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Deborah Lopes: A protecao excepcional da marca de alto renome

No Brasil, umamarca confere ao seu titular o direito de explorar com exclusividade determinado signo
somente em seu ramo de atuacdo. Assim, ao depositar um pedido de registro, € necessério que o titular
especifique os produtos e/ou servicos que pretende proteger, além de declarar expressamente ao Instituto
Nacional da Propriedade Intelectual (Inpi) que exerce efetiva e licitamente atividade compativel com os
produtos ou servigos reivindicados, em cumprimento ao disposto no artigo 128 da Lei da Propriedade
Industrial (Lei 9.279/96). Excecéo a essaregra se da em relacéo a protecdo conferida pelas marcas de
alto renome, conforme previsao do artigo 125 da L Pl, que se estende a todos os ramos de atividade.

Uma marca de ato renome € uma marca de prestigio, reputacéo e tradicdo incontestavels, que alevam a
extrapolar seu escopo primitivo, motivo pelo qual recebe protecdo ampliada. Trata-se de excegéo ao
principio da especialidade, em funcéo da distintividade do signo, de seu reconhecimento por ampla
parcela do publico, além da flagrante capacidade de atrair os consumidores em razéo de sua simples
presenca.

Atualmente, existem no Brasil 106 marcas de ato renome reconhecidas pelo Inpi, como Coca-Cola,
Rolex, Microsoft, Havaianas e Flamengo. Tal protecdo se daiguamente a marcas figurativas, aquelas
formadas apenas por imagens, sem qualquer tipo de texto, como o jacaré da Lacoste e o arco da Nike.
Gragas a protecéo dada as marcas de alto renome, uma empresa do ramo alimenticio ndo pode, por
exemplo, usar a expressdo Facebook, ou uma empresa de joias lancar uma colegdo Ford. O
reconhecimento de tal protecéo excepcional cabe exclusivamente ao Inpi.

Na medida em que a LPI ndo regulamenta o procedimento hem mesmo 0s requisitos necessarios para a
obtencdo desse reconhecimento, o Inpi publicou diversas resolugdes sobre o assunto, até que, em
20/8/2013, foi publicado o Regulamento 107/2013, que estabel ece a forma de aplicacdo do disposto no
artigo 125 e veio atrazer nova definicéo de alto renome, passando a dispor no seu artigo 1° que se
considera de alto renome a marca registrada cujo desempenho em distinguir os produtos ou Servicos por
ela designados e cuja eficacia ssimbdlica levam-na a extrapolar seu escopo primitivo, exorbitando, assim,
o chamado principio da especialidade, em funcdo de sua distintividade, de seu reconhecimento por
ampla parcela do publico, da qualidade, reputacéo e prestigio a ela associados e de sua flagrante
capacidade de atrair os consumidores em razdo de sua simples presenca.

Assim, as industrias viram a possibilidade de obter protecéo de suas marcas em multiplas classes na
esfera administrativa. Segundo a propria resolucéo, o disposto no artigo 125 destina-se a possibilitar a
protecdo da marca considerada de alto renome contra a tentativa de terceiros de registrar sinal que a
imite ou reproduza, ainda que ausente a afinidade entre 0s produtos ou Servigos aos quais as marcas se
destinam, afim de coibir as hip6teses de diluicdo de sua capacidade distintiva ou de seu aproveitamento
parasitario. A excitacéo para obtencdo do reconhecimento do alto renome se deu, pois, além de garantir a
protecdo territorial em todas as classes de produtos e servicos, esse status representa significativo
aumento no valor dos intangiveis das empresas.

Estabeleceu-se, ainda, na Resolugéo 107/2013 gque o procedimento para requerer a anotagao de alto
renome ocorreria em etapa autdbnoma ao processo de registro da marca, mediante requerimento

Page 1
2023 - www.conjur.com.br - Todos os direitos reservados. 02/03/2019



No image found CONSULTOR JURIDICO
WwWw.conjur.com.br

especifico de seu titular, instruido com provas e sujeito ao pagamento de retribuicdo especificaa ser
analisado por uma comissdo especial. Ainda, a comprovacdo do alto renome foi vinculada a trés quesitos
fundamentais, conforme o artigo 3° o reconhecimento da marca por ampla parcela do publico em geral,
aqualidade, reputacdo e prestigio que o publico associa a marca e aos produtos ou servigos por ela
assinalados; e o grau de distintividade e exclusividade do sinal marcario em questdo. O artigo 4° da
Resolucao 107/2013 recomenda, ainda, que nos casos dos incisos | e 1l os requisitos podem ser
comprovados por meio de pesguisa de mercado e pesquisa de imagem de marca, respectivamente.

Caso segjareconhecido o alto renome, o titular tera direito a protecéo especia por 10 anos (artigo 8°,
parégrafo Unico da Resolucéo 107/2013). A partir do Ultimo ano desse prazo, o titular pode requerer
novamente o reconhecimento do alto renome da marca (artigo 9° da Resolucéo 107/2013), instruindo a
peticao com dados recentes afim de comprovar o preenchimento dos requisitos.

Ocorre que o estabelecido pelo regulamento n&o foi suficiente para compreender o que os examinadores
da autarquiairiam considerar em sua andlise do alto renome de uma marca. Os requisitos para
comprovagao da condicao de alto renome foram inicialmente considerados como simples de cumprir,
mas, em levantamento realizado nos anos de 2014 a 2016, verificou-se que, de 284 solicitagcOes
submetidas ao Inpi, 153 foram analisadas e apenas 10 foram concedidas.

As razdes para essa taxa limitada de sucesso nos requerimento s&o aincorregéo da metodol ogia aplicada
nas pesquisas de mercado, resultando em evidéncias insuficientes de reconhecimento e prestigio da
marca por uma parcela significativa da populacdo geral brasileira, ndo apenas por seus clientes reais ou
potenciais, ainsuficiéncia de documentos em suporte ao requerimento, a diluicéo préviadamarcaem
outros campos do mercado e ainsuficiéncia de dados relativos a percepcéo da populacéo geral brasileira
sobre o nivel distintivo da marca.

Como resultado de evidéncias insuficientes, pedidos de marcas notérias em nivel nacional e
internacional, como Banco do Brasil, Fiat, Mastercard, Nike, Flamengo e Google, foram inicialmente
rejeitados. Por outro lado, os pedidos de marcas ndo tao obviamente famosas para o publico em geral
brasileiro, mas com um conjunto de evidéncias mais solido, obtiveram status de alto renome, como
Toyota, Honda e Playstation.

Ostitulares das marcas que tiveram seus pedidos de ato renome rejeitados verificaram aimportancia da
apresentacao de dados objetivos em relacdo ao conhecimento e ao prestigio da marcano Brasil. As
pesquisas quantitativas, apesar de provar concretamente o significativo conhecimento da marca, néo sdo
suficientes sem os dados objetivos quanto ao conhecimento e prestigio da marca.

Tais dados objetivos foram definidos pelos parégrafos 1° e 2° do artigo 4° da Resolucéo Inpi/PR
107/2013. Assim, observando o definido pelo artigo 4° da resolugéo, o titular da marca que queira obter
aprotecdo especial do alto renome devera comprovar de forma objetiva que esta possui atracéo
excepcional sob 0 mercado em geral. Para tanto, recomenda-se que sgja apresentado junto ao Inpi o
perfil do publico j& usuario e do publico-alvo, perfil e fracdo dos consumidores de outros segmentos de
mercado que imediata e espontaneamente identifiquem a marca pelos produtos/servicos oferecidos e
peratradicdo e qualificagdo no merca, informacdes que demonstrem gue o publico tem conhecimento
sobre os valores da marca, demonstracéo do grau de confianca do consumidor com relacdo a marca, 0s
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meios de comercializagdo da marca no Brasil, a amplitude geogréfica da comercializac&o efetiva da
marca no Brasil, os meios de divulgacdo da marca utilizados, extensdo temporal da divulgacéo e uso
efetivo damarca, valor investido em publicidade e propaganda da marca, volume de venda dos ultimos
cinco anos e o valor da marca nos ativos intangiveis da empresa.

Destaca-se que os examinadores do Inpi tém demonstrado grande interesse na apresentacdo de pesguisas
de mercado e de imagem para a comprovacdo do alto renome, sendo indispensavel que os dados dessas
pesquisas reflitam a percepcéo de amostra representativa da popul agéo brasileiraem geral.

Inicialmente rejeitado, em 26/1/2016, o reconhecimento da marca Flamengo (n° 006085547) foi
recentemente publicado pelo Inpi na RPI 2.504, de 2/1/2019. Apesar de entender que os documentos
apresentados a época do requerimento néo foram capazes de comprovar o pleito, aluz dos quesitos
constantes do artigo 3° da Resolugédo Inpi/PR 107/2013, o titular Clube de Regatas do Flamengo
apresentou recurso, tendo o Inpi publicado exigéncia, em 12/12/2017, requerendo a apresentacéo de
documentacdo suplementar, em especial, pesquisa de mercado e de imagem que apresente,

cumul ativamente, abrangéncia nacional, clara descricéo de metodologia e perfil detalhado e
diversificado de entrevistados, no que tange a sexo, idade (16 anos ou mais), municipio de residéncia nas
cinco regides do pais, classe econdmica (A/B/C/D/E), entre outros, além de ser aplicada a consumidores
em geral e ndo somente a consumidores dos produtos assinalados pela marca. A pesquisa também deve
visar aferir especificamente o grau de conhecimento e reputacéo da marca paraaqual se pleiteia o alto
renome.

Em 2018, 23 pedidos de reconhecimento de alto renome foram deferidos pelo Inpi, dentre os quais
apenas quatro foram deferidos sem qualquer exigéncia ou recurso para as marcas Sony, Maisena, Kibon
e Toshiba. Por outro lado, 13 pedidos sofreram a mesma exigéncia pelo Inpi que o registro paraamarca
Flamengo, o que culminou com o reconhecimento da protegéo especial. Tal posicionamento do Inpi
pode ser visto como otimista em relacdo aos novos pedidos de reconhecimento, considerando afalta de
clareza da Resolugdo Inpi/PR 107/2013 quanto as exigéncias dos examinadores na andlise do alto
renome de uma marca.

Ademais, com relacdo aos pleitos de alto renome indeferidos pelo Inpi, é possivel apresentar novo
requerimento administrativo, caso seja demonstrada uma mudanca no quadro fético, namedidaem que €
a aceitacdo publica de uma marca que atorna apta a ser reconhecida como de alto renome. Assim, néo
ha limitacdo a formulacdo de novo pedido de reconhecimento de alto renome, desde que comprovado
gue a marca passou a ser notoriamente reconhecida com o passar do tempo, sendo necessariaa
apresentacao de novos documentos, incluindo, principalmente, uma nova pesquisa de mercado afim de
evidenciar o reconhecimento da marca por ampla parcela do publico brasileiro (artigo 3°, |, da
Resolucéo 107/2013) e a qualidade, reputacdo e prestigio que o publico brasileiro associa a marca e aos
servicos vinculados aela (artigo 3°, |1, da Resolucdo 107/2013).

Finalmente, no que concerne aos efeitos da declaracdo de alto renome pelo Inpi, € pacifico no Superior
Tribunal de Justica o entendimento de que a protecéo especial do alto renome possui efeito ex nunc, néo
podendo atingir as marcas iguais ou parecidas que haviam sido registradas quando o alto renome de uma
marcafoi reconhecido.
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