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As marcas de alto renome no Direito brasileiro

O direito de marca garante exclusividade ao titular,
mas € limitado pela territorialidade e especialidade.
Marcas notdrias tém protecdo ampliada no Brasil.
As marcas de alto renome no Direito brasileiro Ma-
riana de Aradjo Mendes Lima Di Pietro O direito de
marca garante exclusividade ao titular, mas é li-
mitado pela territorialidade e especialidade. Marcas
notdrias tém protecdo ampliada no Brasil. quin-
ta-feira, 30 de janeiro de 2025 Atualizado em 29 de
janeiro de 2025 11:47 Compartilhar Co-
mentarSiga-nosno A A

Introdugéo

O direito de marca ocupa um papel central no ambito
da propriedade intelectual, conferindo ao titular de
um registro o privilégio de exclusividade sobre o uso
de determinado sinal distintivo no mercado. Con-
tudo, essa exclusividade ndo é irrestrita, encontrando
limites nos principios da territorialidade e da es-
pecialidade. Esses principios estabelecem que o al-
cance da protecdo de uma marca € limitado ao
territorio onde foi registrada e as classes de produtos
ou servicos especificadas no momento do registro.
Dessa forma, busca-se equilibrar a protecéo aos di-

abpi.empauta.com

reitos do titular da marca e a liberdade de con-
corréncia no mercado, evitando abusos e
preservando a seguranca juridica.

Neste artigo, serdo explorados os fundamentos e as
aplicacbes praticas desses principios, bem como
suas excecOes mais relevantes no ordenamento ju-
ridico brasileiro. Em especial, serdoanalisados os ca-
sos das marcas notoriamente conhecidas e de alto
renome, que desafiam as limitagGes dos principios da
territorialidade e da especialidade, recebendo pro-
tecdo mais ampladevido asua notoriedade e impacto
social. Além disso, seradiscutido o procedimento ne-
cessario para o reconhecimento de uma marca como
de alto renome junto ao INPI - Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, evidenciando os desafios e
requisitos envolvidos nesse processo.

Direito de marca e principios da territorialidade e es-
pecialidade

O direitode marcaasseguraaseutitular apartir deseu
registro, o direito de exclusividade sobre tal sinal, o
qual ndo podera ser usado por qualquer outra pessoa
que explore atividade semelhante dentro do mesmo
territorio (no caso do Brasil, dentro do territdrio na-
cional). Essaexclusividade apresenta, como outro la-
do damoeda, uma limitacdo a atividade de terceiros,
motivo pelo qual ela ndo pode ser absoluta.

Nesse sentido, os principios da territorialidade e es-
pecialidade servem para limitar o direito de ex-
clusividade as situaces em que se verifica efetivo
risco de confuséo e associacao indevida.

O principio da territorialidade no direito de marcas
estabelece que os direitos conferidos sobre uma mar-
ca sdo validos apenas dentro do territério do pais ou
regido onde a marca foi registrada. Em outras pa-
lavras, a protecdo juridica de uma marca ndo é au-
toméatica em outros paises, sendo necessario o
registro local para garantir esses direitos.
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Da mesma forma, cada pais tem sua prépria le-
gislacdo sobre propriedade industrial e, observadas
algumas excecOes previstas em tratados in-
ternacionais, como a Convencéo da Unido de Paris, 0
registro deve cumprir os requisitos desse sistema ju-
ridico.

Ja o principio da especialidade consiste na limitacao
da exclusividade da protecdo a classe e a es-
pecificacdo reivindicadas por seu titular na ocasido
do depdsito do pedido de registro. Nesse ponto es-
pecifico, € comum encontrar defini¢des do principio
da especialidade que o relacionam a atividade eco-
ndmica de seu titular, mas, na pratica, a extensdo de
tal direito ndo tem uma ligacéo direta ao ramo de ati-
vidade de seu titular.

Assim, uma empresa que produza roupas (classe 25)
e bolsas (classe 18), caso deposite pedido de registro
de marcas apenas em relagdo as roupas, ndo tera sua
protecdo automaticamente estendida para a classe
18, por exemplo. Por outro lado, ndo é raro que gran-
desempresas registrem sua marcapara classesde ser-
vicos relacionados e afins, mesmo que ndo oferecam
efetivamente qualquer produto e servi¢o que cons-
tam em sua especificacdo, para evitar que terceiros
registrem marcas semelhantes e que possam levar a
diluicdo de sua marca.

Excecbes aos principios da territorialidade e es-
pecialidade

A primeira excecdo aos principios analisados neste
artigo é amarca notoriamente conhecida, prevista no
art. 6 bis da Convencéo da Uni&o de Paris.

A marca notoriamente conhecida é aquela que, in-
dependentemente de estar registrada em um ter-
ritorio especifico, é amplamente reconhecida por um
publico relevante naquele territério devido a sua re-
putacdo. Vale mencionar que a fama das marcas
notoriamente conhecidas ndo se limitaaumgrupo pe-
queno, ela deve ser amplamente conhecida entre 0s
consumidores ou atores de um determinado setor
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econdmico.

Desse modo, em sintese, se um terceiro vier a de-
positar um pedido de registro de uma marca no-
toriamente conhecida em determinado pais em que
esta marca ainda ndo tenha sido registrada, o titular
da marca notoriamente conhecida podera impedir
que esse pedido de registro de terceiro seja con-
cedido, mesmo sem um registro de marca anterior
que pudesse servir de anterioridade impeditiva.

Jaas marcas de alto renome, ou seja, aquelas que pos-
suem um grau excepcional de notoriedade e re-
putacdo, alcancando um reconhecimento muito
amplo e que transcende os limites de seu setor es-
pecifico de atuacdo, excepcionam o principio da
especialidade.

Essas marcas recebem uma protecao especial, mais
ampla do que as marcas registradas comuns ou no-
toriamente conhecidas, pois seu prestigio as torna
suscetiveis de exploracdo indevida ou dilui¢do, mes-
mo em mercados diferentes do seu. No entanto, con-
siderando a forca atribuida a essas marcas em razédo
da protecdo em todos os ramos de atividade, o con-
ceito de alto renome no Brasil é bastante estrito. Para
ser consideradamarcade alto renome, uma marcade-
ve ser reconhecida amplamente pelo publico em
geral (ndo por setores especificos) e capaz de es-
tabelecer uma conexdo emocional ou cognitiva com
0 publico comum.

Resumidamente, as marcas de alto renome séo aque-
las tdo conhecidas pelo publico geral que quando
uma pessoa comum VE uma marca parecida, ainda
que relacionada a produto ou servico de ramo di-
Verso, a associa a marca renomada.

Apenas a titulo ilustrativo: supondo que um terceiro
decidainiciar operacdes hoteleiras e inaugura um ho-
tel identificado pela marca"Coca-Cola". Mesmo que
a marca "Coca-Cola" ndo tenha qualquer atividade
no setor hoteleiro, o publico geral associara a rede de
hotel ao refrigerante, possivelmente acreditando que
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a "The Coca-Cola Company" decidiu empreender
em uma nova area ou, no minimo, licenciou seus di-
reitos para desenvolver uma nova area comercial
com algum parceiro.

Nesse cenario, se compreende que a protecdo amarca
de alto renome procura, de um lado, proteger o con-
sumidor contra a associacdo indevida, mas também
tem afuncdo de evitar o aproveitamento parasitario e
a diluicdo com maior eficiéncia.

As marcas de alto renome e seu reconhecimento jun-
to ao INPI

Embora seja semanticamente defensavel a des-
necessidade de um procedimento especifico para o
reconhecimento do alto renome (porque no final de
contas, se a marca de alto renome tem grande apelo
junto ao publico comum, em tese 0 examinador do
INPI ndoteriagrande dificuldade de identificar quan-
do se deparasse com a reproducdo de uma marca de
alto renome), tal reconhecimento néo é automatico
no Direito brasileiro.

Paraque uma marcaobtenha o reconhecimento doal-
to renome no Brasil, precisa formular um re-
querimento especifico junto ao INPI, fornecendo
todas as provas capazes de demonstrar seu re-
conhecimento junto ao publico geral. Dentre as
provas requeridas, emboraaresolugdo 107/13dapre-
sidéncia do INPI, que estabelece a forma de
aplicacdododispostonoart. 125dalei 9.279/96 ("Re-
solucdo sobre Reconhecimento de Alto Renome")
ndo dispor expressamente, na pratica a obtencédo do
reconhecimento do alto renome requer, junto aoacer-
Vo probatdrio, a apresentacao de um estudo de quan-
titativo de mercado realizada por instituto de
pesquisa de boa reputacdo, preferencialmente as-
sociado a Associacdo Brasileira de Empresas de
Pesquisa, bem como de pesquisa de imagem da mar-
ca para comprovar a reputacdo e prestigio que o
grande publico associa a essa marca.

Além do estudo de mercado e imagem, sdo ne-
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cessarias provas capazes de demonstrar a presenca da
marca cujo reconhecimento de alto renome se pre-
tende obter namidiae nasociedade, os investimentos
anuais realizados por sua titular em marketing, bem
como nadefesa de suamarcajunto atentativadeapro-
priacdo por terceiros, volume anual de vendas, perfil
e nimero de pessoas atingidas pelas midias onde o ti-
tular anuncia a sua marca, bem como qualquer in-
formacao pertinente que demonstre a identificacao
do publico aos valores damarcae o grau de confianca
nela depositada.

Vale ainda mencionar que, apesar da dificuldade de
obtencdo do reconhecimento do alto renome, seus
efeitos ndo sdo definitivos, se extinguido ap6s 10
anos.

Conclusao

O direitode marca, sustentado pelos principios dater-
ritorialidade e especialidade, desempenha um papel
crucial naorganizacdo do mercado, protegendo os in-
teresses dos titulares de marcas registradas sem com-
prometer a livre concorréncia e a inovagdo. Esses
principios delimitam o escopo de protecdo das mar-
cas, garantindo que sua exclusividade seja aplicada
apenas onde héa efetiva necessidade de prevenir con-
fusbes ou associacdes indevidas. Contudo, a
complexidade do mercado global e as par-
ticularidades de marcas que transcendem fronteiras e
setores econdmicos exigem a existéncia de excecdes,
como as marcas notoriamente conhecidase dealto re-
nome, que recebem protecdo ampliada devido aoim-
pacto que possuem no imaginario coletivo e na
confianga do consumidor.

O estudo das excecdes e do procedimento necessario
para o reconhecimento do alto renome evidencia a
importancia de critérios rigorosos e da analise cri-
teriosa por parte do INPI, equilibrando os direitos
dos titulares e a protecdo do mercado. Embora o pro-
cesso para obtencdo do reconhecimento seja de-
safiador e requeira comprovacdo robusta, ele
desempenha um papel essencial na protecdo contra o
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aproveitamento parasitario e napreservacao do valor
das marcas perante o publico. Assim, o sistema de
marcas no Brasil ndo apenas regula o uso de sinais
distintivos no mercado, mas também promove acon-
fiancado consumidor eaestabilidade das relacdes co-
merciais, contribuindo para o fortalecimento da
economia e da inovagao no pais.

Mariana de Aradjo Mendes Lima Di Pietro Socia,
Advogada especialistaem marcas, direitos autorais,
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direito digital, protecdo de dados, direitos morais,
franquia e acordos societéarios, com foco em re-
solucdo de disputas, contencioso complexo e
arbitragem do MNIP - Magalhdes Nogueira So-
ciedade de Advogados, escritério boutique de
propriedade industrial. MNIP - Magalhdes No-
gueira Sociedade de Advogados
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Cultura quer streaming publico e regulacéo de
Netflix e outros em 2025

uoL

O Ministério da Cultura (MinC) trabalha para co-
locar no ar ainda em 2025 um streaming publico. Ao
mesmo tempo, batalha para que a regulacéo das pla-
taformas digitais voltadas para a disponibilizacéo de
video sob demanda (\VOD, nasigla em inglés) avan-
ce tambem neste ano.

O tema e um dos principais assuntos que tém sido ex-
plorado por representantes de Secretaria do Au-
diovisual (SAV) do MinC, ao longo da Mostra de
Cinema de Tiradentes. Organizado pela Universo
Producdo, o evento chega a sua 28%edicdo e é umdos
principais festivais de cinema do pais.

A mostra comegou em 24 de janeiro e vai até o pro-
ximo sabado (1°/2). A programacao conta com 140
filmes, além de debates, shows, oficinas, lan-
camentos de livros e outras atividades.

Também inclui arealizacdo do Forum de Tiradentes,
evento que retne dezenas de profissionais do setor
para um diagnostico do audiovisual brasileiro com o
objetivo de formular propostas ao MinC. Os debates
ocorrem em diferentes mesas e em grupos de tra-
balho, com a participagéo de representantes do go-
verno. Ao final, serd aprovada uma carta elencando
as principais pautas e demandas do setor.

"E urgente que a gente resolva nesse ano a regulagio
do VOD", disse na mesa de abertura a secretaria na-
cional do audiovisual, Joelma Gonzaga.
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Umadas principais questdes, segundo ela, é garantira
protecdo do conteddo nacional. Em outras palavras,
significaque plataformas como Netflix, Amazon Pri-
me Video, Disney + e HBO Max teriam que garantir
no catalogo disponibilizado para o publico brasileiro
um percentual minimo de producdes nacionais.

Outro debate envolve a protecdo ao direito pa-
trimonial. A ideia € de que a regulacdo estabeleca os
parametros sobre como 0s ganhos econdémicos daex-
ploragdo comercial de um produto audiovisual de-
vem ser compartilhados entre a produtora e a
plataforma.

"Sao direitos que ja vém sendo assegurados ao longo
do historico das nossas politicas publicas. Se es-
tendemos isso para as plataformas, nds estaremos de-
fendendo a nossa producdo independente.
Estaremos defendendo a soberania”, avalia Joelma.

Questdes envolvendo a tributacdo e a garantia de que
a producdo local tenha proeminéncia nos catalogos
também fazem parte do pacote de medidas que esta
em pauta.

Todas essas discussdes precisam passar pelo Con-
gresso Nacional, a quem cabe aprovar um marco re-
gulatério para as plataformas digitais. Atualmente
existem dois projetos de lei que tratam do assunto em
tramitacdo. A proposta do MinC ¢ avangar nas ar-
ticulacBes para que seja votado um Unico texto.

A secretaria do audiovisual considera que 0 mo-
mento do cinema brasileiro favorece o debate. "Te-
nho falado da importancia das trés indicagdes ao
Oscar conquistadas por Ainda Estou Aqui. E nés es-
tamos também com 13 filmes brasileiros
selecionados pro Festival de Berlim que € um dos
maiores festivais do mundo, um dos mais pres-
tigiados. E aqui sao 141 filmes que vao passar ao lon-
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go da Mostra de Tiradentes. E muito para celebrar"”.

De acordo com ela, ndo se tratam de medidas inéditas
no mundo. "Nenhum dos paises considerados gran-
des poténciasdaindustriado audiovisual chegou aes-
se lugar sem defender a sua producdo nacional.
Franca, Coreia do Sul, o proprio Estados Unidos, en-
fim, todos tém mecanismo de defesa de protecdo da
sua propriedade intelectual. E se a gente protege is-
so, ha uma reacdo em cadeia. A gente estd
impulsionando a economia, as nossas produtoras".

publicoO MinC também promete colocar no ar neste
ano uma plataforma de streaming publico, com dis-
ponibilizacédo gratuita de um conjunto de produg6es
audiovisuais. O objetivo é ampliar o acessar € a di-
fusdo do cinema nacional e contribuir para a for-
magc&o de publico.

Alguns detalhes foram apresentados no Gltimo sé&-
bado (25) pela diretora de preservacéo e difusdo au-
diovisual da SAV, Daniela Santana Fernandes. O
projeto esta sendo desenvolvido em parceria com
Nucleo de Exceléncia em Tecnologias Sociais da
Universidade Federal de Alagoas (UFAL): "ja éuma
realidade. Ja& fizemos grupo focal, ja fizemos alguns
testes", disse Daniela.

Segundo ela, no segundo semestre do ano passado,
foi lancado também um edital para licenciamento de
curtas e longas-metragens. Foram recebidas cerca de
1,6 mil inscrigdes e o resultado deve ser divulgado
em breve.

"A gente precisavade obras para além daquelas que o
governo federal ja tém direito. Temos o acervo da Ci-
nemateca Brasileira, onde tem por exemplo en-
volvimento do Iphan [Instituto do Patriménio
Histdrico e Artistico Nacional] e da Fundacgéo Pal-
mares. Tem acervo da Funarte [Fundacdo Nacional
de Artes]. Todos esses vdo compor o streaming. Mas
queremos que a producdo contemporanea também
esteja la representada”, explicou.
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Danieladisse que 0 nome daplataformaaindanéo po-
de ser revelado. Ela afirmou ainda que, pa-
ralelamente ao seu desenvolvimento, vem sendo
discutida a regulamentacdo da Lei Federal
13.006/2024. Aprovada no ano passado, ela es-
tabeleceu a exibicéo de filmes de producéo nacional
como componente curricular complementar: as es-
colas precisardo exibir mensalmente para os alunos
no minimo duas horas.

O streaming publico devera também se voltar para
esse fim. "E 0 nosso compromisso. Afinal, como é
gue a gente ia regulamentar uma legislacdo sem dar
ferramenta para que as escolas tenham condicéo de
fazer essas exibigcdes?".

Debate internacionalO debate regulatério também
tem sido promovido pelo Brasil em foéruns in-
ternacionais. No ano passado, o pais sediou o0s en-
contros do G20, que reune as 19 maiores economias
do mundo, bem como a Unido Europeia e mais re-
centemente a Unido Africana. O grupo se consolidou
como foro global de didlogo e coordenacao sobre te-
mas econdmicos, sociais, de desenvolvimento e de
cooperacéo internacional.

Um declaracdo especifica sobre politicas culturais
foi aprovada no ambito do G20 incluindo um re-
conhecimento de que regulamentag6es nos servigos
de licenciamento de conteudo cultural e plataformas
de streaming "podem ser adaptadas para as con-
dicdes especificas do mercado e 0s contextos so-
cioculturais e econémicos especificos dos paises".

Joelma conta que ndo foi uma discussao simples, ja
que havia oposicdo dos Estados Unidos, que abriga
as sedes da maioria das plataformas:

"Ficamos até 3 horas damanha. Os Estados Unidos fi-
zeramde tudo para retirar apauta da declaracéo. Usa-
ram oS mais variados argumentos. E esta era uma
proposicdo do Brasil. A Unido Europeia, a India, a
China, estava todo mundo defendendo a proposta do
Brasil. Vencemos. N&o abrimos mao", relembra.
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A urgéncia da regulacdo das plataformas digitais ja
havia sido citada no discurso de Raquel Hallak, coor-
denadora-geral da Mostra de Tiradentes, na ce-
rimonia de abertura do evento. Joelma destaca
também a intervencdo da deputada federal indigena
Célia Xacriaba (PSOL). Na ceriménia, a parlamentar
participou de uma performance artistica que ex-
plorou a temética da sustentabilidade.

"Ela falou uma coisa muito interessante que todos
nos sabemos e concordamos: o audiovisual éagrande
arma do Século 21. Fiquei muito emocionada quan-
do elafalaem reflorestar o cinema e transformar o ci-
nema em uma floresta”, disse Joelma, destacando a
importancia de se avancar na regulacdo e na criacao
de mecanismos que reforcam a democracia no au-
diovisual.

Gigantes de TecnologiaNesta terca-feira (28), em
uma nova mesa debate que tratou do tema, o diretor
da Agéncia Nacional de Cinema (Ancine), Paulo Al-
coforado, destacou que a regulacdo do VOD €é uma
das faces da regulacéo da internet.

Ele aponta também como desafio avancar na re-
gulagdo em outras frentes envolvendo, por exemplo,
a inteligéncia artificial, a remuneracdo de contetdo
de jornalismo nas redes sociais, 0 combate a de-
sinformacao, as apostas online, entre outras.

"A gente esta lidando em um mundo em que ha gi-
gantes de tecnologia, que tém seus ativos muito mais
valorizados do que quaisquer outras empresas do
mundo, que atuam em escala global, com um capital
muito intensivo e com muito investimento. Fica im-
possivel para as empresas nacionais competirem
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Com esses Servicos, cujo negaocio central é 0 acesso
indiscriminado adados dos usuarios. E apartir do mo-
mento que eles acessam os dados dos usuarios, eles
conseguem criar novos negocios”, diz.

Segundo Alcoforado, cabe ao Estado atuar para equi-
librar o jogo enfrentando sobretudo a concentracdo
econdmica. As preocupacdes sdo compartilhadas pe-
lo pesquisador Pedro Butcher. Ele observa que vi-
vemos hoje em um novo regime de circulagdo da
informacao, organizado a partir de uma busca pela
monetizagdo a partir dos dados. Nesse cenario, as
grandes empresas de tecnologia reinem hoje mais
dados pessoais do que as empresa nacionais e do que
0 proprio Estado.

"EXiste uma assimetria gigante. E é nesse ponto que a
regulacdo precisaagir. Ela precisatentar diminuir es-
saassimetria”. Butcher contestaaforma como os do-
nos das plataformas defendem a liberdade de
expresséo.

"E na verdade a defesa de uma canalizacdo muito es-
pecifica da informagdo. A diferenga na viralizacdo
entre postagens verdadeiras e falsas € muito distinta.
A estrutura da circulacao da informacéo favorece a
circulacdo das informacdes falsas. O que vemos é um
complexo técnico industrial que instituiu um modelo
que favorece a manipulacgéo e o controle da verdade.
E o lobby contra a regulagio é pesado. E um poder
econdmico sem precedentes”, acrescenta.
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