Deborah Portilho

O “alto renome” e a
protegao da marca
em todas as classes

Desde 2004, quando o Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial (INPI) normalizou pela primeira
vez os procedimentos para o reconhecimento do
“alto renome”, previsto pelo art. 125' da Lei da Pro-
priedade Industrial n° 9.279/1996 (LPI), inimeras
marcas dos mais variados segmentos de mercado
tiveram seu alto renome declarado. Entretanto, ape-
nas no primeiro semestre de 2017 € que as primeiras
marcas farmacéuticas obtiveram tal reconhecimento
pelo INPI. Sdo elas:

ASPIRINA, ENO, VIAGRA e NEOSALDINA?.

Mas, o fato mais curioso é que, apesar de a
declaracéo de alto renome conceder 0 mesmo grau
de protecdo para todas essas e outras marcas, na
prética, os beneficios desse status variam de mar-
ca para marca. E, para entender como e porque
essa variagdo ocorre, € preciso compreender o real
propdsito da declaragéo de alto renome pelo INPI, o
qual é, geraimente, interpretado de forma incorreta.

Antes, contudo, é importante apresentar uma breve
explicacdo sobre (i) 0 que € o alto renome; (i) quais
marcas podem requerer esse reconhecimento ao
INPI; e (iii) em que consiste a “protecdo especial, em
todos os ramos de atividade”, prevista pelo art. 125
da LPI.

Sobre os itens (i) e (i), difamos, resumidamente,
que, para uma marca ser considerada de alto re-
nome, é preciso que ela seja distintiva; esteja regis-
trada no Brasil; que sua reputagdo e prestigio ultra-
passem as fronteiras do seu segmento de mercado
origindrio, sendo reconhecida por ampla parcela
do publico brasileiro em geral; e que ela tenha uma
“eficacia simbdlica” capaz de atrair os consumidores
por sua simples presenca em produto e/ou servigo,
ainda que de segmento totalmente distinto® .

Assim sendo, em principio, todas as marcas
(farmacéuticas ou de outros segmentos), que se
enquadrem na definicdo supra e preencham o0s
requisitos em questdo, podem ser objeto de um
pedido de declaragdo de alto renome e obter a
“protecdo especial”, mencionada no item (iii), citado
acima no segundo parégrafo.

Mas em que exatamente consiste essa “protecdo
especial™?
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Sabre esse ponto, vale notar que quando o INPI
concede 0 registro a uma determinada marca
para identificar um dado produto ou servigo,
isso significa que aquela marca estd automati-
camente protegida, em todo o territdrio nacional,
para identificar aquele(s) produto(s)/servigo(s)
naquela classe especffica. Essa € a protecdo
“comum” a que todas as marcas regularmente
registradas tém direito e que pode ser obtida em
qualquer classe de produto/servico do Sistema
de Classificacdo Internacional de Marcas* em
que o titular efetivamente atue, de forma direta
ou indireta. Por seu turno, as marcas declaradas
de alto renome € concedida protecdo em todas
as 45 classes do referido sistema de classificagéo
e, jJustamente pela extenséo dessa protecéo, ela
€ considerada “especial”.

Entretanto, diferentemente do que possa pare-
cer, 0 propdsito dessa “protecdo em todas as
classes” ndo é conferir a marca de alto renome
um registro em cada uma das 45 classes da
classificagdo marcdria, mas sim a possibilidade
de impedir que terceiros registrem marcas iguais
ou semelhantes em qualquer uma dessas 45
classes. Considerando que, como ja dizia Con-
flcio,“uma imagem vale mais que mil palavras”,
utilizamos uma figura que ilustra a protecdo
de alto renome concedida pelo INPlI @ marca
VIAGRA, registrada na Classe Internacional 05,
para identificar medicamentos:
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Especificamente no caso da marca VIAGRA,
cabe notar que existem varios pedidos de reg-
istro para essa mesma marca, depositados por
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diferentes empresas, em diversas classes - para
identificar produtos totalmente distintos de me-
dicamentos, tais como: amendoins, bebidas,
guindastes, transportes, baterias e até roupas e
acessorios -, todos aguardando decisdo sobre
as oposicdes apresentadas pela empresa Pfiz-
er, titular da marca original. Considerando que
a protecdo concedida originamente para essa
marca abrange apenas medicamentos e produ-
tos/servigos afins (cosméticos ou servicos médi-
cos, por exemplo), a Pfizer teria certa dificuldade
para conseguir o indeferimento desses pedidos
de registro em classes tao distintas. Mlas como a
marca VIAGRA teve seu alto renome reconhe-
cido em abril de 2017, dois desses pedidos de
registro j& foram indeferidos pelo INPI, com base
no art. 125 da LPI, e os outros, em breve, tam-
bém terdo o mesmo destino.

Assim, resta apenas esclarecer por que 0s
efeitos préticos dos beneficios do alto renome
variam de marca para marca. A explicagéo € sim-
ples: tendo em vista que a finalidade principal do
alto renome é impedir o registro de marcas iguais
ou semelhantes em classes distintas, se determi-
nada marca é muito prestigiada, mas néo é visa-
da pelos piratas “caroneiros”, a declaragdo de
alto renome ndo teré tanta utilidade préatica como
no caso da marca VIAGRA. As marcas ASPIR-
INA e NEOSALDINA, por exemplo, podem até
terem sido imitadas por concorrentes, mas néo
foram depositadas por terceiros para identificar
produtos ou servicos em classes distintas. Por-
tanto, na prética, os beneficios auferidos pela
Pfizer com o reconhecimento do alto renome da

marca VIAGRA sdo, comparativamente, maiores do
que aqueles auferidos pelas empresas Bayer e pela
Takeda, titulares das marcas ASPIRINA e NEOSAL-
DINA, respectivamente.

Por fim, quanto as marcas BAYER e ENO, vale notar
que, por serem marcas formadas por um ndmero
menor letras, a possibilidade de elas estarem pre-
sentes na formagdo de outras marcas é muito maior
do que as marcas mais longas. A titulo de exemplo,
podem ser citadas a marca “B BAYERVENTO TEC-
NOLOGIA AEROMECANICA” (na forma mista),
registrada pela empresa de mesmo nome, na classe
NCL(7) 11, para identificar ventiladores, exaustores,
cabines de pintura, entre outros, e a marca LUQUE-
NO (na forma nominativa), da empresa Cropchem
Ltda, registrada também na classe 05, mas para
identificar fungicidas, herbicidas e inseticidas.

Seja como for, é sempre importante lembrar que, se
determinada marca preencher os requisitos para ter
seu alto renome declarado, essa declaracdo deve ser
solicitada, pois, como j& discutimos em artigo ante-
riormente publicado nesta mesma coluna, intitulado
“Quem tem direito ao Alto Renome®?” , existem out-
ras vantagens proporcionadas pela declaragéo de
alto renome. Além do mais, desde a publicacdo das
Resolugdes n° 107/2013 e n® 172/2016 pelo INPI,
a validade da declaracdo passou de cinco para dez
anos, sendo que, durante o Ultimo ano de vigéncia, o
titular poderd apresentar ao INPI novo requerimento
de reconhecimento do alto renome daquela marca,
instruido com dados recentes. Assim, mesmo que a
marca em questdo ndo identifique um medicamento,
certamente, o reconhecimento do seu alto renome
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pelo INPI podera cortar o mal pela raiz e evitar
muitas “dores de cabeca” causadas pela con-
vivéncia indesejada com uma marca idéntica,
ainda que em outro segmento de mercado.
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