
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente decisão, 

junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

(INPI) para reconhecimento de marca de alto renome.

A decisão do STJ foi proferida pela Segunda Seção no 

âmbito da ação rescisória nº. 4.623/MG proposta por 

Empreendimentos Ltda. (Grupo Visa) contra acórdão da 

Terceira Turma que negou pedido de proteção especial 

à marca VISA, em razão da ausência de procedimento 

marca de alto renome. 

de procedimento 
junto ao INPI para 
reconhecimento de 
marca de alto renome.
Por Eduardo Mantovaninni Dias



A ação tinha por objeto a rescisão do acórdão proferido pela Terceira Turma, no recurso especial nº 

951.583/MG, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi,

Segundo o Grupo Visa,

“por ter violado literal disposição de lei quando exigiu, para a proteção 

especial à sua marca, a renovação do registro como ‘marca notória’, nos 

termos do art. 67 da Lei 5.772/71, ignorando que o art. 233 da Lei 9.279/96 

proibiu expressamente a prorrogação de registros com esse status”. 

“o acórdão rescindendo foi fundado em erro de fato, uma vez que, por um equívoco do Tribunal 

de origem, os autos subiram desacompanhados dos documentos necessários para a apreciação do 

pedido e, em razão de tal equívoco, foram ignorados documentos constantes dos autos originários 

(...) 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 Lei 9.279/96”. 

Na origem, o Grupo Visa propôs ação contra Indústria de Laticínios Pauliminas Ltda., para que esta 

VISA. No julgamento do recurso especial, a Terceira Turma do STJ concluiu pela possibilidade 

apresentou contestação. A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais foi nomeada curadora 

especial, apresentando contestação e requerendo a improcedência da ação. 

Por unanimidade de votos, a ação rescisória foi julgada improcedente.

relatoria da Ministra Isabel Gallotti,

“o erro de fato que dá ensejo à ação rescisória deve ser apurado com base 

nos documentos efetivamente constantes dos autos quando do julgamento 

proferido pelo acórdão rescindendo (CPC/73, art. 485, IX)”. Além 

disso, impõe que “não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento 

judicial sobre o fato (CPC/73, art. 485, §2º)”. 



seja bastante restrita, mais ainda no caso de erro de fato. Mesmo porque, na lição de Humberto The-
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623. 1. v.). 

“admitir um fato inexistente, ou quando 

considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido”

Humberto Theodoro Júnior, disso decorre que

(i) 

(ii) 

(iii) 

condição de admissibilidade na hipótese de erro de fato, ou seja, que “o fato não 

represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”

“não estava juntado aos autos”, 

o que impede que o erro seja constatado pelo simples exame do processo. Não bastasse isso, 

“houve expressa manifestação quanto ao fato no acórdão rescindendo”, o que também impede a 

reconhecimento do alto renome pelo INPI, que é o órgão competente para o exame de mérito.



Assim, que a marca VISA é amplamente conhecida 

no segmento de crédito, ninguém questiona. O 

ponto é saber se essa marca receberia proteção 

termos do art. 125 da LPI, sem procedimento 

sob a égide da legislação anterior. Esclareça-se 

marca de alto renome. E justamente por receber 

passasse “automaticamente a viger segundo a nova disciplina do ‘alto renome’”. Ocorre, porém, que 

“possibilidade 

de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para a reputação 

da marca” 

A proteção concedida atualmente para a marca de alto renome é muito mais ampla, pois afeta 

“todos os ramos de atividade”, independente da possibilidade ou não de confusão ou de prejuízo à 

antes mesmo da sua submissão a exame do INPI. 



Isso levou o STJ a considerar duas situações possíveis:

(i)  ou o alto renome seria tratado “como mera continuidade do instituto anterior da 

marca notória”

(ii) (ii) o alto renome seria tratado “como novo instituto com amplitude absoluta que 

não existia anteriormente”

A conclusão unânime da Segunda Seção foi que “a interpretação do mencionado art. 233 da Lei 

9.279/96 aponta para a convivência, durante o período de transição, dos dois institutos, da marca 

notória e da marca de alto renome, cada qual com seu grau de proteção conforme estabelecido pela 

Lei que regula a concessão do referido status”

julgada improcedente. 

Portanto, sem adentrarmos nos aspectos processuais do caso, extraímos 
da decisão analisada as seguintes conclusões relativas ao direito material:

(i)   a proteção especial de uma marca notória, assim reconhecida na legislação anterior, 

(ii)   a proteção especial de uma marca de alto renome, nos termos da legislação 



(iii) 
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