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O Superior Tribunal de Justiga (STJ), em recente deciséo,
reafirmouanecessidade de procedimentoadministrativo
junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI) para reconhecimento de marca de alto renome.

A decisao do STJ foi proferida pela Segunda Segcédo no

ambito da acéo rescisoria n°. 4.623/MG proposta por

Visa International Service Association e Visa do Brasil
Empreendimentos Ltda. (Grupo Visa) contra acordao da
Terceira Turma que negou pedido de protecado especial
a marca VISA, em razdo da auséncia de procedimento
administrativo perante o INPI para reconhecimento de

marca de alto renome.




A acgédo tinha por objeto a rescisdo do acordao proferido pela Terceira Turma, no recurso especial n°
951.583/MG, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi,

“por ter violado literal disposi¢ao de lei quando exigiu, para a protecao
espectal a sua marca, a renovacdo do registro como ‘marca notoria, nos
termosdoart. 67da Lei5.772/71, 1ignorando que o art. 283 da Le1 9.279/96

protbiu expressamente a prorrogagdo de registros com esse status’.

Segundo o Grupo Visa,

‘0 acordao rescindendo foi fundado em erro de fato, uma vez que, por um equivoco do Tribunal
de origem, os autos subiram desacompanhados dos documentos necessarios para a apreciagdo do
pedido e, emrazao de tal equivoco, foram ignorados documentos constantes dos autos origindrios
(...) que demonstram o alto renome da sua marca, nos quais o INPI veio a indeferir o registro da

marca Visa por terceiros, com base no art. 125 da Let 9.279/96.

Na origem, o Grupo Visa propds acao contra Industria de Laticinios Pauliminas Ltda., para que esta
se abstivesse de usar a marca VISA LATICINIOS ou quaisquer variacdes da marca de alto renome
VISA. No julgamento do recurso especial, a Terceira Turma do STJ concluiu pela possibilidade
de convivéncia de ambas as marcas, por nao verificar risco de confusdo entre os consumidores
quanto a origem dos produtos ou servigos. Na acao rescisoria, a empresa foi citada por edital e ndo
apresentou contestagdo. A Defensoria Publica do Estado de Minas Gerais foi nomeada curadora

especial, apresentando contestacao e requerendo a improcedéncia da acao.
Por unanimidade de votos, a agdo rescisoria foi julgada improcedente.

No aspecto processual, ndo se reconheceu o erro de fato apontado. Segundo o voto condutor, de

relatoria da Ministra Isabel Gallotti,

“0 erro de fato que da ensejo a agdo rescisoria deve ser apurado com base

nos documentos efetivamente constantes dos autos quando dojulgamento
proferido pelo acorddo rescindendo (CPC/73, art. 485, IX)". Aléem
disso, impoe que “nao tenha havido controvérsia, nem pronunciamento
judicial sobre o fato (CPC/738, art. 485, §2°).




As hipoteses de cabimento da agdo rescisoria sao taxativas. I1sso faz com que essa via processual
seja bastante restrita, mais ainda no caso de erro de fato. Mesmo porque, na ligdo de Humberto The-
odoro Junior, sob a égide do Codigo de Processo Civil de 1973,

“arescisoriando é remédio proprio para verificagao do acerto ou da injusti¢a da decisdo judicial,
nem tampouco meio de reconstitui¢do de fatos ou provas deficientemente expostos e apreciados
em processo findo” (Curso de Direito Processual Civil. — Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.
623.1.v.).

Havera erro de fato sempre que a decisao rescindenda “admitir um fato inexistente, ou quando
considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido” (CPC/73, art. 485, § 1°). Ainda na licdo de
Humberto Theodoro Junior, disso decorre que

0 erro deve ser a causa da conclusao da decisao rescindenda;

deve ser apuravel mediante simples exame das pecas do processo;

nao pode ter havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato.
A atual legislagdo processual traz a mesma disposicao, mantendo, inclusive, a
condicao de admissibilidade na hipdtese de erro de fato, ou seja, que ‘o fato ndo
represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado” (CPC,
art. 966, § 1°).

Segundo consta do acérdao, o documento no qual recairia a analise ‘ndo estava juntado aos autos”,
0 que impede que o erro seja constatado pelo simples exame do processo. Ndo bastasse isso,
"houve expressa manifestacdo quanto ao fato no acorddo rescindendo’, o que também impede a
admissibilidade da rescisoria, justamente por ndo ser terreno fértil para se investigar o acerto ou

desacerto da decisdo. Poressasrazdes, do ponto de vista processual, a acao foi julgada improcedente.

E no aspecto material, ndo se reconheceu a violagao ao artigo 233, da Lei n°. 9.279/96 (Lei da
Propriedade Industrial — LPI). Esse dispositivo prevé que os “pedidos de registro (...) de declaragéo
de notoriedade serdo definitivamente arquivados e 0s registros e declaragdo permanecerao em
vigor pelo prazo de vigéncia restante, ndao podendo ser prorrogados”. Ou seja, apenas 0s registros
ja concedidos e as declaragdes de notoriedade permaneceram em vigor pelo prazo legal (10 anos),
vedada a prorrogagao. Apos esse prazo ou durante a sua vigéncia, caberia ao interessado obter o
reconhecimento do alto renome pelo INPI, que é o érgdo competente para 0 exame de mérito.




Assim,queamarca VISAéamplamente conhecida
no segmento de crédito, ninguém questiona. O
ponto é saber se essa marca receberia protecao
especial em todos os ramos de atividade, nos
termos do art. 125 da LPI, sem procedimento
especifico, pelo so fato de receber essa protecao
sob a égide da legislacao anterior. Esclareca-se
gue a expressao “marca notoria’, tratada no art.
67, da Lei n°. 5.772/71, equivale atualmente a
marca de alto renome. E justamente por receber
protecdo especial, deve-se ter um cuidado maior

na sua analise e no seu reconhecimento.

No caso em exame, o ponto central do acordao rescindendo foi “o fato de ndo haver renovacao da
marca notoria e de ndo ter havido, a época, o reconhecimento de marca de alto renome em favor
da autora”. Vale dizer, com a entrada em vigor da LPI, a marca notdria vigoraria até o término do
prazo, vedada a prorrogacao, por expressa determinacao legal. E caso o interessado quisesse obter
o reconhecimento da marca como de alto renome, deveria promover, conforme decisdo do STJ, o
procedimento administrativo perante o INPI, ‘nos termos do art. 125 da lei 9.279/96, da Resolucao
INPI/PRn°107/2013 e anteriores, bem como do Manual de Marcas do INPI (item 2.4.2 Especialidade)”.

Consta da decisdo analisada que o Grupo Visa pretendia que o reconhecimento da marca VISA

m

passasse ‘automaticamente a viger segundo a nova disciplina do ‘alto renome”. Ocorre, porém, que
nao houve apenas uma mudancga de nomenclatura, mas também de procedimento. A legislacdo
anterior fazia uma ressalva que nao foi reproduzida na atual LPI. Previa-se que a marca notoria teria a
protecao especial para impedir o registro de outra marca imitativa desde que houvesse ‘possibilidade
de confuséo quanto a origem dos produtos, mercadorias ou servigos, ou ainda prejuizo para a reputagcao

da marca” (Lei n®. 5.772/71, art. 67).

A protecao concedida atualmente para a marca de alto renome é muito mais ampla, pois afeta
‘todos 0s ramos de atividade”, independente da possibilidade ou ndo de confusédo ou de prejuizo a
reputacao que, alias, se presumem. A maior amplitude de protegéo € decorréncia do elevado grau de
reconhecimento (ou distintividade) que a marca tem no mercado, seja qual for o ramo de atividade e

antes mesmo da sua submissao a exame do INPI.




Isso levou o STJ a considerar duas situagoes possiveis:

ou 0 alto renome seria tratado ‘como mera continuidade do instituto anterior da
marca notodria“, mantendo-se 0s requisitos da legislacao revogada para a concessao

de protecao especial,

(i) o alto renome seria tratado ‘como novo instituto com amplitude absoluta que
néo existia anteriormente”, exigindo-se novo registro especifico. Acabou por prevalecer
0 entendimento de que “o reconhecimento do alto renome exige procedimento
especifico’, conforme precedentes do préprio STJ (REsp n°. 716.179/RS, 42 T, rel. Min.
Jodo Otavio de Noronha; REsp n°. 1.162.281/RJ, 32 T, rel. Min. Nancy Andrighi). Do
contrario, “a lei nova certamente ndo impediria a prorrogacao e faria a ressalva de que
as marcas notoérias passariam a viger na prorrogagao com o estatuto de marcas de

alto renome”.

Importanteregistrar que os efeitos desse reconhecimento sdo sempre prospectivos, nuncaretroativos,
como ja decidido pelo STJ (REsp n°. 1.582.179/PR, 32 T,, rel. Min. Ricardo Villas Béas Cueva; REsp n°.
1.799.164/RJ, 32 T, rel. Min. Nancy Andrighi).

A conclusdo unanime da Segunda Secéao foi que ‘a interpretacdo do mencionado art. 233 da Lei
9.279/96 aponta para a convivéncia, durante o periodo de transi¢do, dos dois institutos, da marca
notdria e da marca de alto renome, cada qual com seu grau de protecédo conforme estabelecido pela
Lei que regula a concesséo do referido status”, razao pela qual, do ponto de vista material, a acao foi

julgada improcedente.

Portanto, sem adentrarmos nos aspectos processuais do caso, extraimos

da decisao analisada as seguintes conclusoes relativas ao direito material:

a protecao especial de uma marca notoria, assim reconhecida na legislagao anterior,

permanece vigente durante o prazo legal, vedada a sua prorrogacao ap6s o advento da LPJ,

a protecao especial de uma marca de alto renome, nos termos da legislagao vigente,
nao é automatica e depende de procedimento especifico perante o INPI, para o seu

reconhecimento;



os dois institutos de protegao previstos na legislagdo anterior e na atual séo

independentes entre si e coexistentes, cada qual com o seu grau de protecao;

o reconhecimento de uma marca de alto renome depende de iniciativa do interessado em

obter pronunciamento do INPI, 6rgao competente para analise de mérito do pedido.
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