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1. INTRODUÇÃO

A proteção que a lei confere às marcas tem sua extensão
delimitada, na maioria dos países, pela aplicação de dois
princípios gerais: o da territorialidade e o da especialida-
de do registro. O primeiro princípio estabelece que a ex-
clusividade de uso da marca só é reconhecida estritamen-
te dentro do território do país em que ela for regular-
mente registrada, salvo o caso de depósitos feitos em ou-
tros países, na conformidade do que dispõe o Acordo de
Madri de 1891. Já a segunda regra legal restringe a prote-
ção ao produto ou à classe de produtos que a marca se
destina distinguir. 1

Sem embargo, o poder de identificação e atração de
certas marcas, ditas "notórias", adquirido sobretudo gra-
ças aos recursos da publicidade moderna, impôs a neces-
sidade do alargamento da proteção dessas marcas além
dos limites fixados por aquelas regras tradicionais do di-
reíto.?

Entre as várias críticas levantadas contra o princípio
da territorialidade, estão as de que ele seria contrário à
internacionalização das trocas e à solidariedade entre os
países," além de meramente "servir de pretexto para
atos de moralidade duvidosa, que constituem quase sem-
pre espoliações de marcas alheias". 4

Essa limitação territorial do direito foi derrogada no
âmbito dos países signatários da Convenção da União de
Paris (que reunia 88 países em maio de 1979), cujo art. 6
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bis, introduzido pela Conferência de Haia de 1925, es-
tendeu o campo de proteção de uma marca depositada
ou usada em um dos países da União ao território dos
outros países-membros em que a marca for considerada
como sendo "notoriamente conhecida" dentro de suas
fronteíras." Essa modificação visou sobretudo proteger
os titulares de tais marcas nos demais países cujo ordena-
mento jurídico adota o principio do registro como deter-
minante do nascimento do direito sobre a marca, não
obstante ela já possa ser amplamente conhecida em seu
território. 6

Apesar da legitimidade dessa medida, o fato é que,
além da dificuldade administrativa de se realizarem bus-
cas internacionais de colidências a cada depósito de mar-
ca, o art. 6 bis atende primordialmente aos interesses dos
países desenvolvidos, na medida em que neles se origina
a maior parte das marcas suscetíveis de serem considera-
das notórias, normalmente pertencentes a empresas mul-
tinacionais. Talvez por essas razões foi rejeitada, durante
a Conferência de Lisboa em 1958, a inclusão de um dis-
positivo pelo qual uma marca poderia ser considerada
notoriamente conhecida em um país antes de ter sido ne-
le utilizada, dadas as possíveis repercussões da publicida-
de feita em outros países." Aparentemente, os países
preferiram conservar sua liberdade de interpretação
sobre esse ponto. Efetivamente, a Convenção não os
obriga, de uma forma imperativa, a proteger as marcas
notoriamente conhecidas ~ue não sejam utilizadas em
seus respectivos territórios;

Não se inclui entre os objetivos deste artigo o exame
detalhado dos vários aspectos relativos à aplicação desse
dispositivo unionista. O que importa destacar é que seu
efeito derrogatório do princípio da territorialidade se
restringe às marcas notoriamente conhecidas "utilizadas
para produtos idênticos ou similares", ou seja, obedece
aos limites estabelecidos pelo princípio da especialidade
da marca.

Por conseguinte, o art. 6 bis não oferece uma base
legal para o alargamento da proteção de certas marcas
excepcionalmente notórias, que requerem um âmbito de
proteção além da classe onde estiverem registradas, em
confronto, portanto, com o princípio da especialidade.
Tais marcas postulam uma proteção não apenas contra o
uso em produtos similares, mas também em produtos di-
ferentes,? O texto da Convenção de Paris se refere às
marques notoirement connues, well-known marks ou
marcas notoriamente conocidas, que se encontram em
um nível de notoriedade inferior às marques de haute
renommée, renowed trademarks (ou famous trademarks)
ou marcas renombradas, respectivamente. 10

É precisamente destas marcas renomadas, que pos-
suem um grau de notoriedade superior ao requerido pelo
dispositivo unionista, que se ocupa este ensaio. O atual
Código de Propriedade Industrial brasileiro (art. 67) uti-
liza a expressão marca notória para designar essa catego-
ria de signos, cuja proteção pode derrogar o princípio da
especialidade do registro. H

2. CRITÉRIOS DE NOTORIEDADE DE MARCAS

Não existe uma defíníção precisa do grau de notorieda-
de re~uerido para o alargamento da proteção à marca cé-
lebre. 2 Nem mesmo a marca notoriamente conhecida
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recebeu uma conceituação no texto da Convenção de Pa-
ris, que a introduziu na esfera legislativa. Num caso e
noutro, a noção resulta ser aquela adotada pelas autori-
dades administrativa e judiciária do país onde a proteção
é reclamada. Pode ser identificado, entretanto, um con-
junto de critérios de notoriedade ou de condições para o
alargamento da proteção à marca notória, que foram
propostos pela doutrina ou adotados pelas jurisprudên-
cias nacionais. 13

A condição fundamental é que a marca tenha uma
preeminente notoriedade. Ela deve ser familiar não so-
mente aos profissionais do ramo - condição exigida para
a proteção de que trata o art. 6 bis - mas ao público em
geral. Na Alemanha, a condição de notoriedade pode ser
provada por uma pesquisa de opinião pública em que pe-
lo menos 70% do público consumidor alemão .conheça
a marca." As demais condições têm um caráter suple-
mentar, podendo algumas delas especialmente bem aten-
didas compensar as demais, a critério dos órgãos de deci-
são. Não há um critério de importância na ordem em que
essas condições são apresentadas a seguir.

A marca notória deve ocupar, entre as demais 'mar-
cas, uma posição de singularidade. A mesma marca ou
uma semelhante não pode ter sido usada por terceiros
para identificar produtos diferentes, de tal sorte que ela
sugira necessariamente o produto que ela identifica. Um
exemplo de singularidade pode ser dado pela marca
Kodak. Para ilustrar o fato de que esse critério não deve
ser tomado em sentido absoluto, a marca Mercedes para
designar automóveis foi considerada -notória na Alema-
nha desde os anos 30, muito embora já existissem cigar-
ros, sapatos e máquinas de escrever com esta mesma mar-
ca."

Estritamente ligado ao critério de singularidade, está
o de originalidade. A marca não pode envolver uma pala-
vra que se aproxime de uma designação descritiva. Para
Wichers-Hoet, a marca Lux não poderia ser considerada
notóría, uma vez que se trata de "uma palavra do latim
comum, que não é raro ser encontrada em outras marcas
com o significado de luz ( ... )".16 Da mesma forma, a
marca Triumph teve seu enquadramento negado pela jus-
tiça alemã sob o fundamento de que, além de ser usada
por diferentes titulares para distintos produtos, tinha um
conteúdo mínimo de originalidade. 17 (o.

A marca notória quase sempre possui uma reputação
internacional. Essa concepção de notoriedade está conti-
da no texto da Convenção da União de Paris, o qual
supõe que o prestígio da marca se estende além das fron-
teiras de seu país de orígem.l" Van Bunnen observa, en-
tretanto, que essa exigência não procede, uma vez ·que a
proteção ampliada se refere exclusivamente ao território
nacíonal."?

A característica de notoriedade está freqüentemente
ligada à idéia de uma qualidade excepcional, muito em-
bora um grande número de marcas deva sua notoriedade
não à qualidade superior dos produtos que elas designam,
mas a uma qualidade média que, em função do preço
praticado, satisfaz a uma determinada categoria de con-
sumidores.

A antiguidade da marca pode também constituir um
fator de notoriedade. De novo, este critério é relativo,
uma vez que atualmente, graças à importância da propa-
ganda, o prestígio de uma marca pode ser construído de
uma forma rápida e imprevisível.
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Por último, a notoriedade de uma marca pode ser
avaliada em função da importância do seu uso, ou do nú-
mero de produtos vendidos.

Em face da diversidade de fatores que entram neces-
sariamente em consideração na apreciação da notorie-
dade, vários autores são de opinião de que o conceito
resulta ser, em defmitivo, puramente subjetivo. 20 É
típica a seguinte passagem de Elsaesser: "O criterío deci-
sivo hão pode ser encontrado na extensão da notorie-
dade no espaço, nem na duração do uso, nem na origina-
lidade do signo, mas somente no efeito de atração que a
marca notória exerce sobre o público. Ela é como uma
'palavra mágica' (zauberwort), que leva imediatamente
a pensar em uma certa mercadoria, fabricada por uma
só empresa. ,,21

3. FUNDAMENTOS ECONOMICOS DA PROTEÇÃO
AMPUADA À MARCA. NOTÓRIA

Independentemente do grau de notoriedade, as marcas
desempenham duas principais funções econômicas:
a) protegem seus titulares contra a imitação dos compe-
tidores; b) o público, contra a confusão quanto à origem
dos produtos que adquire.

Essa dupla proteção permite às firmas realizarem
campanhas de promoção de suas marcas, que, em muitos
casos, se transformam em ativos extremamente valiosos
(goodwill). Por outro lado, na sua função de identifica-
ção de origem, as marcas proporcionam aos consumido-
res uma informação de baixo custo sob.re a uniformidade
de qualidade dos produtos ou serviços, reduzindo a
ocorrência de enganos quanto às suas características,
bem como a necessidade de maiores investimentos em
informações para evitá-los. 22

O alto poder de atração da marca notória, no entan-
to, amplia a possibilidade de confusão dos consumido-
res e coloca questões adicionais para justificar a prote-
ção a esse tipo de ativo patrimonial das firmas.

A imitação da marca notória por uma outra para de-
signar produtos díferentesê? acarreta dois tipos de con-
fusão quanto à procedência destes.!" Em primeiro lu-

. gar, o público pode ser levado a crer que se trata de uma
mesma empresa que simplesmente diversificou sua lirnha
de produção. Em segundo lugar, mesmo que não haja
dúvida de que se trata de empresas diferentes, dada a se-
melhança das marcas, o público pode acreditar que o fa-
bricante de um dos produtos exerce alguma influência
sobre a fabricação do outro.

A hipótese de que a notoriedade aumenta o risco de
confusão se apóia no pressuposto psicológico de que a
marca notória penetra mais profundamente na mente do
consumidor, fazendo com que este a confunda com qual-
quer marca que reproduza algum dos seus traços carac-
terísticos.ê!

O outro problema introduzido pela marca notória é
que, mesmo na ausência de quálquer possibílídade de
confusão, ela corre o risco de "se diluir", de perder a
maior parte de sua magia e do. seu poder de atração.ê" E
esse perigo não depende de a imitação ser utilizada em
produtos de baixa qualidade ou inconvenientes. Busse
descreveu o processo de diluição da seguinte maneira:
"O público encontra uma marca semelhante a uma outra,
notória, em outros tipos de produtos. Embora a primei-
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ra marca não provoque confusão quanto à origem, ela
fará o público lembrar a marca notória ainda que ape-
nas subconscientemente. Pouco a pouco, o público vai-
se acostumando com o fato de outra empresa também
usar a marca. Portanto, a distintividade da marca famo-
sa se apaga, seu apelo publicitário diminui e sua posição
de exclusividade desaparece.ê 7

A jurisprudência estrangeira tem admitido esses efei-
tos psicológicos sobre o público, muito embora eles
ainda não tenham sido empiricamente demonstrados.

O fato concreto é que a boa reputação e o prestígio
da marca notória estarão sendo utilizados para influen-
ciar as preferências dos consumidores em favor do pro-
duto identificado pela nova marca, conflitando com o
ideal competitivo das economias de mercado, em que
o público deveria tomar racionalmente suas decisões de
consumo com base em preços e qualidade, e não ser
induzido subconscientemente pela exploração da ima-
gem deuma marca famo sa.28 Dessa forma, a ampliação
da proteção da marca notória contra seu uso em pro-
dutos diferentes também se justifica com base no inte-
resse público.

4. FUNDAMENTOS JURIDICOS DA PROTEÇÃO
A MARCA NOTÓRIA: A EXPERIENCIA
INTERNACIONAL

Uma vez admitida a necessidade de se assegurar uma
proteção mais ampla à marca notória, a solução seria o
registro acautelatório em todas as classes requeridas para
definir o âmbito desejado da proteção.ê? Na verdade, o
registro de marcas "defensivas" (que são depositadas não
para serem empregadas efetivamente, mas para reforçar a
defesa da marca principal) constitui uma prática permiti-
da em muitos países,"? Dada a adoção, mais ou menos
generalizada, nesses países, do princípio da obrigatorie-
dade de uso, tais marcas têm sua caducidade declarada
após um período de tempo, normalmente de cinco
anoa "

A transitoriedade desta solução coloca, portanto, o
problema de como assegurar a continuidade da proteção
da marca notória.

Nesse sentido, é importante examinar a base legal
que tem fundamentado a proteção ampliada à marca no-
tória, em alguns países selecíonados.P Essa base não se
restringe à legislação específica de marcas - que tende a
permanecer limitada ao princípio da especialidade - mas
se utiliza de outras técnicas jurídicas do direito comum,
tais como a concorrência desleal e a responsabilidade
civil.

Dentro da legislação de marcas, são três as possibili-
dades de alargamento da proteção à marca notória:
a) a extensão a todos os produtos cobertos pelo depósito,
independentemente do uso efetivo, como é o caso da
França e da Bélgica, que permitem o registro defensivo
para a "aristocracia" das marcas célebresr" b) a inter-
pretação mais flexível do conceito de similaridade dos
produtos, que permita levar em conta a notoriedade. da
marca na avaliação (subjetiva) do perigo de confusãor"
c) a utilização do conceito de "contrariedade à ordem
pública", introduzido na legislação holandesa em 1956,
que impede a imitação de uma marca célebre para identi-
ficar produtos totalmente diferentes, uma vez que "tra-
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ria confusão à mente dos consumidores e se prestaria a
interpretações errõneas't.:"
. A exceção da jurisprudência holandesa, onde o con-

ceito de similaridade foi substituído pelo de "confusão
quanto à procedência", as alternativas de alargamento
da proteção à marca notória no âmbito específico da le-
gislação de marcas resultam limi ta das por força do prin-
:ípio da especialidade.

Fora do estatuto de marcas, uma base possível de
extensão da proteção à marca notória pode ser encontra-
da no aproveitamento da proteção ao nome comercial
ou à denominação social da empresa (proporcionada pela
legislação cível ou comercial ou, ainda, especificamente,
pela lei sobre concorrência desleal).

Quando a marca é, ao mesmo tempo, o nome co-
mercial da empresa, ela pode participar da proteção dada
a este, mais ampla. Essa interpretação consta de deci-
sões de tribunais franceses e belgas, se bem que a juris-
prudência mais recente desses países tenda a manter esse
julgamento somente quando o nome comercial é tam-
bém o patronímico do ínteressado." Na Alemanha, a
marca também pode-se beneficiar da proteção ao nome
da empresa, dada pela lei sobre concorrência desleal, a
qual, no entanto, só é aplicável quando prevalece uma si-
tuação de competição das partes envolvidas em um mes-
mo mercado. 37

Somente quando coincidente com a denominação
social da empresa, pode a marca gozar de uma proteção
ampliada, que independe da relação de concorrência,
requerida pela lei contra a concorrência desleal. E isso
porque a denominação social interessa à personalidade
jurídica da fuma, que é protegida pelo direito civil con-
tra qualquer possibilidade de confusão.ê"

Essas possibilidades de extensão da proteção à mar-
ca notória à margem da lei específica estão obviamente
restritas à situação em que se verifica a sua concordância
com o nome comercial ou denominação social - o que
não ocorre na maioria das vezes.

De fato, o caso mais geral e freqüente, não coberto
pelas alternativas examinadas, é o que envolve marcas
não coincidentes com o nome comercial ou a denomina-
ção social e, além disso, destinadas a produtos que guar-
dam pouca ou nenhuma relação de similaridade.

As experiências mais interessantes a esse respeito
são proporcionadas pela Alemanha e pela França. O có-
digo civil alemão garante o direito da "empresa estabele-
cida e em atividade", da mesma forma que assegura o di-
reito à personalidade. A marca notória é considerada
"uma parte valiosa e essencial de uma firma estabelecida
e em atividade" e, portanto, está compreendida na pro-
teção que a lei assegura contra "danos à empresa". 39

Dado o caráter bastante geral desta provisão legal, que
deixa os tribunais com um grande poder de arbítrio, fo-
ram criados os critérios para a extensão às marcas notó-
rias, discutidos no item 2.

Na França, o emprego de uma marca célebre fora de
seu setor é considerado um "abuso de direito".40 Entre
as várias maneiras de exercer um direito - no caso, o de
apropriação de um signo disponível em determinado
setor - não é permitida a escolha exatamente de uma

.marca que outra empresa não concorrente tornou céle-
bre. É importante também, para caracterizar o abuso de
direito, a maneira de usá-lo (o direito), como o recurso
a iniciativas que revelem a intenção de suscitar um equí-
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voco quanto à origem dos produtos ou tirar partido da se-
melhança de denominação. Significa, portanto, que são
consideradas as circunstâncias .que cercam cada caso.

5. A PROTEÇÃO À MARCA NOTÓRIA NA
LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

A proteção à marca notória foi introduzida na legislação
brasileira com o Código de Propriedade Industrial de
1967,41 muito embora o Departamento Nacional de
Propriedade Industrial já tivesse indeferido, em 1951, o
registro de uma marca com base na semelhança existente
com uma marca bem conhecida, pertencente a outra área
de mercado.f

No seu art. 83, o Código assegurava proteção especial
às marcas notórias no País contra a reprodução ou imita-
ção, mesmo se destinando a produtos ou serviços distin-
tos, desde que houvesse a possibilidade de confusão
quanto à procedência.

A versão de 1969 do Código manteve essa mesma
orientação." Ao nível processual, a única mudança foi
a eliminação do prazo de 90 dias, antes concedido para o
pedido de registro, quando se tratava de marcas notórias
não registradas no Brasil - e que constituía um requisito
para o oferecimento de impugnação. Foi incluída a exi-
gência de que o pedido de registro deveria ser feito con-
comitantemente com a apresentação da impugnação.

Pelo Código de Propriedade Industrial em vigor, a
marca considerada notória no Brasil terá assegurada pro-
teção especial em todas as classes contra a reprodução ou
imitação, se houver possibilidade de confusão quanto á

origem dos produtos ou 'prejuízo contra a reputação da
marca." \

Em relação às versões anteriores, a principal inova-
çao do atual Código foi condicionar a proteção ampliada
(especial) das marcas notórias ao seu Ireconhecimento
formal de notoriedade. Estabeleceu, além disso, o requisi-
to do registro prévio como condição para a habilitação à
proteção estendida, que não pode ser invocada por mar-
cas consideradas notórias em territórios estrangeiros ou
eventualmente usadas no Brasil, mas não registradas.

Do ponto de vista doutrinário, o novo Código pas-
sou a admitir o registro defensivo como forma decontor-
nar os inconvenientes do princípio da especialidade. Por
outro lado, a extensão da proteção a todas as classes
não constituí uma decorrência automática e irrestrita da
declaração de notoriedade; uma vez que fica condiciona-
da ã possibilidade de confusão quanto à oriem dos pro-
dutos e de prejuízo à reputação da marca ímítada."

A proteção à marca notória é especial também no
sentido de que seu uso é vedado em outras classes, mesmo
na ausência de ameaça dos danos especificados, até que
o pedido de registro seja aceito, na conformidade do dis-
posto no Códígo."

O primeiro ato de regulamentação da matéria, a Por-
taria n'? 31, de 2 de janeiro de 1973, do INPI, dispôs
sobre o pedido de "transformação em marca notória" e
atribuiu aos interessados a ''prova de notoriedade da
marca", sem, no entanto, especificar os critérios e as mo-
dalidades de comprovação admitidos.

A Portaria n9 8, de 10 de janeiro de 1974, do INPI,
já revogada, chegou a estabelecer os seguintes critérios
de notoriedade: a) que a marca permita ao consumidor,
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independentemente do seu grau de instrução, distin-
guir de plano o produto ou serviço identificado; b) que
seja conhecida em todo o País, sem distinção de nível
sócio-econômico; c) que seu poder atrativo seja tal que
independa de sua aplicação em determinado produto ou
serviço; d) que tenha alto conceito no mercado devido
à excepcional qualidade dos produtos ou serviços assi-
nalados.f? Em termos dos critérios apresentados no
item 2, as três primeiras letras se referem a formas de ca-
racterização da preeminente notoriedade, e a letra d
associa a notoriedade a um alto grau de qualidade.

Até 1981,522 marcas se qualificaram para aprecia-
ção de notoriedade, em sua grande maioria pertencen-
tes a empresas industriais (produtos). As maiores fre-
qüências de pedidos foram localizadas nas indústrias
de produtos alimentares (63), mecânica (50), vestuário
e calçados (49), produtos químicos (42) e metalurgia
(30). Segundo a classificação de produtos e serviços, foi
a seguinte a distribuição entre as classes mais numerosas;
57 pedidos para máquinas e equipamentos, 50 para rou-
pas e acessórios do vestuário, 44 para aparelhos elétricos
e eletrônicos, 32 para doces e 28 para bebidas.

Recentemente, o INPI decidiu retomar o exame da
matéria, tendo expedido o Ato Normativo n'? 46, de
5 de novembro de 1980, que solicitou uma série de in-
formações. para subsidiar a análise dos pedidos de decla-
ração de notoriedade e, assim, aumentar a base de obje-
tividade no processo de decisão. Muito embora a pesqui-
sa de opinião pública constitua a única base inequivoca-
mente objetiva para a apreciação da notoriedade, esse
elemento não foi exigido, tendo em vista que a enorme
extensão territorial e a amplitude da estratificação social
brasileira elevariam exageradamente o custo das pesqui-
sas de opíníão, no grau de cobertura requerido para a
configuração da notoriedade.

Com base no material fornecido e considerando os
critérios usualmente aceitos, o INPI rejeitou, liminar-
mente, cerca de 90% dos pedidos e declarou, em agosto
de 1982, a notoriedade de 40 marcas, assim distribuídas:
nove de produtos alimentares, oito de produtos têxteis
e de vestuário, sete de artigos de limpeza, cinco de má-
quinas e equipamentos, quatro de bebidas, duas de brin-
quedos, duas de fumo, uma de artigos para iluminação,
uma de produtos de matéria plástica e uma de móveis.

Vale, finalmente, destacar duas características do
"modelo" brasileiro de proteção à marca notória, que o
distinguem dos adotados pelas jurisprudências estrangei-
ras examinadas. A primeira é a nossa tendência de limi-
tar o tratamento da questão à área da legislação de mar-
cas, sem recorrer a outros institutos do direito positivo,
amplamente empregados pelos países aqui estudados.
A segunda é que, apesar da utilização de critérios explí-
citos para o alargamento da proteção das marcas notó-
rias, quase sempre decidido na esfera judicial, nenhum
desses países se comprometeu, como o Brasil, com a con-
cessão formal do status de notoriedade às marcas assim
consideradas pelos tribunais, para fundamentar o julga-
mento de cada caso concreto.

6. CONCLUSÕES

O alto poder de identificação e atração das marcas notó-
rias amplia a possibilidade de confusão dos consumido-
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res e de dano ao patrimônio de seus titulares, exigindo,
em conseqüência, um âmbito de proteção além dos limi-
tes fixados pelo princípio da especialidade do registro.

Apesar de não existir uma definição do grau de
notoriedade requerido para essa proteção ampliada, a
doutrina e a jurisprudência estrangeiras desenvolveram
um conjunto de critérios que tem sido utilizado pelos
tribunais para reduzir a inevitável margem de arbítrio
de uma decisão que é. essencialmente subjetiva. Esses
critérios gerais, que estiveram presentes na análise dos
pedidos de declaração de notoriedade no Brasil, são os
seguintes: a preeminente notoriedade, a singularidade,
a originalidade, a reputação internacional e antiguidade
da marca, bem como a importância do uso e a qualidade
dos produtos por ela assinalados. A pesquisa de opinião,
apesar de ser o único critério objetivo, tem, em contra-
partida, o inconveniente de envolver um custo elevado.
Para sua eventual inclusão entre os elementos requeri-
dos para a análise seriam indispensáveis a formulação
e a uníformízação dos aspectos metodológicos da pes-
quisa.

É possível recolher ainda, da experiência interna-
cional, três sugestões de natureza processual extrema-
mente importantes para a apreciação da notoriedade.
A primeira é que, ao se avaliar a colidência de uma marca
nova com uma marca notória pertencente a outro setor,
o julgamento seja muito mais exigente quanto à seme-
lhança dos signos do que em se tratando de marcas desig-
nando produtos concorrentes. Isso porque o perigo de
confusão e de diluição da marca notória pressupõe uma
estreita concordância entre ela e a nova marca que de-
signa produtos distintos. 48

A segunda sugestão é verificar qual o possível inte-
resse que teria o infrator em usar uma marca notória
alheia. Existindo um número relativamente pequeno
de marcas, devido aos estreitos requisitos impostos pela
lei, o infrator .não poderia justíficar seu comportamento
com o argumento de não ter sido capaz de escolher uma
outra marca."

A última sugestão, oferecida pela Suprema Corte
alemã, é de que a proteção estendida "só deve ser dada
com uma grande dose de cautela e baseada em averigua-
ções concretas das circunstâncias específicas. Além disso,
a proteção não deve ser ampliada além do absolutamen-
te necessário à atividade comercial"." Uma prova da
parcimônia com que a Alemanha trata a questão es~ no
fato de que, nos últimos 30 anos, a notoriedade de mar-
ca só foi reconhecida em 30 casos - uma média de um
por ano - e esse número representou apenas um quarto
do total de casos em que a proteção ampliada foi reivin-
dicada. ..

Há duas razões adicionais que recomendam uma
extrema cautela no reconhecimento da noteríedade,
principalmente em se tratando de um país em desenvol-
vimento.

Em primeiro lugar, a declaração de notoriedade de-
verá resultar em um privilégio acessível predominante-
mente às marcas estrangeiras, dadas as suas óbvias vanta-
gens em preencher os requisitos convencionalmente acei-
tos para essa qualíílcação. Este não é um argumento para
um tratamento diferenciado entre as marcas nacionais
e estrangeiras, que é vedado por lei, mas para a aplicação
restritiva dos critéríos de notoriedade.
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o segundo motivo deriva da associação entre grau de
notoriedade da marca e itensidade do esforço de propa-
ganda, cujos eventuais aspectos positivos - à medida que
o seu conteúdo informativo supere o indutivo - podem
ser mais do que compensados pelo efeito de criar ou esti-
mular o poder de mercado (que proporciona um contro-
le sobre preços inexistente sob condições de concor-
rêncía), além de gerar um impacto sobre a estrutura do
consumo, com a conseqüente realocação dos recursos
produtivos para a produção de bens não necessariamen-
te os mais adequados ao estágio de desenvolvimento e à
dotação relativa de fatores do País.
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