola o seu ramo de atuacéo e,
portanto, merece protecdo ampla no mercado, nos termos do artigo 125 da LPI.

Assim, de outra forma ndo poderia ser o entendimento do INPI e
concluir que o deferimento dospresente pedido conflita diretamente com o sistema
juridico de protecao da Propriedade Industrial” (fls. 739/740, e-STJ)

O parecer do “Do aproveitamento parasitario da fama de signo distintivo alheio no
exame dos pedidos de registto de marcas no Brasil”, referido  no
PARECER/INPI/PROC/DIRAD/N® 25/07, continha as seguintes recomendacgoes:

“Que o depdsito de marca constituida de signo distintivo de
renome de terceiro, ainda que para assinalar produto ou servicos distinto e
inconfundivel, constitui-se, objetivamente, de aproveitamento parasitario da
fama e prestigios alheios;

Que o aproveitamento parasitario constitui-se de claro e indiscutivel
desvio de funcdo das regras de protecdo a propriedade industrial,
caracterizando-se como fraude  a lei, portanto nulo, independentemente do
elemento intencional;

Que o Examinador do INPI, seja em primeira ou em instancia
recursal, ao tomar conhecimento de pedido de registro nestas condi¢cdes, deve
indeferi-lo com base no art. 160, I, do Cadigo Civil (de 1916), por aproveitamento
parasitario e fraude a lei” (fl. 736, e-STJ - grifou-se).

Como se verifica do trecho transcrito, foi criada a categoria “signo distintivo de
renome” que, caso identificado (ndo se sabe a partir de quais critérios), autorizaria o decreto de
nulidade ou o indeferimento de registro de marca constituida com seu signo, de forma objetiva,
com fundamento no artigo 160, I, do Cdédigo Civil de 1916, que trata dos atos praticados em

legitima defesa ou no exercicio regular de um direito.

Trata-se de protecdo equiparada aquela conferida as marcas de alto renome, de
natureza objetiva, sem nem sequer cogitar de outros fatos que poderiam afastar o
aproveitamento parasitario, como a justa causa, 0 que ndo parece possivel ser extraido do
artigo 160, |, do Cédigo Civil de 1916.

Cumpre assinalar, por fim, que as marcas convivem ha mais de 20 (vinte) anos,

nao restando evidenciada, na hipétese, a existéncia de ma-fé, concorréncia desleal ou



aproveitamento parasitario, conforme restou consignado no voto vencido:

“(...)

No caso em tela, observa-se que a apelada juntou aos autos
diversos documentos datados de 2000/2003 (fls. 407/644 e fls. 791/1114 —
propagandas, pesquisas, etc.) e que serviram de base para que o INPI concluisse
pelo alto renome da marca 'PERDIGAQ' que perdurou de 07/2/2006 a 07/2/2011.
Tais documentos traduzem o prestigio da marca 'PERDIGAQ' da apelada nesse
periodo (2000/2003) e dentro do segmento de mercado respectivo, ou seja, no
ramo de alimentacdo. Assim, quando as apelantes depositaram a marca mista
'PERDIGAQ' (reg. 819.164.119), em 1996, ndo gozava a marca da apelada do
prestigio que veio a ser alcancado posteriormente, 0 que afasta a possibilidade
de ma-fé.

Saliente-se que no presente caso as empresas em litigio atuam em
segmentos comerciais totalmente distintos, ou seja, as autoras no ramo de
calcados e a ré no segmento inerente a alimentagdo. Além desse fator,
destaque-se que o termo '‘PERDIGAOQ!' foi escolhido pelas apelantes, na medida
em que € o nome da cidade na qual se encontra sediada a empresa
(Perdigdo/Minas Gerais — fls. 31 e 216). Ja a apelada, pelo que se observa,
pretendeu com o termo 'PERDIGAO' (cujo significado é: Macho de perdiz/Espécie
de codorna) trazer a ideia do tipo de produto que comercializa.

(-.)

Ademais, as marcas em analise sdo mistas, possuindo conjunto
marcario totalmente distinto. (...)

Desta forma, conclui-se da analise da controvérsia que ndo ha que
se falar em concorréncia desleal e aproveitamento parasitario por parte das
apelantes” (fls. 1.439/1.440, e-STJ).

Assim, diante da inexisténcia de fundamentos soélidos para sustentar o

indeferimento do pedido de registro da marca dos recorrentes, o ato deve ser anulado.

Ante o exposto, acompanho o bem lancado voto do eminente Relator, Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, para dar provimento ao recurso especial, julgando procedentes os
pedidos iniciais para reconhecer a nulidade do ato do INPI, determinando a retomada do
processo administrativo para que seja examinado o pedido sem que se considere o alto renome
concedido posteriormente ou a eventual fama da marca da segunda recorrida.

E o voto.
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