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CAPPELETTI, Priscila dos Santos. Da comprovagao para a condi¢ao especial da
protecao do alto renome: uma analise quanto a subjetividade dos requisitos da
Portaria INPI/PR n° 08/2022. 2024. (Mestrado em Propriedade Intelectual e
Transferéncia de Tecnologia para Inovagao) - Instituto Federal do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, 2024.

RESUMO

Existem marcas que excedem sua notabilidade no ramo mercadolégico e, para essas
marcas, a legislagao criou um mecanismo de protecéo especial. Uma protecdo unica,
que engloba todos os ramos de atividade, denominada marca de alto renome. A
Resolugado 107/13 do INPI, estabeleceu a forma de aplicagao do artigo 125 da Lei n.
9.279/1996 - Lei de Propriedade Industrial, bem como a diretriz de analise, porém,
nao estabeleceu especificacdes probatorias especificas para obtencdo da protecéo
especial. A lacuna deixada pela Resolugédo 107/13 do INPI, mantida na Portaria
INPI/PR n° 08/2022, sobre os critérios legais de comprovagao, demonstra o fragil
cenario para obtencdo do status do alto renome. O estudo buscou responder a
seguinte questao: Como o INPI adota os requisitos da protegao de alto renome, dada
a lacuna de padrdes probatérios vinculados a Portaria INPI/PR n° 08/20227 Desse
modo, o objetivo geral desta pesquisa foi analisar os critérios empregados pelo INPI
na protecdo de marcas de alto renome. Assim, este trabalho buscou fornecer uma
série de indicadores relevantes para garantir seguranca juridica e promover marcas
de alto renome no Brasil, visando um processo facilitador e mais assertivo para a
comprovacao da marca no ambito nacional. Trata-se de uma pesquisa que analisa o
cenario do alto renome, através das decisdes do INPIl, em complemento com a visao
dos profissionais atuantes na propriedade intelectual. A pesquisa tem como
metodologia uma abordagem qualitativa-quantitativa, desenvolvida em trés etapas:
pesquisa bibliografica, survey e pesquisa exploratoria. Dessa forma, a fim de oferecer
parametros para a promoc¢ao dessa protecdo especial, o estudo contribui com a
criacdo de um Relatério Técnico Conclusivo/ Manual para a validagao das marcas a

protecao de alto renome.

Palavras-chave: registro de marcas; marcas de alto renome; propriedade industrial.



CAPPELETTI, Priscila dos Santos. On the special condition for protection of high
renown: an analysis regarding the subjectivity of the requirements of Ordinance
INPI/PR no. 08/2022. 2024. (Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferéncia de
Tecnologia para Inovacgédo) - Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre,
2024.

ABSTRACT

There are brands that exceed their notability in the market, and for these brands, the
legislation has created a special protection mechanism. A unique protection, which
encompasses all areas of activity, called a highly renowned brand. INPI Resolution
107/13 established how article 125 of Law no. 9,279/1996 - Industrial Property Law,
as well as the analysis guideline, however, did not establish specific evidentiary
specifications to obtain special protection. The gap left by INPI Resolution 107/13,
maintained in INPI/PR Ordinance No. 08/2022, on the legal criteria for proof,
demonstrates the fragile scenario for obtaining high-renown status. The study sought
to answer the following question: How does the INPI adopt the requirements of high-
renown protection, given the gap in evidentiary standards linked to INPI/PR Ordinance
No. 08/2022? Therefore, the general objective of this research was to analyze the
criteria used by INPI in the protection of highly renowned brands. Thus, this work
sought to provide a series of relevant indicators to guarantee legal certainty and
promote highly renowned brands in Brazil, aiming for a facilitating and more assertive
process for proving the brand at a national level. This is a study that analyzes the
scenario of high renown, through the decisions of the INPI, in addition to the vision of
professionals working in intellectual property. The research has a qualitative-
quantitative approach as its methodology, developed in three stages: bibliographic
research, survey and exploratory research. Thus, in order to offer parameters for the
promotion of this special protection, the study contributes to the creation of a
Conclusive Technical Report/Manual for the validation of brands for high renown

protection.

Keywords: trademark registration; highly renowned brands; industrial property.
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1 INTRODUGAO

As adaptagbes mercadologicas enfrentadas através da livre concorréncia e a
livre iniciativa potencializaram a propriedade intelectual. O desenvolvimento
econdmico gerou uma quebra de paradigma, no qual os bens intangiveis ganham
cada vez mais destaque. As empresas se utilizam dos bens intangiveis para o
desenvolvimento de estratégias de crescimento mercadoldgico e a valorizagdo do
préprio negocio (Coelho, 2007).

No Brasil, cabe ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), garantir
e proteger os direitos de propriedade industrial, através da Lei n® 9.279, de 14 de maio
de 1996 (Lei de Propriedade Industrial - LPI). As estatisticas, preliminares,
apresentadas no Boletim Mensal da Propriedade Industrial, publicado em margo de
2023, demonstram que em fevereiro de 2023 o INPI teve um total de 28.995 pedidos
de registros de marcas, dentre as quais,14.821 foram concedidas (INPI, 2023). As
marcas, em ambito geral, cumprem a funcdo de distinguir produtos e servigos,
tornando o “signo” (marca) a identificagdo da empresa perante o publico, relagao
valiosa que deve ser protegida (Barbosa, 2006).

Um dos principios essenciais que regem a prote¢do das marcas é o da
especialidade, o qual protege os produtos e/ou servigos do requerente nos limites da
classe vinculando a marca a sua atividade correspondente (INPI, 2019). Assim,
através da Classificagdo Internacional de Nice', os pedidos de registro s&o requeridos
perante o INPI, com a especificacdo do produto ou servico ao qual pretende delimitar
a protecao da marca. O artigo 124 inciso XIX da LPI expressa claramente que nao
sdo registraveis como marca a “reprodugao ou imitagdo” de marca alheia, e que
qualquer risco de “confusdo ou associagdo” seria uma afronta ao principio da
especialidade.

No entanto, existem marcas que excedem sua notabilidade no ramo
mercadoldgico e, para essas marcas, a legislacéo brasileira criou um mecanismo de
protecdo especial. Uma protecédo unica, que engloba todos os ramos de atividade
denominada marca de alto renome. Essa protecao € concedida a marca que se torna

reconhecida pelo publico em geral, em virtude do seu elevado grau de fama, no qual

1 O INPI adota a Classificagao Internacional de Produtos e Servigos de Nice (NCL), que possui uma
lista de 45 classes com informagdes sobre os diversos tipos de produtos e servigos e o0 que
pertence a cada classe.
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transmite renome e prestigio (Levigard; Silva, 2007). As qualidades do produto ou do
servico destinados a essas marcas transcendem aos valores a ela incorporados e,
deste modo, tornam a marca um signo caracteristico e distintivo de referéncia (Moro,
2003).

Considerando a lista de marcas de alto renome em vigor, em 2024 tem-se um
total de 175 (cento e setenta e cinco) marcas de alto renome no Brasil. Dentre estas,
apenas 02 (duas) foram atribuidas em 2024 e 20 (vinte) em 2023 (INPI, 2024). A
presencga da marca de alto renome é singular, quando comparada ao elevado grau de
concessdes de marcas realizadas no Brasil. E notavel que estes dados sdo pouco
explorados, mediante a potencialidade da notoriedade excepcional conferida as
marcas de alto renome.

O estudo realizado por Carvalho, Domingos e Domingos (2020) identificou o
perfil dos titulares de marcas de alto renome no Brasil. Em um universo de 59
(cinquenta e nove) empresas, apenas 27 (vinte e sete) sdo brasileiras. “Os dados
coletados evidenciam que o direito ao alto renome de marca, hoje esta restrito a
empresas privadas de grande porte e com muitos anos de atividade, em sua maioria
firmas estrangeiras” (Carvalho; Domingos; Domingos, 2020, p. 672).

Lopes (2019) analisou 284 (duzentos e oitenta e quatro) pedidos de extensao
a protecao do alto renome ao INPI, sendo que 153 (cento e cinquenta e trés) foram
analisados e apenas 10 (dez) foram concedidos no periodo de 2014 a 2016. As
exigéncias para comprovagdo da protecdo especial de alto renome foram
consideradas como “simples de cumprir’, mas os resultados apresentam e evidenciam
a falta de clareza quanto as exigéncias na analise probatéria do alto renome. Ja o
estudo de caso apresentado por Lima, afirma que “as provas apresentadas nao
seguem uma padronizagdo” (Lima, 2010, p. 94), dificultando o processo para a
obtencéao do status do alto renome.

Em toda a LPI, apenas dois artigos contemplam a tematica do alto renome, o
art. 1252, com seu conceito, e o art 196, 113, que apresenta sua sancéo. Este conceitua
a marca de alto renome como sendo a marca que detém a protecao especial, com a

abrangéncia em todos os ramos mercadoldgicos, tornando a marca que detém o

2 Art. 125. A marca registrada no Brasil considerada de alto renome sera assegurada protegéo
especial, em todos os ramos de atividade.

3 Art. 196. As penas de detencdo previstas nos Capitulos I, Il e Il deste Titulo serdo aumentadas
de um terco a metade se:ll - a marca alterada, reproduzida ou imitada for de alto renome,
notoriamente conhecida, de certificagdo ou coletiva.
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status de alto renome, uma marca de certificagcao de notoriedade excepcional.

Quanto a analise do alto renome, ao emitir a norma legal, o legislador deixou
de fixar os requisitos que deveriam ser observados pelo proprio INPl. A LPI nao
estabeleceu as dimensdes de aplicabilidade da matéria presidida e, tampouco,
concedeu ao préprio INPI a autonomia para que este o emitisse. Morgado (2013, p.
95) destaca o diferente posicionamento quanto ao art. 182 da LPI, que estabelece que
a autarquia determinara as condigdes aplicaveis aos registros das indicagdes
geogréficas®.

Dessa forma, apesar de a Lei ndo ter atribuido competéncia ao INPI para
estabelecer as condicbes para o reconhecimento do alto renome, a autarquia
regulamentou a matéria através de resolugdes. Assim, o “carater administrativo da
resolucdo reveste a mesma de incertezas e de insegurangas, visto que, com relativa
facilidade sua revogagao ou modificagdo pode operar’ (Morgado, 2013, p. 96).

A falta de moldes exemplificativos para os documentos probatdrios criou a
inquietude de verificar se existiam condigdes para uma padronizagao valida e aceita
pelo INPI para obtengao da protecao de alto renome as marcas. Tendo em vista esse
cenario, e que tais levantamentos podem fornecer uma série de indicadores
relevantes para a convicgdo de segurancga juridica e o fomento de marcas de alto
renome no Brasil com a presente pesquisa, busca-se responder o seguinte
questionamento: Como o INPI adota os requisitos da protecdo de alto renome, dada
a lacuna de padroées probatérios vinculados a Portaria INPI/PR n° 08/20227?

Assim, este trabalho buscou analisar os critérios utilizados pelo INPI para a
protecao de marcas de alto renome, a fim de oferecer parametros especificos para a

promogcao da protecio especial - marcas de alto renome.

4 “Art. 182, paragrafo unico. O INPI estabelecera as condigbes de registro das indicagbes
geogréficas”.
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2 JUSTIFICATIVA

2.1 LACUNA A SER PREENCHIDA

As marcas de alto renome desempenham um papel significativo no Brasil, tanto
para as empresas detentoras destas marcas, quanto para os consumidores e para a
economia do pais em geral. Em primeiro lugar, a protegédo de alto renome confere um
nivel mais elevado de protegao legal a marca, garantindo uma cobertura mais ampla
contra o uso nao autorizado por terceiros. Além disso, tais marcas, que possuem o
status de alto renome, agregam um valor significativo as empresas, uma vez que sao
reconhecidas pelos consumidores como simbolos de qualidade, confiabilidade e
reputacao.

O processo de concessao de marca de alto renome é rigoroso, € envolve uma
analise detalhada por parte do INPI. E importante ressaltar que nem todas as marcas
sdo elegiveis para obter esse status, e sua concesséo nao é automatica, devendo ser
comprovada a notoriedade e o reconhecimento da marca em todo territério nacional.
Contudo, a Portaria INPI/PR n° 08/20225, deixou uma lacuna em relagéo aos critérios
legais de comprovagao para obtengao dessa protecao.

A auséncia de uma apresentacao clara dos requisitos para obteng¢ao do alto
renome € um problema significativo, tanto na literatura quanto nas orientagdes
praticas. O préprio INPI ndo oferece critérios detalhados ou diretrizes probatérias
consistentes, o que resulta em incerteza para os solicitantes e requerentes. Este
estudo concentrou-se em identificar padrées probatérios capazes de discernir os
requisitos fundamentais para o deferimento da protecdo as marcas, com base em
suas métricas.

A fim de estabelecer o cenario da problematica, foi elaborado um questionario
destinado aos profissionais da area de propriedade intelectual, com o objetivo de
explorar os desafios enfrentados na protecdo de alto renome e as diretrizes de

concessao dessa protegao.

5 Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/a/leqislacao/INPI PR 08 2022.pdf
Acesso em 24/05/2023.
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Analisando as respostas apresentadas pelos 23 questionados®, observou-se
que aproximadamente 56% atuam na area ha mais de 10 anos. No entanto, todos os
questionados, sem excecao, consideram seu conhecimento limitado sobre o processo
de concessao da protecao de marcas de alto renome. Além disso, afirmaram que as
regras referentes ao processo de comprovagao do alto renome nao sao claras e
especificas.

No mesmo sentido, € necessario observar que 52,2% dos questionados
acreditam que as regras precisam ser melhoradas em respeito ao processo da
concessao do alto renome. Dessa forma, considerando o cenario apresentado pelos
profissionais atuantes da propriedade intelectual, justifica-se a pertinéncia do presente

trabalho.

2.2 ADERENCIA AO PROFNIT

A tematica esta diretamente relacionada ao Programa de Pds-Graduagao em
Propriedade Intelectual e Transferéncia de Tecnologia para Inovagado (PROFNIT), na
medida em que trata de assunto diretamente relacionado a propriedade industrial, com
énfase em marcas e no processo de reconhecimento do alto renome.

Considerando esse cenario em que a comprovacao para o alto renome carece
de especificidade, além do panorama de subjetividade, no qual a autarquia se
sustenta, este trabalho tem como propdsito contribuir com uma métrica dos requisitos
probatdrios, a fim de promover seguranga juridica e estimular o processo de

reconhecimento do alto renome no Brasil.

2.3 IMPACTO

O capitulo XIll da Portaria INPI/PR n° 08/2022 n&o inclui os critérios legais de
comprovacao necessarios para a obtencdo da protecao especial, evidenciando um
cenario fragil para alcangar o status de alto renome. A elaboragdo de um relatério
técnico conclusivo/ manual, que contenha métricas claras sobre os critérios
probatdrios, tem um impacto significativo para todos que possuem interesse na

expansao da marca e no status do alto renome, envolvendo empresas, empresarios

6 Para detalhes sobre os procedimentos metodolégicos adotados nesta pesquisa, consultar a segao
especifica no Capitulo 5 — Metodologia (p. 36).



16

e os profissionais atuantes na area da Propriedade Intelectual.

Tais indicadores se tornam relevantes para garantir a segurancga juridica e
promover as marcas de alto renome no Brasil, facilitando o processo de comprovagao
e permitindo que as empresas se posicionem de forma mais assertiva e estratégica

no mercado, ao buscar a protecao especial para suas marcas.

2.4 APLICABILIDADE

A pesquisa em questao apresenta uma abordagem abrangente e inovadora,
essencial para estimular o desenvolvimento da propriedade industrial, especialmente
no que diz respeito a protecdo de marcas de alto renome. Sua aplicabilidade potencial
se estende além da teoria, fornecendo padrdes necessarios para promover a protecao
especial em todo o territério nacional, resultando em um ambiente que favorece a
seguranga juridica.

A replicabilidade desse trabalho € vasta, beneficiando ndo somente os
detentores das marcas, mas também os profissionais da propriedade industrial que
almejam um processo facilitador e eficaz para o procedimento do alto renome.
Ademais, o INPI pode se beneficiar dessa abordagem, utilizando os dados
informativos fornecidos para promover medidas apropriadas para essa protecao

especial.

2.5 INOVACAO

O alto grau de potencial de invocacdo se justifica, nos poucos dados
encontrados, sobre 0s meios de provas para a concessao da protecdo especial - alto
renome. A producido apresentou um alto teor inovador, uma vez que o produto
tecnolégico - Relatério Técnico Conclusivo/ Manual - resultou de uma pesquisa
inédita, baseada na analise de 29 processos enviados ao INPI, dentre os quais 15
foram deferidos e 14 indeferidos.

2.6 COMPLEXIDADE

A producdo apresentou alta complexidade, uma vez que o trabalho foi

desenvolvido considerando a subjetividade presente na Resolugédo INPI/PR n°
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08/2022, assim como as decisdes tomadas pelo INPI na busca pela aplicabilidade de
uma padronizacéo de provas, por meio do levantamento dos casos examinados pela
prépria autarquia, sendo necessario compreender o histérico das marcas de alto
renome no Brasil, incluindo seu surgimento e as atualizagdes ja vivenciadas.

A subjetividade presente nos processos analisados decorre, em parte, da
dificuldade as informagbes relevantes. Uma vez que a integra das decisdes de
deferimento ou indeferimento do alto renome n&o esta prontamente disponiveis aos
interessados sobre o tema ou aos que buscam alcangar esse reconhecimento. Este
trabalho nado se baseia em conhecimentos pré-estabelecidos, pois a literatura e as
normativas do INPIl ndo exploram de maneira aprofundada os requisitos para a
concessao do alto renome. Os materiais disponiveis abordam o conceito de forma
superficial, ndo sendo explorado o que ja consta na Resolugéo INPI/PR n° 08/2022.
Diante disso, foi necessario realizar uma analise caso a caso, a partir de uma lista
obtida por meio de solicitagdo formal ao INPI. Mesmo apds o pagamento das taxas
para obtencdo das copias das decisdes, foi preciso examinar outros documentos,
como peti¢cdes de solicitagado do alto renome, recursos e cumprimento de exigéncias.
Esse conjunto complexo de documentos, apds filtros de classificagdo examinados,
resultou no Apéndice D, que apresenta uma tabela com os principais dados do

material analisado.
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3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral desta pesquisa foi analisar os critérios empregados pelo INPI
na protecdo de marcas de alto renome e propor um relatério técnico
conclusivo/manual, contendo preceitos para orientar a solicitagdo do reconhecimento

de uma marca como de alto renome.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Ao longo do trabalho, buscou-se atingir os seguintes objetivos especificos:

a) analisar os indices de concessbes de marcas de alto renome no Brasil;

b) compreender o cenario para a concessao da protegcao especial para
marcas de alto renome no Brasil;

c) analisar os requisitos de comprovagao de alto renome das marcas, a partir
da analise da Portaria INPI/PR n° 08/2022.
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4 REFERENCIAL TEORICO

z

Para iniciar o trabalho que se propde, € necessario abordar alguns pontos
principais relacionados a tematica. O primeiro ponto a ser apresentado € a importancia
e o impacto da protecao das marcas no Brasil. Posteriormente, a singularidade do
contexto historico das marcas de alto renome e sua evolugéo na legislagao. Por fim,
sera explorada a essencialidade das marcas de alto renome, destacando o valor

agregado e a sua distingdo perante os demais meios de protegéao.

4.1 DA PROTECAO AS MARCAS NO BRASIL

Com base na livre concorréncia e na livre iniciativa, as empresas tém buscado
formas inovadoras de se destacar em meio a um ambiente altamente competitivo.
Nesse contexto, a construcdo e a consolidacido de marcas fortes tém se mostrado
essenciais para o sucesso e a sobrevivéncia no ramo dos negocios. Esse
desenvolvimento gerou uma quebra de paradigma, onde os bens intangiveis
conquistam cada vez mais espacgo (Coelho, 2007).

Como fundamento da economia, a livre concorréncia promove um ambiente
onde as empresas competem em igualdade de condigbes, buscando atrair e
conquistar seu publico consumidor. Em complemento, a livre iniciativa permite que os
empreendedores tenham a liberdade de criar e desenvolver negécios, investindo em
ideias e estratégias inovadoras. Nesse cenario, a construgdo de uma marca poderosa
desempenha um papel crucial, uma vez que ela se torna um diferencial competitivo,
capaz de transmitir valores, identidade e qualidade aos produtos ou servigos
oferecidos (Bittar, 1985).

As marcas, em ambito geral, cumprem com a fungéo de distinguir produtos e
servigos, tornando o “signo” (marca) a identificagcdo da empresa perante o publico,
convertendo-se em uma potencial ferramenta de indu¢do ao comprador (Barbosa,
2012). Segundo Schimidt (2013), a marca deve ser definida como um sinal
simplesmente distintivo, que individualiza cada produto ou servico, porém a marca
nao &€ meramente a palavra e a imagem que a constitui, e sim seu modo de identificar
determinado produto ou servigo. Para Morgado (2013, p. 54), “as marcas tém
capacidade de informar, sugerir, estimular e fidelizar o consumidor na medida em que

se pode construir uma imagem dos produtos ou servigos assinalados pela mesma”.
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Embora as marcas desempenhem um papel fundamental na identificacéo e
distingao de produtos e servigos no mercado, cabe ao direito marcario garantir que as
marcas sejam exclusivas e protegidas contra o uso n&o autorizado por terceiros. Esta
protecao contribui para a valorizagdo das empresas, no cenario empresarial € na
promogao da concorréncia justa. Com o advento da internet e das redes sociais, as
marcas ganharam um alcance e uma visibilidade sem precedentes. As plataformas
digitais proporcionaram um espag¢o de interacdo direta com os consumidores,
permitindo a constru¢ao de relacionamentos solidos e duradouros.

No entanto, € importante ressaltar que a livre competicdo e a livre iniciativa
devem ocorrer dentro dos limites legais e éticos. As empresas devem competir de
forma justa, sem seguir as praticas anticompetitivas ou desleais, a qualidade dos
produtos e servigos oferecidos deve ser uma prioridade (Barbosa, 2012). A constru¢ao
de uma marca solida, com tais parametros, € um processo desafiador, mas quando
bem-sucedido, pode trazer beneficios tanto para as empresas quanto para os
consumidores, estimulando a inovacao, a variedade e a qualidade dos produtos e
servigos disponiveis no mercado.

Contudo, apenas por intermédio do registro de marca, o titular detera o direito
sobre esse bem intangivel. A protegdo desses bens intangiveis aufere o
reconhecimento pelo direito da fungdo psicolégica dos simbolos, onde “uma marca
registrada € um meio de aceleragdo de mercado, que induz o comprador a selecionar
0 que deseja, ou o que foi persuadido a acreditar que deseja” (Barbosa, 2006, p. 4).

No Brasil, essa protecao é regida pelo érgao competente, o INPl. Somente
apos a concessao do registro de marca, as empresas tornam-se titulares do signo,
impossibilitando, assim, que terceiros utilizem suas marcas. A protegao, além da
abordagem de seguranga juridica como prevengdo do bem, é um titulo de
exclusividade, no qual consolida o valor da marca.

A marca concedida é atribuido um grau equivalente ao das propriedades, deste
modo todo e qualquer investimento realizado pelo mundo corporativo, tais como
marketing, publicidade e propaganda, criagdes vinculadas ao produto/servico
fornecido etc., fazem com que o registro seja essencial para todas as organizagbes
(Lima, 2010). Conforme dispde o artigo 133 da Lei 9.279/19967, o registro de marca é

valido por 10 (dez) anos, a partir da data da concesséo, sendo prorrogavel.

7 Art. 133. O registro da marca vigorara pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessao
do registro, prorrogavel por periodos iguais e sucessivos.
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O campo da protecdo e concessdo nao se estende somente a grandes
empresas, pois “o poder de exclusdo de uma marca cresce (e decresce) no tempo em
funcdo de seu conhecimento publico, e da eficacia ou ndo do investimento em criar
uma imagem-de-marca dotada de unicidade” (Barbosa; Ramos; Maior, 2010, p. 83).
Assim, € essencial que os pequenos negocios também consolidem os seus produtos
e servicos através da protecao.

O artigo 5°, inciso XXIX, da Constituicdo Federal®, em conjunto com o artigo
129 da LPI®, conferem a base legal para essa protegéo, concedendo ao proprietario o
direito exclusivo da marca. Nesse sentido, as marcas possuem duas habilidades, o
de ser significante e o de confiar significado. “O significante é, por assim dizer, o corpo
que lhe da forma grafica e visual, e o significado, que é o seu elemento animico, o
conteudo, a mensagem que transmitem (Corréa, 2009, p. 17). Desse modo, as marcas
podem ser categorizadas pelos seus elementos formativos, sendo convenientes nas
modalidades: nominativas, mista, figurativas, tridimensionais e de posi¢cdo. Contudo,
o direito de propriedade marcaria ndo € absoluto. Neste sentido, o artigo 124 inciso
XIX da LPI expressa claramente que ndo sao registraveis a “reproducéo ou imitagao”
de marca alheia, e que qualquer risco de “confus&o ou associagao”, seria uma afronta
ao principio da especialidade.

Além do mais, o direito marcario tem como fundamento principios norteadores,
que sdo compartilhados em todos os paises signatarios da Conveng¢ao da Unido de
Paris (CUP), o que confere um tratamento de igualdade em todos os Estados
membros. Os principios mais relevantes, em concordancia com a tematica, sdo: o
principio da anterioridade, principio da territorialidade e principio da especialidade.

O principio da anterioridade atende a necessidade de proteger a marca que
primeiro foi registrada. Este principio estipula “que nenhuma marca sera concedida
ou nenhum conflito sera solucionado sem a apuracao da anterioridade do sinal a que
pertence” (Copetti, 2010, p. 50). O principio da territorialidade é consagrado no art.

129 da LPI'°, tornando os efeitos do direito de exclusividade apenas em seu territorio,

8 “Art. 5, inciso XXIX - a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para
sua utilizagado, bem como protecéo as criagdes industriais, a propriedade das marcas, aos nhomes
de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnolégico e econdmico do Pais;”

® A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposi¢des
desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o territério nacional, observado
quanto as marcas coletivas e de certificagdo o disposto nos arts. 147 e 148.

10 “Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as
disposi¢cdes desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o territério nacional,
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assim, a marca registrada no INPI s6 tem validade no Brasil. Para a extensao da
protecdo em outros paises, se faz necessaria a requisi¢ao aos 6rgaos competentes
dos mesmos. Cabe salientar que a excecdo a este principio cabe as marcas
notoriamente conhecidas.

Conforme o manual de marcas do INPI, o principio da especialidade “recai
sobre produtos ou servigos correspondentes a atividade do requerente, visando a
distingui-los de outros idénticos ou similares de origem diversa" (INPI, 2022),
estabelecendo moldes de exclusividade limitada ao nicho mercadologico de cada
classe destinada. Assim, conforme Oliveira, a marca tem por finalidade distinguir-se,
auxiliando o consumidor na sua escolha, protegendo-o de possivel confusdo entre os
produtos e servigcos no mercado (Oliveira, 2015).

A presenca de uma marca semelhante a outras ja reconhecidas por sua
distintividade, novidade e veracidade, pode causar confusao no mercado, resultando
no risco de diluicdo. Para Oliveira (2015), a diluicdo tem como consequéncia a perda
e/ou a diminuicdo do carater apelativo, o que distingue a reputagdo que a marca
carrega. E para Cabral (2022, p. 25), a Diluicdo de marca é considerada

uma ofensa a integridade de um signo distintivo, seja moral ou
material, por um agente que ndo necessariamente compete com o
titular do sinal distintivo, seja pela lesdo a sua unicidade, seja pela
ofensa a sua reputagao.

Nao obstante, ha marcas que adquirem uma fama tdo grande no mercado, que
sua extensao ultrapassa o ambito dos produtos e servigos no qual foram destinadas
(Fernandes; Mayer; Schmidt, 2014). Com o desenvolvimento do comércio, da
economia e da comunicagao, verificou-se a necessidade de se adequar a protecao
conferida as marcas que se destacavam no ramo de negdcios para os quais nao foram
adotadas (Morgado, 2013). A LPI aderiu a exceg¢ao ao principio da especialidade,
criando um mecanismo de protegéo especial, uma protegdo unica, que engloba todos

os ramos de atividade, denominada marca de alto renome.

observado quanto as marcas coletivas e de certificagao o disposto nos arts. 147 e 148.”
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4.2 CONTEXTO HISTORICO DA MARCA DE ALTO RENOME NO BRASIL

Os subcapitulos apontam o contexto historico das marcas de alto renome no
Brasil, abordando a chegada da terminologia conhecida e em vigor nos dias de hoje,

€ 0s aspectos transitérios acerca das alteracdes realizadas no tema pelo INPI.

4.2.1 O Ensejo da legislagao até o reconhecimento do alto renome

Ha& uma grande controvérsia acerca da origem das marcas de alto renome no
Brasil, para compreender suas primeiras manifestagcdes, € necessario explorar o
conceito de marcas notérias. O Brasil foi pioneiro na introdu¢do de uma proteg¢ao
especial as marcas. Inicialmente, essa protecdo era atribuida as marcas notodrias,
atualmente equiparadas as marcas notoriamente conhecidas. A concep¢ao de uma
“nova” modalidade de protecao foi fruto da necessidade de adaptar o regime juridico
as evolugbdes socioecondmicas (Soares, 2010).

O assunto foi analisado pelos Estados membros da Convencédo da Unido de
Paris para a Protecédo da Propriedade Industrial (CUP), e também, pelos Membros do
Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao
Comeércios (ADPIC) (Morgado, 2013).

Em 1964, Luiza Leonardo, Julio Mello e Carlos Henrique de Carvalho Froes,
foram os precursores do Decreto Lei n. 254 de 28/02/1967, que estabeleceu uma
protecao sui generis as marcas amplamente reconhecidas no pais, estendendo essa
protecao a todos os ramos mercadoldgicos, essas eram as chamadas marcas notorias
(Soares, 2010).

Pela primeira vez, consagrou-se um reconhecimento especial e expansivo,
reservando-se as marcas que conquistaram um nivel de notoriedade além do esperado.
As marcas notérias eram conhecidas como, as marcas que conquistaram um
conhecimento avantajado além das “expectativas normais”, por parte do publico. E
importante destacar que, de acordo com a legislagdo e a doutrina, as marcas de alto
renome e as marcas notoriamente conhecidas, sdo consideradas como “espécies
distintas do género marca notéria” (Jabur; Santos, 2007, p. 103).

A previsao foi integrada a Lei n. 5.772 de 1971, Cddigo da Propriedade
Industrial - CPI, onde se estipulava a prote¢do as marcas notorias:
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Art. 67. A marca considerada notéria no Brasil, registrada nos termos
e para os efeitos deste Codigo, tera assegurada protegéo especial, em
todas as classes, mantido registro préprio para impedir o de outra que
a reproduza ou imite, no todo ou em parte, desde que haja
possibilidade de confusao quanto a origem dos produtos, mercadorias
OU servigcos, ou ainda prejuizo para a reputagdo da marca. Paragrafo
unico. O uso indevido de marca que reproduza ou imite marca notéria
registrada no Brasil, constituira agravante de crime previsto na lei
propria (Brasil, 1971).

Contudo, percebeu-se uma controvérsia, entre o ja existente art. 6° bis da
CUP' e o art. 67 da Lei 5.772/71 (CPI). Ambos os dispositivos tratam as marcas
notdrias com relevantes distincbes, na medida em que “a protecdo conferida pelo
entao vigente CPI extrapola o previsto na CUP” (Morgado, 2013, p. 89). As distingdes
das previsdes esbarravam, principalmente, na exigéncia do registro nacional e nas
limitacbes/ extensdes das classes de protecdo. Neste cenario, foi estabelecida uma
forma particular de protecédo, conhecida como marca notdria, em relagao aos demais
estados-membros da CUP. Essa proteg¢ao serviu de base para a posterior distingao
entre a marca de alto renome e a marca notoriamente conhecida.

O INPI, através do Ato Normativo n. 0046 de 05/11/1980, estabeleceu
consideragdes acerca da referéncia de provas para a marca notéria. Apos essa trilha
de normas, muitos pedidos de declaragcdo de marca notdria foram concedidos
(Soares, 2010).

Todavia, somente em 1996, com a entrada em vigor da LPI, que se
estabeleceram os conceitos divisores para as marcas de alto renome (art. 125) e para
as marcas notoriamente conhecidas (art. 126), criando um regime atipico, para as
marcas que detém notoriedade e fama excepcional (Mogado, 2013). A atual LPI se
fundamentou no integral entendimento dos principios instituidos pela CUP (1967) e
pelo TRIP/ADPIC (Soares, 2013).

Assim, as marcas de alto renome tém a protecdo com base no reconhecimento
perante o publico em geral, sendo amplamente associadas a produtos e servigos de
qualidade e prestigio, no qual sua vinculagdo se estende a qualquer segmento

T “Art. 6° bis Os paises da Unido comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer
administrativamente, se a lei do pais o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de
marca de fabrica ou de comércio que constitua reproducao, imitagao ou tradugéo, suscetiveis de
estabelecer confusdo, de uma marca que a autoridade competente do pais do registro ou do uso
considere que nele é notoriamente conhecida como sendo ja marca de uma pessoa amparada
pela presente Convencéo, e utilizada para produtos idénticos ou similares. O mesmo sucedera
quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitagao suscetivel de estabelecer
confusédo com esta.”
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mercadoldgico, independentemente do segmento de mercado. J& as marcas
notoriamente conhecidas, sdo aquelas em que sua exclusividade permanece em seu
ramo de atuacdo, sendo reconhecidas por grande parte do publico em um
determinado segmento de mercado ou territério. O quadro 1, apresenta a comparagao

de suas divergéncias:

Quadro 1 - Marca de Alto renome x Marca notoriamente conhecida.

Marcas de alto renome Marcas notoriamente conhecidas

Art. 125 LPI Art.126 LPI

"A marca notoriamente conhecida em seu
ramo de atividade nos termos do art. 6° bis
"A marca registrada no Brasil considerada de| (I), da Convengao da Unido de Paris para
alto renome sera assegurada protegao Protecéo da Propriedade Industrial, goza de
especial, em todos os ramos de atividade". | protegao especial, independentemente de
estar previamente depositada ou registrada
no Brasil".

Fonte: Elaborado pela autora (2024), com dados da LPI, 2023.

4.2.2 Das principais alteracdes sobre o tema pelo INPI

A LPI estabeleceu o reconhecimento de marcas com o status de alto renome.
Entretanto, a norma legal ndo menciona os requisitos para a obtengdo da sua
protecao, e sequer esclarece o efeito desta protecao especial. Assim, com base na
LPI, a autarquia regulamentou a matéria através de resolu¢gdes administrativas e de
portarias: Resolugdo INPI/PR n° 110/2004, Resolucdo INPI/PR n° 121/2005,
Resolucao INPI/PR n° 23/2013, Resolugao INPI/PR n° 107/2013, Resolugao INPI/PR
n° 172/2016 e, por fim e em vigor, a Portaria INPI/PR n° 08/2022.

Somente na Resolugéo INPI/PR n° 110/2004 a autarquia estabeleceu critérios
para o reconhecimento do alto renome no Brasil, restringindo o processo de validagao
da condigéo especial por intermédio de via incidental'?. No procedimento incidental, o

requerimento de alto renome s6 deveria ser apresentado através de oposi¢cao ou

12 “Art. 1° A protecdo especial conferida pelo art. 125 da LPI, devera ser requerida ao INPI, pela via
incidental, como matéria de defesa, quando da oposigéo a pedido de registro de marca de terceiro
ou do processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro, em tramitagéo no INPI,
nos termos e prazos previstos nos art. 158, caput, e 168 da LPI, respectivamente.”
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processo administrativo de nulidade, em face de marca de terceiro. Nas duas
possibilidades, oposicdo ou processo administrativo de nulidade, o interessado
somente poderia obter a declaracdo da protecdo especial em forma de defesa
(Teixeira, 2017). Na Resolucéo INPI/PR n° 121/2005, estabeleceu-se a definicao de
marca de alto renome, bem como alguma definicdo quanto a comissao avaliadora. Na
Resolugao INPI/PR n° 110/2004 e na Resolucédo INPI/PR n° 121/2005, o prazo para
a protecao especial de alto renome era de 05 (cinco) anos.

Entretanto, somente através de uma intervencdo judicial, se modificou
significativamente o entendimento acerca das marcas de alto renome. O STJ, na
decisdo do Recurso Especial n° 1.162.281"'3, onde configuraram como partes o INPI
e V & S VIN E SPRINT AKTIEBOLAG NY, (marca “ABSOLUT”), determinou a
regulamentagdo de um registro autbnomo de alto renome. Segundo a Ministra Nancy
Andrighi, o INPI n&o estabeleceu os requisitos balizadores para a caracterizagao da
marca de alto renome, chegando a conclusao que o reconhecimento s6 seria possivel
de forma incidental. A relatora, ainda, afirmou que é direito do titular proteger seu
patrimdénio de forma preventiva, concluindo que existia uma omissao legislativa por
parte do INPI.

O caso estimulou o INPI a realizar o aprimoramento do entendimento para o
reconhecimento de marca de alto renome, atualizando a Resolucdo INPI/PR n°
107/2013 e resultando na extingdo do processo de reconhecimento pela via incidental
do alto renome, e criando um novo procedimento, em que o pedido surgiria por
intermédio de peticdo especifica e autbnoma. Em conjunto, atribuiu mencéao
superficial as exigéncias probatérias e estipulou a ampliagdo do prazo de
reconhecimento da protecao especial para 10 anos.

Uma das alteragdes mais relevantes da Resolugéao INPI/PR n° 172/2016 foi a
concentracdo da comprovacdo da condicdo de alto nome ao publico brasileiro,
deixando de ser ao publico geral. Assim, a atualizagédo realizada pela Resolugao
INPI/PR 107/2016, na Resolucdo INPI/PR n° 107/2013, estabeleceu a forma de
aplicagéo do art. 125 da Lei n® 9.729/1996 (LPI).

13 “Art. 1° A protecdo especial conferida pelo art. 125 da LPI, devera ser requerida ao INPI, pela via
incidental, como matéria de defesa, quando da oposigéo a pedido de registro de marca de terceiro
ou do processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro, em tramitagéo no INPI,
nos termos e prazos previstos nos art. 158, caput, e 168 da LPI, respectivamente.”
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Por fim, em 2022, com a Portaria INPI/PR n°® 08/2022, modificou-se somente o

capitulo “do exame do requerimento”. O quadro 2 apresenta a comparacao realizada

do referido capitulo.

Quadro 2 - Comparacgao do capitulo “exame de requerimento”.

Resolugao INPI/PR n°® 107/2013 -
redacao dada pela Resolucgao INPI/PR
107/2016

Portaria INPI/PR n° 08/2022

Resolugéo INPI/PR n°® 107/2013 -

Eletrénica da Propriedade Industrial (RPI).
Paragrafo unico. Decorrido o prazo do
caput, a Comissédo Especial prosseguira
na apreciacao do requerimento.

Art. 7° Apreciado o requerimento, a
Comissao Especial elaborara parecer
circunstanciado, cabendo ao presidente
da mesma a decisdo quanto ao
reconhecimento ou ndo do alto renome da
marca.

Publicada 20/08/2016 Resolugéo INPI/PR 107/2016 - 01/02/2022
07/10/2016
Revogada 01/02/2022 Em vigor
Zﬁ:::do Do exame do requerimento Do exame do requerimento
Art. 5° O requerimento de que trata esta
Resolugao sera examinado por Comissao
Especial designada em ato proprio pelo
Presidente do INPI para tal finalidade, na Art. 67' DttJrante 0 exame ge
forma do art. 11 requerimentos ©
T . reconhecimento de alto renome,
Art. 6° Ao apreciar o requerimento, a odera ser formulada exigéncia
Comissao Especial podera formular P . X9
o ; . ~ visando a obtencdo de
exigéncia visando a obtencdo de . . ~
. . ~ esclarecimentos ou informacdes
esclarecimentos ou informagdes o
NN adicionais por parte do
adicionais por parte do requerente, que requerente ue devera ser
Redacao devera ser respondida em até 60 dias reg ondida’err?até 60 (sessenta)
Alterada contados de sua publicacdo na Revista b

dias contados de sua publicacao
na Revista Eletrbnica da
Propriedade Industrial.

Paragrafo unico. Decorrido o
prazo previsto no caput, a
apreciagdo do requerimento
prosseguira. Da anotacdo do
reconhecimento do alto renome

Fonte: Elaborado pela autora (2024), com dados do INPI, 2023.

Neste cenario, a figura a seguir, vem representar as principais evolug¢des

historicas, enfrentadas pelas marcas de alto renome. A apresentagdao em ordem

cronoldgica, destaca os pontos relevantes em conformidade com a legislagao e as

medidas realizadas pelo INPI sobre a tematica.
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Figura 1 - Linha do tempo - Contexto das marcas de alto renome.

Resolugdo INPIPR n®
107/2013 - ampliacdo do
Lei 9.279/96 - LPI prazo para 10 anos Portaria INPI/PR n° 08/2022
Marca Alto Renome, exigéncias probatdrias, Alteracdo no exame do
Marca Notoriamente processo autonomo de requerimento noO processo e
Conhecida solicitagdo do alto renome alto renome

IDTDIITIED

Decreto Lei n. 254 Resolugdo INPI/PR n® 11012004 - Resolucdo INPUPR n®
de 28/02/1967 Criado critérios inicias para o 172/2016- comprovagdo da
Marca Notéria reconhecimento do alito renome, wroxgéo de alto nome ao
processo de validagdo da condigdo publico brasileiro
especial por intermédio de via
incidental

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

4.3 DA ESSENCIALIDADE DAS MARCAS DE ALTO RENOME

Os subcapitulos, apresentados a seguir, buscam desenvolver as
particularidades das marcas de alto renome. As caracteristicas que determinam a sua
diferenciacdo, a abrangéncia da protegdo especial e o0 seu processo de

reconhecimento.
4.3.1 O Que distingue a marca de alto renome

Segundo Morgado (2013, p. 34), “pode ter seu alto renome reconhecido a
marca que, conhecida pelo publico em geral, desfruta de enorme capacidade atrativa,
transmite uma série de valores positivos e caros a esse publico”. O manual de marcas
dispbe que as marcas de alto renome sdo formadas pela boa imagem de seus
produtos e servigos, com base na tradicao e confianca que a marca proporciona no
mercado.

A marca de alto renome consiste na ruptura dos limites da fama no mercado.
O signo, por ser tdo conhecido pelo publico, gera um risco iminente de confusao ou
associagao indevida, até mesmo em produtos ou servigos que nao englobam as
atividades que a empresa produz (Carvalho; Domingos; Domingos, 2020). Para Moro,

(2003, p. 36), a marca de alto renome € "uma marca conhecida de uma grande fracao
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do publico e exerce um poder de atracido prépria, independente dos produtos ou
servigos que ele designa”.

A marca de alto renome, portanto, é assegurada maior protecdo legal pela
respeitabilidade e notoriedade a qual carrega, ndo se restringindo ao ambito do
mercado em que atua (Fernandes; Mayer; Schmidt, 2014). O reconhecimento do alto
renome confere a marca, além da protecao especial e do préprio status, um valor
considerado impar, pois € o consumidor que aprecia o valor da marca e atribui a sua
notoriedade. Conforme Soares, “sem a aceitagcdo publica e manifesta ndo existe
notoriedade de marca” (Soares, 1988, p. 388).

Para Morgado, a marca de alto renome deve deter parametros que a define,

como:

e conhecida para além do segmento mercadoldgico relevante;
dotada de reputagdo excepcional, fruto dos valores positivos que
sao atribuidos por ela;

conhecida pelo publico e geral;

dotada de tradicao;

dotada de elevado magnetismo, e

capaz de transmitir valores positivos e atrair a clientela quando
utilizada em produtos ou servigcos diversos daqueles aos quais a
marca era originalmente aplicada (Morgado, 2013, p. 98-99).

Além de desfrutar da utilidade material que a marca renomada proporciona, o
produto adquirido sacia o desejo de se identificar com os valores representados pela
marca (Kotler, 2003). A marca, quando renomada, incute todo um imaginario de
consumo (Kapferer, 2003, p. 23). Perante o exposto, pode-se considerar que a marca
de alto renome trata-se de uma prote¢cdo anémala, que tem o intuito de proteger o
especial valor comercial da marca, atribuindo uma imagem forte e de elevado poder

de comunicacgao, transcendendo a marca para uma notoriedade excepcional.

4.3.2 A Excepcionalidade ao principio da especialidade

O principio da especialidade outorga que a marca nao pode confundir-se com
outra ja adotada para assinar servigos e/ou produtos idénticos, semelhantes ou afins.
De acordo com o manual de marcas do INPI: “A protegdo assegurada a marca recai
sobre produtos ou servigos correspondentes a atividade do requerente, visando a

distingui-los de outros idénticos ou similares, de origem diversa”.
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O reconhecimento da protecao especial, portanto, transcende o principio da
especialidade. A marca de alto renome reune em si uma variedade de predicados que
Ihe sdo imputados pela experiéncia dos consumidores, e esses valores ndo se
encontram apenas assinalados nas classes que as correspondem (Morgado, 2013).
Logo, esta protecao especial derroga o principio da especialidade (Kapferer, 2003, p.
23).

Para Morgado (2013), o status marca de alto renome permite identificar as
marcas que adquiriram uma reputacéo que extrapola os limites do segmento em que
elas foram registradas. E para Barbosa (2016, p. 119), a marca de alto renome se

identifica com:

A construgdo da imagem-de-marca, em especial pelas técnicas
persuasivas e de seducao, cria eficacia simbdlica além do alcance da
concorréncia e dos direitos de exclusiva. Ou seja, o significante da
marca significa — aponta origens — que nao necessariamente
correspondem a circulagdo de produtos e servicos. O simbolo
extravasa o mercado, o vinculum juris, ou ambos.

Ha dois fendmenos que qualificam as marcas de alto renome: o primeiro é o
excesso da fama que a marca carrega, e o segundo é formado pela unicidade da
marca, ou seja, “quanto mais famosa a marca, mais sensivel a perda de distintividade
por excesso de significado” (Barbosa; Copetti, 2010, p. 92).

A reproducao de uma marca alheia famosa, ainda que em produto diverso, dilui
seu poder mercadoldgico, pois “quebra a referéncia automatica que o consumidor faz
entre ela e os tradicionais produtos” (Fernandes; Mayer; Schmidt, 2014, p. 10). Trata-
se de uma marca dotada de grande valor, seu aspecto simbdlico e econdmico, no qual
se faz capaz de atrair o publico, ainda que utilizada em circunstancia distinta do que
esta habituado.

Ha uma forte influéncia da associagcdo que se faz da imagem positiva dos
produtos ou servigos assinalados pela marca de alto renome, a produtos ou servigos
de terceiros, totalmente distintos. Segundo Morgado (2013), para a marca merecer a
ampliacdo de sua protecao ela deve ser considerada um “talisma”. Diante disso, “o0
que ha de ser preservado € o bom nome e a capacidade atrativa da marca, pois que
sabidamente estes tém influéncia inequivoca sobre o seu valor como ativo de uma

empresa”’ (Moragado, 2013, p. 69).
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A busca se faz pela aura de exclusividade, que persegue a marca, bem como
seu valor simbdlico, que nao devera ser propagado, resultando na perda das suas
caracteristicas primordiais, uma vez que a marca de alto renome deve ser dotada de

reputacao e credibilidade excepcional.

4.4 DO PROCESSO DE ALTO RENOME

A protecdo de marca de alto renome possui caracteristicas que sao
necessarias para sua identificagdo: excegao ao principio da especialidade; alto
conhecimento do publico em geral; reputacéo; e necessidade de registro no Brasil
(Levigard; Silva, 2007). A LPI n&o fixa procedimento para o reconhecimento de uma
marca como sendo de alto renome e sequer viabiliza requisitos probatérios para a
aderéncia.

O termo “alto renome” € mencionado uma vez na secéo lll, art. 125 da LPI,
onde consta que “a marca registrada no Brasil considerada de alto renome sera
assegurada protecdo especial, em todos os ramos de atividade”. Assim, o INPI,
através da Resolucdo INI/PR n° 107/2013, publicada em 20/08/2013, estabeleceu
pela primeira vez a forma de aplicacdo do artigo 125 da LPIl, bem como algumas
diretrizes de analise.

Porém Morgado (2013, p.27) enfatiza que a Resolugao INPI/PR n° 107/2013
“nao tem o condao de dirimir todos os problemas inerentes ao reconhecimento, nem
de esgotar a matéria”. Cabe salientar que a obra de Morgado foi publicada no mesmo
ano que entrou em vigor a Resolugdo INPI/PR n°® 107/2013, e que até os dias de hoje
a situacéao persiste.

A resolugao, ja editada e hoje revogada pela Portaria INPI/PR n° 08/2022, em
vigor desde 01/02/2022, optou pela necessidade de produgdo de provas. Assim, 0
titular deve apresentar provas documentais para o convencimento da notoriedade da
marca, com o intuito de abranger varios indicios capazes de convencer a quem quer
que seja sobre o reconhecimento dessa condi¢ado (Morgado, 2013).

O capitulo XIll, da Portaria INPI n° 08/2022, em seu art. 65, estabeleceu os trés

quesitos fundamentais para a comprovacao do alto renome, que sio:

Art. 65° A comprovacgao da alegada condigao de alto renome devera
estar vinculada a trés quesitos fundamentais:
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I. Reconhecimento da marca por ampla parcela do publico em geral;
II. Qualidade, reputagao e prestigio que o publico associa a marca e
aos produtos ou servigos por ela assinalados; e

lll. Grau de distintividade e exclusividade do sinal marcario em
questédo (Brasil, 2022).

Contudo, a portaria ndo define critérios probatoérios especificos para a obtencao
da protecao especial. Apenas, ha a “recomendacado” de pesquisa de mercado, para
colaborar com o reconhecimento da marca e a pesquisa de imagem de marca para
analisar o prestigio da marca diante dos produtos e servigos oferecidos. O processo
para a obtencao da protegao especial € moroso, de alto custo e sem seguranga juridica,
de modo que “nao se pode valer simplesmente do bom senso do examinador ou juiz”
(Carvalho; Domingos; Domingos, 2020, p. 666).

A lacuna deixada na Portaria INPI/PR n° 08/2022, sobre a abordagem dos
critérios legais de comprovacgao, demonstra o fragil cenario para obtengéao da condi¢cao
do alto renome. Apesar das ultimas atualizagdes serem consideradas recentes, é
possivel verificar que “o regulamento nao foi suficiente para compreender o que os
examinadores da autarquia iriam considerar” (Lopes, 2019, p. 02). O alto renome
precisa ser apreciado segundo o principio geral do livre convencimento motivado, mas
sempre acompanhado de critérios legais do fato de conhecimento da marca (Barbosa,
2003). Assim, percebe-se a necessidade da autoridade administrativa rever seu
paradigma de reconhecimento (Morgado, 2013).

As afirmativas se evidenciam a partir das definicbes abstratas que conferem ao
dispositivo legal a auséncia de definicdo, quanto as questbes basicas de provagao e
validacao de aceite probatério (Teixeira, 2017). Assim, a limitagao do rol de marcas que
se destinam a protecéo especial do alto renome, pode ser atestada pela “incorrecéo da
metodologia” aplicada nos procedimentos probatérios (Lopes, 2019).

Por mais que atualizagbes e modificacbes venham sendo trabalhadas nos
ultimos tempos, € flagrante a necessidade da especificacdo probatdria, frente a
subjetividade apresentada pelo INPI. Adquirir a condi¢ao de alto renome nao é simples,
sendo certo que a finalidade da protecdo ndo é contemplar uma elevada gama de
marcas (Medeiros Filho; Russo, 2013). Mas cabe ao INPI gerir e elencar o suporte
probatério para o pleito de qualquer marca que se identifique com os elementos para a

detencao de suporte a protecao especial das marcas de alto renome.
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4.4.1 Do procedimento para o requerimento do alto renome

O procedimento para requerer o reconhecimento do alto renome de uma marca
€ um processo criterioso, sendo exigida a comprovagao de sua condigdo especial para
sua obtencéo. A atual resolugao sobre o tema, Portaria INPI/PR n°® 08/2022, estabelece
a visado do INPI sobre o tema. A fim de poder gozar da protegao conferida pelo art. 125
da Lei n°® 9.279, de 1996, o titular de marca concedida devera requerer ao INPI o
reconhecimento da alegada condi¢do de alto renome a marca.

O pedido de reconhecimento do alto renome devera ser feito de forma autbnoma
e ndo incidental. Para isso, o titular da marca deve solicitar ao INPI o reconhecimento
por meio de uma petigao especifica. Esta peticdo deve ser protocolada junto ao registro
do sinal marcario que o titular considera como sendo de alto renome. O art. 64, §3° da
Portaria INPI/PR n°® 08/2022, destaca que o pedido deve abranger um unico sinal
marcario que se encontre concedido e em vigor.

A peticdo especifica deve ser acompanhada do pagamento de taxa de
retribuicdo, a qual é fixada na Tabela de Redistribuigdes do INPI'4. Atualmente, o valor
da taxa para o pedido de reconhecimento de alto renome, cdédigo 393, & de
R$ 37.575,00 (trinta e sete mil quinhentos e setenta e cinco reais). O INPI apenas
avaliara o pedido de reconhecimento do alto, mediante o pagamento de taxa.

A Portaria INPI/PR n° 08/2022 estabelece que para a comprovagao da condigcio
de alto renome esta vinculada a trés quesitos fundamentais (art. 65):

| — reconhecimento da marca por ampla parcela do publico brasileiro em
geral;

Il — qualidade, reputagéo e prestigio que o publico brasileiro em geral
associa a marca e aos produtos ou servigos por ela assinalados; e

IIl — grau de distintividade e exclusividade do sinal marcario em questéo.

No entanto, embora o INPI estabeleca os quesitos fundamentais para o
fendmeno do alto renome, esses quesitos ndo sdo acompanhados de uma metodologia
pratica para cumpri-los, resultando em especificagcdes probatorias nao especificas. A
titulo exemplificativo, Telles (2021, p. 33) afirma que: “Palavras como "reconhecimento”

14 BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Tabela de
retribuicoes dos servigos prestados pelo INPI. 2019. Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-
br/servicos/tabelas-de-retribuicao/tabela-marcas.pdf. Acesso em: 23 jul. 2024.
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e "reputacao”, principalmente, sdo muito vagas e dificeis de serem atestadas na
pratica”.

De modo a auxiliar essa condi¢do, o artigo 66° da Portaria INPI/PR n° 08/2022,
‘recomenda” alguns documentos para a comprovagao do alto renome.

Para o quesito |, o art. 66, §1° dispde que “é recomendado que sua comprovagao
se dé por meio de pesquisas de mercado, sem prejuizo da apresentagao de planos de
midias, matérias e artigos em midias diversas”. Para o quesito Il, o art. 66, §2°
recomenda que sua comprovagao se dé por meio de “pesquisa de imagem de marca,
com abrangéncia nacional, sem prejuizo da apresentagdo de demais documentos que
o titular da marca em questao considere aptos a demonstrar tal imagem no pais”. Para
o quesito I, o INPI ndo apresentou sugestdes para preenchimento deste quesito.

Por fim, o §4° do art. 66, apresenta informagdes que podem estar presentes nos

requerimentos de alto renome, que sao:

| — extensdo temporal da divulgagdo e uso efetivos da marca no
mercado nacional e,eventualmente, no exterior;

Il — perfil e fragdo do publico usuario ou potencial usuario dos produtos
Ou servigos a que a marca se aplica, e perfil e fragdo do publico usuario
de outros segmentos de mercado que,imediata e espontaneamente,
identificam a marca com os produtos ou servicos a que ela se aplica;
Il — perfil e fragdo do publico usuario ou potencial usuario dos produtos
Ou servigos que a marca se aplica, e perfil e fracdo do publico usuario
de outros segmentos de mercado que,imediata e espontaneamente,
identificam a marca essencialmente pela sua tradi¢cao e qualificagdo no
mercado;

IV — meios de comercializagdo da marca no Brasil;

V — amplitude geografica da comercializagao efetiva da marca no Brasil
e,eventualmente, no exterior;

VI — meios de divulgacdo da marca no Brasil e, eventualmente, no
exterior;

VIl — valor investido pelo titular em publicidade e propaganda da marca
na midia brasileira nos ultimos 5 (cinco) anos;

VIII - volume de vendas do produto ou a receita do servigo nos ultimos
5 (cinco) anos;

IX — valor econdmico da marca no ativo patrimonial da empresa,;

X — perfil e nUmero de pessoas no Brasil atingidas pelas midias em que
o titular anuncia a sua marca;

XI — informacgdes que oferecam indicios de que esta havendo diluicao
da capacidade distintiva da marca alegada como de alto renome ou de
que a mesma esteja sofrendo aproveitamento parasitario por terceiros;
Xl — informagbes que evidenciem a identificagdo do publico com os
valores da marca; e

XIII — informagdes que demonstrem o grau de confianga do consumidor
em relacdo a marca.
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Com esses procedimentos, o pedido de reconhecimento deve ser protocolado.
Ap0ds o protocolo, havera um exame do requerimento, que avaliara de forma detalhada
todos os documentos e provas fornecidas, verificando a veracidade e a relevancia das
informagdes conforme os critérios do INPIl. Este exame sera realizado por uma
Comissédo Especial, que podera formular exigéncias visando esclarecimentos ou
informagdes adicionais por parte do solicitante. O solicitante tera 60 (sessenta dias)
para responder a exigéncia e complementar as informagdes.

Ato continuo, sera elaborado o parecer que decidira sobre o reconhecimento ou
nao do alto renome da marca. Da decisdo do reconhecimento do alto renome cabera
recurso, com prazo 60 (sessenta dias), e, caso positiva, sera feita a devida anotagéo
de alto renome no respectivo processo de marca.

Uma vez deferido o status do alto renome, o titular tera direito a protecao
especial por 10 anos.

A partir do ultimo ano de vigéncia do prazo, podera o titular da marca encaminhar
ao INPI novo requerimento, no intuito de prorrogar o reconhecimento do alto renome
da marca. Este novo requerimento deve ser acompanhado de dados atualizados. Apos
a nova anotagao, a prorrogacgao tera vigéncia a partir do dia subsequente ao término

da protecao anterior.
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5 METODOLOGIA

O presente estudo foi desenvolvido através de uma pesquisa basica
estratégica. A metodologia empregada possui carater descritivo e exploratorio, no que
tange as marcas de alto renome no Brasil e as propor¢gdes da Portaria INPI/PR n°
08/2022, diante a fragilidade descritiva da comprovagao de evidéncias para alcangar
essa protegao.

Para seu desenvolvimento, foi necessaria a utilizacdo do método de
abordagem qualitativo - quantitativo, que foi desenvolvido em 03 (trés) etapas
metodoldgicas: 1) pesquisa bibliografica; 2) pesquisa survey e, 3) pesquisa
exploratoria. A Figura 2 apresenta as etapas metodoldgicas, indicando como cada

uma foi desenvolvida.

Figura 2 - Descrigao das etapas metodoldgicas.

ETAPA
METODOLOGICA
P
@ @
PESQUISA 7 PESQUISA PESQUISA
BIBLIOGRAFICA SURVEY EXPLORATORIA

|

Anélise de artigos ja Avaliacao de profissionais Exame das marcas que
publicados e revisao da area, acerca da receberam a prote¢ao
literaria sobre marcas tematica, a partir de um do alto renome.

de alto renome. questionario.

Fonte: Autoria propria (2024).

Os procedimentos metodoldgicos realizados nas etapas 1 e 2 concentraram-se
em compreender o cenario do Alto Renome no Brasil, com o objetivo de alcangar a
concessao da protecao especial. A etapa 3 buscou analisar os indices de concessoes
e 0s meios de provas utilizados para a comprovacao do alto renome, por meio da
analise do historico das marcas.

A figura 3 traz a matriz de amarragéo, indicando o vinculo existente entre cada

objetivo especifico e as etapas metodoldgicas apresentadas.
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Figura 3 - Matriz de amarragéo.

Objetivos Especificos

Compreender o cenario Analisar os requisitos de

Analisar os indices de para a concessao da comprovagao de alto

concessdes de marcas de

protegdo especial para renome das marcas, a partir
marcas de alto renome da analise Resolucgdo INPI
no Brasil 107/2013

alto renome no Brasil

Etapas Metodolégicas

@ QUALITATIVA

................................................................. e O T O L T TR T

x v x

@ QUANTITATIVA

@ QUANTI - QUALI

Fonte: Autoria prépria (2024).

5.1 DESCRIGAO DETALHADA DE CADA ETAPA

Para melhor compreensdo, passa-se a detalhar cada uma das etapas
metodoldgicas estabelecidas para a execugéo da presente pesquisa.

5.1.1 Etapa metodoldgica 1
A pesquisa bibliografica se concentra em reunir um conjunto de conhecimentos

com base em materiais ja publicados, buscando a finalidade de aprimoramento

através de uma investigacao cientifica. Esse modo de pesquisa, segundo Fonseca
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(2002), é primordial na construgdo da pesquisa, e a partir do levantamento de
referéncias tedricas é possivel recolher informacdes ou conhecimentos prévios sobre
o problema a respeito do qual se procura a resposta.

Diante disso, realizou-se uma revisdo de literatura com analise documental. As
fontes primarias e secundarias permitiram concretizar a pesquisa.

Como fonte primaria, tem-se as publicacées do INPI sobre o tema e a propria
evolugao histoérica dos atos oficiais que chegaram a Portaria INPI/PR n° 08/2022. Ja
com as fontes secundarias, que se desenvolvem através de bibliografias especificas
sobre o tema e artigos publicados, foi possivel averiguar a problematica enfrentada
no cenario da protegcao das marcas de alto renome no Brasil.

A base bibliografica é sustentada por referéncias importantes na areas da
Propriedade Intelectual, incluindo artigos especializados publicados nas edi¢gdes 77,
110 e 176 da revistas da ABPI'® - Associagéo Brasileira da Propriedade Intelectual,
que abordam especificamente o tema do alto renome.

Também foram analisados artigos selecionados no Portal de Periddicos
CAPES", cuja busca foi feita utilizando-se no campo “Titulo” o termo de pesquisa
‘marcas de alto renome”, resultando em 8 artigos encontrados. Dessa forma a
pesquisa bibliografica se consolidou, buscando através da literatura, definir objetivos

e obter mais informacgdes a respeito do cenario que envolve o estudo proposto.

5.1.2 Etapa metodolégica 2'7

A fim de identificar e justificar a problematica, a segunda etapa é caracterizada
pelo método survey, na qual ocorreu a aplicagdo de questionario voltado aos
profissionais atuantes na propriedade intelectual.

O questionario teve um propdsito exploratério, buscando compreender as

dimensdes do trabalho. Ele foi desenvolvido para identificar os dilemas enfrentados

5 ABPlI - Associacdo Brasileira de  Propriedade Intelectual. Disponivel em:
https://abpi.org.br/revistas-da-abpi/. Acesso em: 12 maio 2023.

6 BRASIL. Ministério da Educacdo. CAPES - buscador periédicos. Disponivel em: https://www-
periodicos-capes-gov-
br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php/acervo/buscador.html?q=marcas+de+alto+renome.
Acesso em: 12 maio 2023.

17 Conforme OFICIO CIRCULAR N° 17/2022/CONEP/SECNS/MS, acerca do Art. 1°, paragrafo tnico,
incisos | e VII, da Resolugao n°® 510/2016 do Conselho Nacional de Saude, este estudo fica
dispensado do registro e avaliagdo no Comité de Etica em Pesquisa do Instituto Federal de
Educagéo Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS).
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pelos profissionais da area em relacdo a pratica da protecdo e ao processo de
reconhecimento do alto renome de marcas.

Assim, formaram-se 13 (treze) perguntas fechadas, distribuidas em 9 (nove)
secoes (Apéndice A), permitindo-se quatro especificagdes adicionais em algumas
questdes (5, 10, 11 e 13). O questionario foi aplicado através da plataforma Google
Forms, garantindo uma coleta de dados eficiente e acessivel. Esse formato permitiu
aos participantes responderem de maneira clara e objetiva, fornecendo uma base
sélida para a analise subsequente dos dilemas enfrentados pelos profissionais da
area com a tematica do alto renome.

O envio do questionario foi realizado através de grupos do whatsapp para
advogados, atuantes na area da Propriedade Intelectual, e também, foi enviado para
19 escritorios que solicitaram o alto renome junto ao INPI. Os escritérios foram
selecionados com a contribuicdo dos dados estabelecidos na etapa 3, que sera
explorada a seguir. Essa abordagem permite atingir um publico especializado e
engajado no tema, garantindo uma ampla e diversificada coleta de dados.

O questionario foi disponibilizado em novembro de 2023, sendo definido um
prazo final para receber as respostas em dezembro, e-mails/mensagens de lembretes
foram enviados. No entanto, ocorreram algumas extensdes de prazo, resultando no
encerramento da coleta de respostas em janeiro. Alcangamos um total de 23
participantes respondentes. Assim, o Apéndice A, demonstra como foram

estruturadas as perguntas formuladas no questionario.

5.1.3 Etapa metodoldgica 3

Diante do cenario apresentado, a etapa 3 buscou analisar os indices de
concessdes e 0s meios de prova utilizados para a comprovacgao do alto renome das
marcas, através da analise do historico das mesmas. Nesta fase final, a pesquisa teve
como objetivo evidenciar quais meios de prova preenchiam os trés quesitos
fundamentais para a comprovagcdo do alto renome e identificar métricas que
determinem a concessao dessa protecao especial as marcas.

Os dados inéditos obtidos, conforme analise dos materiais existentes sobre o
tema, confirmaram a necessidade de um mapeamento detalhado das marcas que
obtiveram ou ndo a protecdo de alto renome. Inicialmente, para realizar este

levantamento de dados foi necessario dividir essa etapa em duas fases:
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a) a construgdo de dados, com base nas marcas reconhecidas e nao
reconhecidas com a protecao do alto renome; e

b) a analise dos dados nos moldes classificatorios de recorréncia.

No primeiro momento, a constru¢ao dos dados foi atribuida a uma solicitacao
através do “fale conosco” do INPI. A primeira solicitagao foi realizada em 17/08/2022,
tendo sido esta reiterada em 06/09/2022 e atendida em 12/09/2022.

Por mais que haja a disponibilidade no site do INPI de uma listagem com as
marcas reconhecidas com o alto renome, cabe salientar a dificuldade enfrentada na
disponibilidade de informacbes quanto as marcas que realizaram o pedido de
protecdo de alto renome e ndo conseguiram a protegao. Apenas através de solicitagao
ao “fale conosco” foi possivel o acesso aos dados, a listagem recebida esta
disponibilizada no Apéndice B - Listagem disponibilizada pelo INPI. A listagem nao
contempla a integra das decisbes, e tampouco, as documentagdes apresentadas
pelas solicitantes.

Assim, o lapso temporal abordado para esta etapa foi de 2013 a 2022. O marco
inicial se consolida em 19/08/2013, a partir da entrada em vigor da resolugéao 107/2013
do INPI, e finaliza com os dados apresentados na resposta ao “fale conosco”, em
12/09/2022. Os dados apresentados pelo INPI incluem 123 marcas reconhecidas e
145 que nao foram reconhecidas com a protecao do alto renome.

Os dados foram retratados em cinco categorias: Marca; Situagdo; Reconhecida
até (data); Registro; e Fim do registro. Diante das informagdes recebidas, identificou-
se a necessidade de ampliar a busca de informacgdes, criando um banco de dados
inédito - Apéndice C.

O apéndice C foi classificado em duas abas tematicas, sobre a 6tica das
marcas: reconhecidas e nao reconhecidas. A primeira aba, que abrange as marcas
reconhecidas com o alto renome, contém 08 (oito) categorias: Marca; Processo;
Classe; Marca de alto renome até (data); Fim da vigéncia do registro da marca;
Representante legal; Data da RPI - deferimento do alto renome; e Obs.

A segunda aba, que coleciona as marcas que tentaram o status do alto renome,
mas nao obtiveram éxito, ficou classificada como: ndo reconhecida. Assim foram
catalogadas em 07 (sete) categorias: Marca; Processo; Classe; Fim da vigéncia do
registro; Representante legal; RPI - indeferimento; e Obs.
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Diante de tais dados, verificou-se a necessidade de mais uma classificagao
entre as marcas, uma vez que o INPI ndo disponibiliza a integra de suas decisoes.
Para a analise mais aprofundada do tema foi necessario um método de apuragao dos
dados, que corresponde a fase 2 da etapa metodoldgica 3.

Das 123 marcas reconhecidas e 145 n&o reconhecidas com o status de alto
renome, criou-se um ranking classificatorio para avaliagdo de cada caso. Buscando
identificar caracteristicas especificas, as marcas analisadas foram categorizadas por
suas classes de especificagdes e agrupadas por categorias de ramos mercadologicos.
Assim, foi estabelecida uma comparacgao para determinar em quais classes as marcas
de alto renome predominavam, justificando o ranking classificatério com um limitador
intencional e excepcional.

Foram elencadas 15 marcas reconhecidas e 14 marcas nao reconhecidas,
classificando-as conforme as classes que mais apresentavam marcas em suas
respectivas categorias. No ranking das classes predominantes de marcas
reconhecidas, destacaram-se as classes 07 (com 11 marcas), 25 (com 10 marcas) e
03 (com 10 marcas). No ranking das classes predominantes de marcas nao
reconhecidas, as classes 25, 09 e 35 lideraram, com 17, 15 e 12 marcas,
respectivamente.

Cabe ressaltar que a amostragem segue um método nao probabilistico, onde
a selegcao dos dados depende do julgamento intencional do pesquisador (Mattar,
1996). Dessa classificagdo, foram intencionalmente selecionadas as seguintes

marcas que serao analisadas:
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Quadro 3 - Marcas reconhecidas designadas para analise.

PROCESSO . DEFERIMENTO DO
MARCA NO INPI CLASSE ESPECIFICACAO ALTO RENOME
Produtos de perfumaria e
NATURA
- 815082649 03/20 de higiene, e artigos de
(nominativa)
toucador em geral.
DOVE Produtos de perfumaria e
o 815970749 03/20 de higiene, e artigos de 28/03/2017
(nominativa)
toucador em geral.
Preparados para
YPE lavanderia, produtos e
L 006520286 03/10 instrumentos de limpeza, 04/09/2018
(nominativa)
exceto os de uso pessoal e
industrial.
PAN.TEI.\IE 02578387 NCL(8)03 Produtos para o tratamento 27/08/2019
(nominativa) do cabelo. (da classe 3)
PERFUMES, ARTIGOS
AVON DO TOUCADOR E
(nominativa) 07245440 NCL(7)03 COSMETICOS TODOS 27/08/2019
INCLUIDOS NESTA
CLASSE
Veiculos e implementos
rodoviarios. Motores em
geral, exceto os de
FUSCA 817078126 0725 propulséo elétrica. Partes, 10/03/2015

(nominativa)

componentes e acessorios
de maquinas, veiculos,
implementos, dispositivos e
meios de transporte.
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MARCA

PROCESSO
NO INPI

CLASSE

ESPECIFICAGAO

DEFERIMENTO DO
ALTO RENOME

FERRARI
(mista)

816363781

07/25

Veiculos e implementos
rodoviarios. Veiculos
hidroviarios, outras
embarcacgdes e seus
implementos. Veiculos
aeronauticos, espaciais e
seus componentes.
Veiculos e implementos
rodoviarios. Veiculos
hidroviarios, outras
embarcagdes e seus
implementos. Veiculos
aeronauticos, espaciais e
seus componentes.
Veiculos e implementos
rodoviarios. Veiculos
hidroviarios, outras
embarcagdes e seus
implementos. Veiculos
aeronauticos, espaciais e
seus componentes.

04/10/2016
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MARCA

PROCESSO
NO INPI

CLASSE

ESPECIFICAGAO

DEFERIMENTO DO
ALTO RENOME

VOLKSWAGEN
(figurativa)

03165086

07/25

Veiculos e implementos
rodoviarios. Motores em
geral, exceto os de
propulsao elétrica. Partes,
componentes e acessorios
de maquinas, veiculos,
implementos, dispositivos e
meios de transporte.
Veiculos e implementos
rodoviarios. Motores em
geral, exceto os de
propulsao elétrica. Partes,
componentes e acessorios
de maquinas, veiculos,
implementos, dispositivos e
meios de transporte.
Veiculos e implementos
rodoviarios. Motores em
geral, exceto os de
propulsao elétrica. Partes,
componentes e acessorios
de maquinas, veiculos,
implementos, dispositivos e
meios de transporte.

28/03/2017
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MARCA

PROCESSO
NO INPI

CLASSE

ESPECIFICAGAO

DEFERIMENTO DO
ALTO RENOME

FORD
(mista)

813181933

07.25

Veiculos e implementos
rodoviarios. Motores em
geral, exceto os de
propulsao elétrica. Partes,
componentes e acessorios
de maquinas, veiculos,
implementos, dispositivos e
meios de transporte.
Veiculos e implementos
rodoviarios. Motores em
geral, exceto os de
propulsao elétrica. Partes,
componentes e acessorios
de maquinas, veiculos,
implementos, dispositivos e
meios de transporte.
Veiculos e implementos
rodoviarios. Motores em
geral, exceto os de
propulsao elétrica. Partes,
componentes e acessorios
de maquinas, veiculos,
implementos, dispositivos e
meios de transporte.

08/08/2017

JAGUAR
(mista)

816461341

07.25

Veiculos e implementos
rodoviarios; Motores em
geral, exceto os de
propulséo elétrica; Partes,
componentes e acessorios
de maquinas, veiculos,
implementos, dispositivos e
meios de transporte.

05/12/2017

HAVAIANAS
(nominativa)

811181197

25.10

Roupas e acessorios do
vestuario de uso comum.
Roupas e acessorios do
vestuario para pratica de
esportes. Roupas e
acessorios do vestuario de
uso profissional.

29/08/2017
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MARCA

PROCESSO
NO INPI

CLASSE

ESPECIFICAGAO

DEFERIMENTO DO
ALTO RENOME

ADIDAS
(nominativa)

003722830

25/10

Roupas e acessoérios do
vestuario de uso comum.
Roupas e acessoérios do
vestuario para pratica de
esportes.

02/05/2017

NIKE
(figurativa)

007214464

NCL(8)25

Calgados, incluindo botas,
sapatos, chinelos,
sandalias, calgados
esportivos, todos
masculinos, femininos e
infantis; roupas
masculinas, femininas e
infantis, incluindo calgas
compridas, bermudas,
camisas, topes, camisetas,
coletes, sutias para pratica
de esportes. Roupas de
malha, roupas de ginastica,
ténis, vestidos, saias,
uniformes para atletas,
bonés, chapéus, viseiras,
faixas para testa, luvas,
roupas de natagao, roupas
intimas, jaquetas, capas de
chuva e capas; meias.

22/08/2017

OLYMPIKUS
(nominativa)

810825465

25/10.20.30

Roupas e acessoérios do
vestuario de uso comum.

05/06/2018
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MARCA

PROCESSO
NO INPI

CLASSE

ESPECIFICAGAO

DEFERIMENTO DO
ALTO RENOME

AZALEIA
(mista)

826670369

NCL(8)25

Agasalhos para as méos;
alpercatas; antiderrapantes
para botas e sapatos;
antitranspirantes (roupas
intimas); artigos de malha
(vestuario]; bandanas;
banho [calgdes de]; banho
(chinelos de]; banho
(roupas de]; banho
(roupdes de); banho
(sandalias de) banho
(toucas de); bermudas;
blazers [vestuario]; bonés;
botas; botas de esqui;
botas para esportes;
botinas; cachecoais;
calgados; calgados em
geral; calgas; calgas
compridas; calgbes de
banho (sungas); camisas;
camisetas; capotes;
capuzes (vestuario);
casacos (vestuario);
ceroulas; chapéus, bonés,
etc; chinelos (pantufas);
cintas (roupa intima);
cintos porta-moedas
(vestuario); cintos
[vestuario); coletes; coletes
[roupa intima];
combinagdes [vestuario];
corpete; couro [roupa de];
couro [roupas de imitagcao
de]; cuecas; espartilhos;
esportes [botas para];
esportes [sapatos para];
faixas para a cabeca
[vestuario]; etc.

06/08/2019

Fonte: Autoria Prépria (2024).
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Quadro 4 - Marcas nao reconhecidas designadas para analise.

MARCA

PROCESSO

CLASSE

ESPECIFICAGAO

INDEFERIMENTO DO

ALTO RENOME

INTEL
(nominativa)

816961735

Discos e fitas em geral.

02/05/2017

T TECHNOS
(nominativa)

6254462

Crondmetros, relogios e
suas partes.

05/06/2018

ATARI
(nominativa)

825258154

Programas de computador
gravados, programas de
jogos de computador e
unidades conversoras de
jogos eletronicos.;

01/11/2016

NOKIA
(nominativa)

814750176

aparelhos e instrumentos
cientificos, opticos, de
pesagem, de medida, de
sinalizagao, de checagem
(supervisao), aparelhos e
instrumentos elétricos para
fins de telecomunicagéao;
aparelhos para gravagao,
transmissao ou reproducao
de som ou imagens;
intercambios de telefone;
equipamento de
processamento de dados,
caixas registradoras,
aparelhos e instrumentos de
telecomunicagao; modems,
equipamento multiplex,
condutores (elétricos); fios
elétricos cobertos, cabos
elétricos e tubos de fios para
cabos elétricos; conduites
de instalacao elétrica feitos
de plastico; cabos (isolados)
de telecomunicagao;

conduites (elétricos); etc.

16/04/2019
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MARCA

PROCESSO

CLASSE

ESPECIFICAGAO

INDEFERIMENTO DO
ALTO RENOME

NIKON
(mista)

828279152

NCL(8)09

Aparelhos e instrumentos de
laboratdrio; maquinas e
instrumentos de medigao ou
teste; maquinas e
instrumentos de inspegao ou
teste para placas de material
semicondutor; microscopios
de medicéo;
autocolimadores;
codificador; maquinas e
aparelhos de controle ou
distribuicdo de energia;
baterias e pilhas; medidores
e testadores elétricos ou
magnéticos; fios e cabos
elétricos; maquinas e
aparelhos fotograficos;
maquinas e aparelhos
cinematograficos; aparelhos
de iluminagéo para
microscopios; monoculos;
outros aparelhos e
instrumentos 6pticos; dculos
de protecao; armacgoes de
6culos; 6culos; partes e
acessorios para oculos; etc.

09/06/2015

GUESS?
(mista)

811289583

25.10

Roupas e acessoérios do
vestuario de uso comum;
(da classe 25.10), roupas e
acessorios do vestuario para
pratica de esportes; (da
classe 25.20) e roupas e
acessorios do vestuario de
uso profissional. (da classe

25.30).

06/12/2016
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MARCA

PROCESSO

CLASSE

ESPECIFICAGAO

INDEFERIMENTO DO
ALTO RENOME

AREZZO
(nominativa)

6972470

25/10

Roupas e acessorios do
vestuario de uso comum.
Roupas e acessorios do
vestuario para pratica de
esportes. Roupas e
acessorios do vestuario de
uso profissional. Roupas e
acessorios do vestuario de
uso comum. Roupas e
acessorios do vestuario para
pratica de esportes. Roupas
e acessorios do vestuario de
uso profissional. E roupas e
acessorios do vestuario de
uso comum. Roupas e
acessorios do vestuario para
pratica de esportes. Roupas
e acessorios do vestuario de
uso profissional.

06/12/2016

LEVI'S
(nominativa)

6000959

25.10

Roupas e acessorios do
vestuario de uso comum.

05/06/2018

THE BEATLES
(mista)

821089420

09:40

Gravagbes de som;
gravacoes de video; filmes
cinematograficos; filmes
fotogréficos; software de
computador; software de
jogos de video; software de
entretenimento interativo;
cdi; compact discs; cd rom;
aparelhos operados por
fichas, moedas ou cartées.
Gravagbes de som;
gravacoes de video; filmes

28/07/2015

cinematograficos;
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MARCA

PROCESSO

CLASSE

ESPECIFICAGAO

INDEFERIMENTO DO
ALTO RENOME

MORMAII
(mista)

828299447

NCL(8) 25

Agasalhos para as méos,
alpercatas, anaguas,
antitranspirantes (roupas
intimas -), artigos de malhas
[vestuario], automobilistas
(vestuario para -) aventais
[vestuario], bandanas,
banho (calgbes de -),
(chinelos de -), banho
(roupas de -), banho
(roupdes de -), banho
(sandalias de -), banho
(toucas de -), bermudas,
biqueiras, blazers
[vestuario], boa [estola de
plumas], bolsos, bolsos para
roupas, bonés, borzeguins,
botas *, botas de esqui,
botas para esportes *,
botinas, cachecoais,
calgados®, calgcados em
geral*, calgas, calcas
compridas, calgdes de
banho [sungas], camisa
(punho de -), camisas,
camisetas, capotes, capuzes
[vestuario], casacos
[vestuario], ceroulas,
chapéus, bonés, bonés etc,
chinelos [pantufas],
chuteiras de futebol (travas
para -), ciclistas (vestuario
para -), cintas [roupas
intima], cintos porta-moedas
[vestuario], coletes, coletes
para pesca, coletes [roupa
intima], combinagdes [roupa
intima], combinagdes
[vestuario], confeccionados
(vestuario -), etc.

16/04/2019

KAPO
(nominativa)

816441375

35/10

Bebidas, xaropes e sucos
concentrados.

05/06/2018

SUKITA
(nominativa)

811135667

35/10

Bebidas, xaropes e sucos
concentrados.

04/09/2018

HERBALIFE
(figurativa)

817927026

35/20

Substancias para fazer
bebidas em geral.

04/10/2016
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INDEFERIMENTO DO

MARCA PROCESSO | CLASSE ESPECIFICACAO ALTO RENOME

Servigos de distribuigdo de
livros, caracterizando-se
AMAZQN.(?OM. 819841978 NCL(8)35 pelal vend§ no atacfaqo e
(nominativa) varejo de livros, musicas,
videotapes, audio cassetes
e discos compactos.

24/09/2019

Fonte: Autoria propria (2024).

Apoés essa etapa, com o objetivo de viabilizar uma analise comparativa, foi
necessario requisitar ao INPl os pareceres de deferimento e indeferimento.
Complementarmente, realizou-se a analise dos documentos apresentados pelos
solicitados disponiveis no banco de dados da autarquia. Cada marca foi avaliada
individualmente.

Os dados foram analisados e catalogados no Apéndice C, separados entre
marcas reconhecidas e ndo reconhecidas.

No campo das reconhecidas, as informagdes foram catalogadas em: Processo
- Classe - Data da RPI / Deferimento do Alto Renome - Ano - Marca - Documentos
Apresentados - Avaliacdo Pesquisa de Mercado - INPI Avaliagao - Indeferimento -
Quesitos nao Identificados - Obs. - Complemento;No campo das n&o reconhecidas as
informagdes foram organizadas em: Processo - Classe - RPI Indeferimento - Ano -
Marca - Documentos Apresentados - INPI Avaliacdo - Quesitos nao identificados -
Apresentou Recurso - Exigéncia - Obs. - Complemento.

Concluidas essas etapas, foi possivel obter uma visdo abrangente e mais
detalhada sobre o processo de alto renome das marcas, incluindo a analise dos
documentos apresentados e as decisdes proferidas pelo INPI. Essas informacgdes,
devidamente catalogadas e analisadas, formam a base para uma analise comparativa
entre marcas reconhecidas e ndo reconhecidas. Os resultados dessas pesquisas, que
fornecem insights valiosos sobre os critérios e padrdes utilizados, serdao apresentados

no préximo capitulo.
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6 RESULTADOS E DISCUSSOES

No decorrer desta pesquisa, foram realizados trés tipos distintos de
investigacdes para analisar e compreender o cenario da concesséo do alto renome
as marcas pelo INPI: pesquisa bibliografica, pesquisa survey e pesquisa exploratoria.
A pesquisa bibliografica forneceu a base tedrica, revisando literatura académica e
estudos prévios sobre o tema. A pesquisa survey envolveu a coleta de dados
diretamente de profissionais e especialistas da area, através de perguntas
estruturadas, para captar percepcdes e praticas atuais no reconhecimento de marcas
de alto renome. Ja a pesquisa exploratdria focou na analise empirica dos pareceres
de deferimento e indeferimento emitidos pelo INPI, catalogando e examinando
informacgdes especificas de cada caso.

Nesse topico, serdo apresentadas as consideragdes sobre os resultados

obtidos com a pesquisa.

6.1 ETAPA METODOLOGICA 1 - PESQUISA BIBLIOGRAFICA

A pesquisa bibliografica fundamentou a pesquisa, proporcionando uma base
tedrica, através da revisao de literatura e analise documental. Com essas fontes, foi
possivel reunir os principais conceitos e teorias abordados por renomados
especialistas na area de Propriedade Intelectual que exploraram o tema do alto
renome. Esses autores forneceram insights valiosos que foram cruciais para o
desenvolvimento do estudo.

Além do contexto historico, com as consideracdes de Tinoco Soares e Mbnica
Morgado, aos memoraveis ensinamentos fundamentais sobre o tema, com a
contribuicdo de Denis Borges Barbosa, a pesquisa bibliografica levantou estudos
relevantes. Como o estudo recente realizado por Carvalho, Domingos e Domingos
(2020), no qual, foi identificado o perfil dos titulares de marcas de alto renome como
empresas em sua maioria estrangeiras, consideradas de grande porte e que atuam
no mercado ha muitos anos. Bem como, o trabalho de Lopes (2019) que identificou
no periodo de 2014 a 2016, que em um total de 153 pedidos analisados apenas 10
marcas foram concedidas com o alto renome.

Dessa forma, a pesquisa bibliografica se consolidou, buscando através da

literatura definir o contexto histérico sobre o tema e obter informacées detalhadas
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sobre o cenario que envolve o estudo proposto. Este processo permitiu identificar
lacunas no conhecimento existente e direcionar a investigacdo de maneira mais
precisa e informada, garantindo que os resultados alcangados fossem bem

fundamentados.

6.2 ETAPA METODOLOGICA 2 - SURVEY

Em complemento a pesquisa bibliografica, o objetivo do survey foi identificar e
justificar a problematica que envolve as marcas de alto renome no Brasil e,
principalmente, compreender as complexas dimensdes e dilemas que surgem no
cenario da propriedade intelectual, particularmente no que diz respeito as marcas de
alto renome. O survey visou verificar os dilemas enfrentados pelos profissionais da
area da propriedade intelectual quanto a pratica da protecdo e procedimento do alto
renome em treze questionamentos.

Ap6s o compartilhamento do questionario, obtiveram-se 23 respostas. O
Google gerou graficos com base nos dados de cada pergunta. A analise realizada
envolveu estatisticas basicas dos dados coletados e que se apresentam de forma
descritiva.

A secao 1 é composta por trés perguntas. A primeira pergunta visava verificar

o tempo de atuacao dos profissionais na area de PI.

Grafico 1 - Resultado da primeira pergunta do survey.

Ha quanto tempo atua na area de marcas?

Menos 1 ano
4.3%

Entre 1 e 5 anos
13%

. Menos 1 ano
Entre 1 e 5 anos

Entre 5 e 10 anos

. Ha mais de 10 anos

Ha mais de 10 anos
56.5%
Entre 5¢ 10 anos
26.1%

Fonte: Gréfico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, e personalizado pela autora (2024).
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O resultado demonstrou que a maioria dos respondentes atua ha mais de 10
anos na area de Propriedade Intelectual, cerca de 15 respondentes. E o segundo
maior resultado seria de uma atuagdo de 5 e 10 anos, com 6 respondentes. Em
seguida temos a confirmacédo de 3 respondentes, que atuam entre 1 a 5 anos. E
apenas 1 pessoa afirmou que atua ha menos de 1 ano com Propriedade Intelectual.

A segunda pergunta esta vinculada a regido de atuagcao dos respondentes no

Brasil.

Grafico 2 - Resultado da segunda pergunta do survey.

Em qual regido do pais possui sede/filial de atuagao? (Vocé pode indicar mais de uma opgéo).
23 respostas

sul. 15 (65,2%)

Sudeste. 9 (39,1%)
Norte.

Nordeste.

Centro-Oeste.

Fonte: Gréfico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica (2024).

A regido Sul predomina com 65,2%, com a atuagdo de 15 respondentes,
seguida pela regido Sudeste com 39,1% dos respondentes (9 participantes) e a regiao
Centro-Oeste é representada por 8,7% (2 respondentes). Por fim, as regides Norte e
Nordeste, possuem um representante cada (4,3%). Destaca-se que a maioria das

regides do Brasil foram representadas nesta coleta de dados.
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Para fechar a primeira seg¢do, a terceira pergunta questionava sobre o

conhecimento dos respondentes sobre o tema: marcas de alto renome.

Grafico 3 - Resultado da terceira pergunta do survey.

Vocé conhece a protegao das marcas de alto renome?

Sim, conheco superficialmente.
13%

Sim, tenho conhecimento aprofundado no assunto.
34.8%

. Sim, tenho conhecimento aprofundado no assunto.

. Sim, conheco razoavelmente.
Sim, conheco superficialmente.

Néo, ndo conheco.

Sim, conheco razoavelmente.
52.2%

Fonte: Grafico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, e personalizado pela autora (2024).

A terceira pergunta revelou que nenhum dos respondentes desconhece o tema.
Dos 23 respondentes, 12 afirmaram ter um conhecimento razoavel sobre marcas de
alto renome (52,2%), 3 responderam que conhecem superficialmente o tema (13%),
e apenas 8 participantes alegaram ter conhecimento aprofundado sobre a protecao
das marcas de alto renome.

A secéo 2, formada pela quarta pergunta, apresenta os dados dos profissionais

que ja requereram ou solicitaram o reconhecimento de alto renome.
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Grafico 4 - Resultado da quarta pergunta do survey.

Vocé ja recorreu ou acompanhou algumas solicitagao de
reconhecimento de marca de alto renome?

Sim, apenas acompanhei.
17.4%

Sim, ja requeri ou acompanhei.
17.4%

Na&o, nunca requeri ou acompanhei.
60.9%

. Sim, apenas requeri.
[ sim, apenas acompanhei.

|| sim, ja requeri ou acompanhei.

I Nao, nunca requeri ou acompanheli.

Estou preparando a documentagao para a solicitagao
da extensao da marca de alto renome.

Fonte: Grafico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, e personalizado pela autora (2024).

Destaca-se, que no momento nenhum dos participantes estava preparando
documentagao para a solicitacdo de extensdo da marca de alto renome. Um total de
14 respondentes (60,9%) nunca requereram ou acompanharam este procedimento. A
outra metade do grupo ficou dividida em, 4 (17,4%) participantes que apenas
acompanharam, e outros 4 (17,4%) participantes que ja requereram e acompanharam
a solicitagao do alto renome.

A quinta pergunta que compdéem a seg¢ao 3, foi direcionada para os
profissionais que nunca requereram o alto renome. Dos 14 participantes que
compdem este grupo, 11 alegaram que os clientes nao estao interessados em realizar

esse tipo de extensao de protegao, os demais participantes elencaram outros motivos.
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Grafico 5 - Resultado da quinta pergunta do survey.

Porque vocé nunca recorreu a protegao de alto renome?

Outro motivo.
21.4%

Possuo dividas sobre as vantagens da extensao da
protecdo das marcas de alto renome.

Né&o tenho clientes interessados em realizar a
extensao das marcas de alto renome.

\ Possuo dividas quanto ao processo de concessao da marca de alto renome.

Outro motivo.

Nao tenho clientes interessados em realizar a extensao das marcas de alto renome.
78.6%

Fonte: Grafico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, e personalizado pela autora (2024).

Nesta mesma segdo, os participantes que indicaram outros motivos foram
direcionados a um campo para especificacdo adicional. As respostas fornecidas
incluiram: auséncia de demanda e nao ser uma pratica cultural do seu escritério, por
se tratar de um érgao do Estado.

Na secdo 4, a sexta pergunta, buscava indagar se o respondente considerava

a possibilidade de utilizar a protecéo do alto renome no futuro.

Grafico 6 - Resultado da sexta pergunta do survey.

Vocé acha que no futuro podera utilizar a protegao de alto renome?

Talvez, dependendo do(s) mercado(s) em que irei inserir a marca.
45.5%

Sim, com certeza. Parece ser uma boa opgao.
54.5%

. Sim, com certeza, Parece ser uma boa opgéo.

. Talvez, dependendo do(s) mercado(s) em que irei inserir a marca.

~ Talvez, pois ndo conhego o suficiente sobre o assunto.

Néo, porque acho que néo é vantajoso.

Fonte: Grafico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, e personalizado pela autora (2024).
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O resultado da sexta pergunta, demonstrou que, 12 respondentes (54,5%),
acreditam que poderiam utilizar da proteg¢ao do alto renome, considerando-a uma boa
opgao. Ja os demais participantes, 10 respondentes (45,5%), escolheram a opgao
intermediaria, indicando que, dependendo do mercado em que a marca se inserir,
talvez utilizassem a protecéo do alto renome.

A secao 5, que corresponde a sétima, oitava e nona pergunta, foi direcionada
apenas para os respondentes que nunca requereram ou acompanharam uma
solicitagcado de alto renome. Na sétima pergunta, buscava evidenciar quantas marcas
ja foram requeridas ou acompanhadas pelos respondentes. Porém nenhuma resposta
foi atribuida para essa questao.

Ja a oitava pergunta questionava o nivel de compreensdo do respondente
sobre o processo de concessdo do alto renome. Conforme o grafico abaixo, o
respondente afirmou que tem conhecimento limitado sobre esse processo de

protecéao.

Grafico 7 - Resultado da oitava pergunta do survey.

Qual seu grau de compreenséo sobre o processo de concessao da protecdo de marcas de alto reneme?

. Eu tenho um conhecimento limitado sobre o processo de concessdo da protegio
de marcas de alto renome.

Tenho um conhecimento razdavel sobre o processo de concessio da protecio do
marcas de alto renome.

Minha compreensdo do processo de concessdo da protecdo de marcas de alio
. renome & bastante avancada; estou bem familisrizade com os detalhes o requisitos
anvolvidos.

Eu tenho um conhecimento Iimitado sobre o Processo de CONCEssA0 da plﬂllﬁi‘iﬂ o4 marcas deé alto renome.
100%

Fonte: grafico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, e personalizado pela autora (2024).
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A nona pergunta, buscava compreender a relagdo do procedimento do

sistema de concessao do alto renome com o respondente.

Grafico 8 - Resultado da nona pergunta do survey.

Com relagao ao procedimento do sistema de concessao da protegdo de marcas de alto renome,
voceé pode afirmar que: (Vocé pode indicar mais de uma opgao).

1 resposta

De maneira geral o(s) meu(s)
processo(s) nunca teve(tiveram)—0 (0%)
exigéncia.

De maneira geral, ja tive
pedido(s) com exigéncia, mas|—0 (0%)
foi(ram) concedido(s).

De maneira geral, ja tive
pedido(s) com exigéncia e alguns|—0 (0%)
(um) nao foi(ram) concedido(s).

As regras referentes ao processo
de comprovacéo do alto renome 1(100%)
da marca ndo sao claras e esp...

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Fonte: Grafico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica (2024).

Diante das opcbes apresentadas, o respondente se identificou com a
afirmativa: “As regras referentes ao processo de comprovagao do alto renome da
marca nao sao claras e especificas, gerando decisbes dubias”.

Na décima pergunta, que compdem secgao 6, e foi respondida por todos os 23
participantes, buscou-se destacar as principais vantagens do alto renome, resultando

nas seguintes consideragoes:
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Grafico 9 - Resultado da décima pergunta do survey.

Na sua opinido, quais as principais vantagens da marca de alto renome? (Vocé pode indicar mais
de uma opg&o).

23 respostas

A protegéo que extrapola o

0
principio da especialidade. 20 (87%)

O periodo de 10 anos de
protecé@o, com status de marca
de alto renome.

Reconhecimento e prestigio

_— 0,
vinculado & marca. 12{5e:5%)

Outras vantagens.

Fonte: Gréfico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica (2024).

Cabe destacar, que nesta pergunta os respondentes poderiam escolher mais
de uma opgao, e assim o fizeram. Elegendo, com 87%, a principal vantagem: “a
protecdo que ultrapassa o principio da especialidade”. Em seguida, com 56,5%, o
‘reconhecimento e prestigio vinculado a marca”. E por ultimo, com 13%, o periodo de
10 anos de protecdo com o status do alto renome.

Na opcao de “outras vantagens”, vincularam-se 17,4% das consideragoes, para
essa opgao foi disponibilizada a oportunidade de especificar tais vantagens. No campo
de especificagao, foram elencadas vantagens relacionadas a facilidade de obtengao
de decisdes favoraveis tanto na esfera administrativa quanto na judicial em casos de
reproducao por terceiros. Além disso, foi mencionado que o status de alto renome
pode servir como um impedimento para novos pedidos que busquem se aproximar
das marcas devido ao seu prestigio e valor de mercado.

Outro ponto abordado foi que o alto renome pode facilitar o reconhecimento da
notoriedade da marca em outros paises, o que, por sua vez, oferece a oportunidade
de ampliar o valor da marca devido a protecado especial. Por fim, foi mencionado o
artigo 196, Il, da LPI, que prevé o aumento da pena de detengdo em um tergo a
metade para crimes de concorréncia desleal quando a marca reproduz, imita ou altera

uma marca de alto renome.
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Na décima primeira pergunta, se¢ado 7, foram consideradas as desvantagens
das marcas de alto renome segundo os atuantes na area. Os resultados apresentados

foram os seguintes:

Grafico 10 - Resultado da décima primeira pergunta do survey.

Na sua opinido, quais as desvantagens das marcas de alto renome? (Vocé pode indicar mais de
uma opgao).

22 respostas

Processo com custo elevado. —13 (59,1%)

Necessidade de apresentar a p... —5 (22,7%)

Falta de fundamentacgédo das d... 4 (18,2%)

Falta de clareza na condugao d... —8 (36,4%)

Numero elevado de exigéncias... —5 (22,7%)

Muitos requisitos demandados... 3(13,6%)

Outros motivos. 3 (13,6%)

0 5 10 15

Fonte: Gréfico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica (2024).

No ranking das desvantagens ligadas as marcas de alto renome, em primeiro
lugar foi indicado o alto custo do processo para a concessao da protecao especial
(59,1%). Atualmente, conforme a tabela de redistribuicdo dos servigos prestados pelo
INPI'® apenas a taxa administrativa do pedido de reconhecimento do alto renome é
de R$ 37.575,00 (trinta e sete mil quinhentos e setenta e cinco reais).

Os demais recursos, contrarrazbes e cumprimento de exigéncias, que
contemplam o andamento do processo para o reconhecimento do alto renome,
variam, respectivamente, em R$ 2.345,00 (dois mil trezentos e quarenta e cinco reais),
R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) e R$ 140,00 (cento e quarenta reais). E caso
sejam realizadas pesquisas de mercado e de imagem, o solicitante arcara com esse
valor adicional e honorarios, o que torna o procedimento para o alto renome ainda

mais custoso. Existem outros servigos, também taxados, para além dos mencionados

8 BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Tabela de
retribuicoes dos servigos prestados pelo INPI. 2019. Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-
br/servicos/tabelas-de-retribuicao/tabela-marcas.pdf. Acesso em: 19 jul. 2024.
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acima. Cada tipo de servigo é praticado segundo o entendimento do INPI, seguindo
os desdobramentos para o deferimento do pedido da protecéo do alto renome.

Em segundo lugar, como desvantagem, com 36,4 %, ficou a falta de clareza
quanto a conducgao do processo administrativo para a obtengcdo da protegao do alto
renome. Em terceiro lugar, com duas consideracdes empatadas (22,7%), estdo a
necessidade de apresentar pesquisa de mercado como meio probatério, e 0 numero
elevado de exigéncias administrativas realizadas pelo INPI.

Sobre outras desvantagens, vincularam-se 13,4% das consideragbes, para
essa opgao, foi disponibilizada a oportunidade de especificacdo. As desvantagens
listadas contemplam ressalvas sobre o processo de reconhecimento, como o tempo
de analise do INPI sobre os pedidos e exigéncias, e também, a falta de clareza nas
normativas do INPI, resultando na insatisfacdo e o ndo conhecimento sobre os
critérios utilizados nas pesquisas de mercado, que possuem um valor elevado e que
resultam em exigéncias e até mesmo no indeferimento do alto renome.

Todas as consideragdes sobre as desvantagens enfrentadas pelos atuantes da
propriedade industrial resultam em um ciclo de inseguranga e incerteza que nao
devem prevalecer diante de uma protecdo tdo especial que detém uma viséo
diferenciada perante outras marcar e que, principalmente, possui um processo
especifico e diferenciador para marcas que ganharam o mercado.

A décima segunda pergunta, segcdo 8, buscou analisar as percepgdes dos
respondentes sobre a pesquisa de mercado. Lembrando que, segundo a Comissao

Especial do Alto Renome, a pesquisa de mercado € o meio “recomendado”, para a

comprovacao da condigcao de alto renome.
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Grafico 11 - Resultado da décima segunda pergunta do survey.
- Sim, entendo que € melhor meio probatorio.
. N&o, entendo que poderia haver outros meios validos e aceitos pelo INPI.

Em parte, sendo necessario o esclarecimento das especificacoes analisadas e
aceitas pelo INPI, no ambito da pesquisa de mercado.

Na sua opinido, a pesquisa de mercado € melhor meio probatério para o reconhecimento de uma marca de alto renome?

Nao, entendo que poderia haver outros meios validos e aceitos pelo INPI.

21.7%
Sim, entendo que € melhor meio probatério.
34.8%

Em parte, sendo necessario o esclarecimento das especificacdes analisadas e aceitas pelo INPI, no ambito da pesquisa de mercado.
43.5%

Fonte: Grafico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, e personalizado pela autora (2024).

Entre os respondentes, 10 participantes (43,6%), opinaram que a pesquisa de
mercado em parte € o melhor meio probatério para o reconhecimento do alto renome,
mas afirmam que se faz necessario o esclarecimento das especificagcdes analisadas
e aceitas pelo INPI.

Apenas 8 participantes (34,7%), confirmam que a pesquisa de mercado é o
melhor meio probatério. Ja 5 participantes (21,8%), entendem que a pesquisa de
mercado ndo é o melhor meio probatério para o reconhecimento de uma marca de
alto renome, e que poderia haver outros meios validos e aceitos pelo INPI.

Analisando tais dados, percebe-se que os atuantes na area consideram a
pesquisa de mercado como meio de prova, porém a falta de diretriz prejudica o
contexto geral e, conforme a décima primeira pergunta, representa uma desvantagem
ao procedimento do alto renome.

Por fim, na décima terceira pergunta, secdo 9, foi questionado se os
respondentes achavam que alguma regra precisava ser melhorada no processo de

concessao do alto renome. Os seguintes resultados foram obtidos:
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Grafico 12 - Resultado da décima terceira pergunta do survey.

Vocé acha que alguma regra precisa ser melhorada no
processo de concessao da marca de alto renome?

Sim.
48%

Nao.
52%

Fonte: Grafico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, e personalizado pela autora (2024).

Dos 23 participantes, 12 (52%) declararam que nao ha necessidade de
melhorias nas regras. Ja 11 participantes (48%) afirmaram que € necessario aprimorar
0 processo de concessao do alto renome.

Em verdade, os trés quesitos fundamentais que dispde o art. 65 da Portaria
INPI n°® 8/2022, nao deixam duvidas do que uma marca precisa para ter condicbes de
protecao do alto renome. O seu reconhecimento sobre ampla parcela do publico em
geral; a qualidade, reputacdo e prestigio associado a marca e aos produtos ou
servigos assinados por ela; e o grau de distintividade e exclusividade do sinal
marcario.

Contudo a falta de especificacdo de como alcangar esses quesitos € o que vem
prejudicando quem pretende o reconhecimento de alto renome. Uma vez que essas
informagdes ndo estdo disponiveis na Portaria INPI n° 08/22, na LPI ou, até mesmo,
no proprio manual de marcas.

Aos participantes que afirmaram que alguma das regras do processo de
concessao do alto renome precisava ser melhorada, foi disponibilizada a oportunidade
de especificagao.

Das 10 especificagbes recebidas, 8 se relacionam pela falta de clareza sobre a
metodologia, critérios e forma de andlise do INPI em suas decisdes, inclusive sobre
os critérios de valoragao das provas, tendo sido apontado que outros meios de provas
poderiam ser adequados e preencherem os quesitos de forma mais atualizada. As

demais especificagdes resultam do mencionado acima, ou seja, redugao da
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burocracia e de tempo para o deferimento de alto renome, e o acesso a informacéao
sobre os casos que estdo em andamento.
Portanto, com base nos resultados alcangados, € possivel identificar o seguinte

cenario:

a) embora os profissionais atuem ha anos na area de Propriedade
Intelectual, seu conhecimento sobre o status de alto renome é
considerado apenas razoavel. Além disso, a maioria deles nunca
acompanharam ou requisitaram essa protecao especifica;

b) as vantagens estdo interligadas no valor da marca, no prestigio e
reconhecimento alcangado por ela, e a condicdo especial que extrapola o
principio da especialidade;

c) as desvantagens giram em torno do procedimento para se alcangar o
status de alto renome, tais como: alto custo, acesso a informacéo e
critérios sobre os meios de probatérios para alcancar com éxito o alto

renome.

Pode-se identificar conexdes entre os pontos mencionados: falta de
informacédo, os altos custos e a auséncia de diretrizes concretas criam um cenario
controverso para o alto renome no Brasil.

A falta de clareza nos procedimentos para a concessao do alto renome gera
um processo mais custoso e burocratico, tornando praticamente obrigatérias etapas
como exigéncias e recursos. Além disso, a auséncia de informacao e a falta de clareza
reforcam essa complexidade. No entanto, se houver uma diretriz pratica e operacional
clara sobre o preenchimento dos quesitos fundamentais, esse ciclo podera ser
quebrado, simplificando o processo.

Nesse sentido, segundo Maria Rodrigues (2004), importa atribuir que o alto
renome, além de ser um fato, é, sem duvidas, um fenbmeno. Assim, a marca de alto
renome € e sempre sera uma ferramenta privilegiada, e que competira apenas ao INPI
apreciar essa condi¢cao especial, enquanto ndo houver alteragao legal.

Por outro lado, a autarquia e a LPIl silenciam a respeito dos pontos
apresentados, dificultando o acesso as informagdes e moldando um cenario de
inseguranca. Dessa forma, ao analisar essas etapas, pesquisa bibliografica e a
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pesquisa survey, justifica-se a criagdo do produto tecnoldgico: relatério
técnico/manual.
A préxima etapa, como complemento, busca consolidar através da analise das

decisdes, que reconheceram ou ndo o alto renome, o referido produto.

6.3 ETAPA METODOLOGICA 3 - PESQUISA EXPLORATORIA

No decorrer desta pesquisa, foram realizados diversos procedimentos para
analisar e compreender os critérios utilizados pelo INPI na concessao do status de
alto renome as marcas. Inicialmente, foram examinados os indices de concessoes e
os meios de prova utilizados, com base no histérico das marcas. Em seguida, foram
criados rankings classificatorios que permitiram identificar as classes onde as marcas
de alto renome predominam.

Deste modo, foi realizada uma analise detalhada dos pareceres nas 15 marcas
deferidas e nas 14 indeferidas, catalogando as informag¢des do INPlI em categorias
especificas para marcas reconhecidas e ndo reconhecidas com o alto renome. A partir
desses dados, foi possivel obter insights sobre os quesitos fundamentais para a
concessao do alto renome, bem como uma percepgao das métricas e justificativas
utilizadas pelo INPI. Os dados estao apresentados no apéndice C, que sera explorado
a seguir.

Primeiramente, em &ambito geral, pode-se destacar que muitos sdo os
documentos apresentados, tanto pelas marcas que conseguiram o alto renome
quanto pelas que nao obtiveram tal deferimento.

Nota-se que, apesar das marcas escolhidas terem suas decisbes em anos
diferentes e, consequentemente, tenham sido moldadas em portaria e diretrizes
complementares, que resultaram na Portaria INPI 08/2022 (atual), € possivel perceber
que nao se trataram de meros pedidos sem fundamentacgao ou tentativas sem amparo
comprobatdrio.

Assim, apresentam-se a analise de frequéncia dos itens mencionados nos
dados coletados. A andlise tem como objetivo identificar os documentos mais
recorrentes e relevantes juntados aos pedidos de reconhecimento do alto renome.
Utilizou-se uma contagem simples para determinar quais itens aparecem com mais

frequéncia. A analise revelou que os itens mais frequentes sio:
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Quadro 5 - Ranking de documentos recorrentes nos processos analisados.

Item Frequéncia
Notas Fiscais e Informagdes de Vendas/ Faturamento 21
Historico da marca 19
Pesquisa de mercado 18
Relatério de Administracao 15
Material publicitario e propagandas 15
Pesquisa de mercado 15
Reportagens jornalisticas 12
Registros de Marcas Nacionais 10
Pesquisas em Rankings 8
Prémios e Reconhecimentos 7
Patrocinios e Anuncios 7
Certificados em outros paises 6
Resultados de pesquisa no Google sobre as marca 4
Relatério de Franqueados 3
Catélogo de produtos 3
Pesquisa de Opiniao 2
Dados sobre insergdes de propaganda na TV 2
Matérias, artigos, noticias 2
Wikipedia 2
Brand Essence 1
Interbrand Marcas 1
Disputa nome de dominio 1
Pesquisa Top Of Mind 1
Imagens dos produtos da marca 1
Livro comemorativo 60 anos 1
Fotos 1
Cartdes antigos 1
Estudo Brand Finance 1
Lista de miniatura de veiculos da marca 1

Fonte: Autoria Propria (2024).
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Para proporcionar uma compreensao mais clara do levantamento de dados,
apresentados na tabela acima, o grafico 13 apresenta uma classificagdo conforme a

frequéncia de documentos utilizados como provas.

Grafico 13 - Resultado sobre o ranking de documentos apresentados.

NFs e Inf. de Vendas/ Faturamento
Histérico da marca

Pesquisa de mercado

Relatorio de Administracao
Material publicitario e propagandas

Reportagens jornalisticas

25

Fonte: Autoria Propria (2024).

Os dados demonstram que, das 29 marcas analisadas, 21 apresentaram notas
fiscais, relatérios de vendas e faturamentos. Além disso, 19 marcas incluiram o seu
histérico como meio probatorio, e 18 utilizaram da pesquisa de mercado como meio
de prova. Ja 15 marcas submeteram relatérios administrativos, como contratos,
estatutos, relatérios internos e prospecgdes. Outras 15 marcas ostentam seus
materiais publicitarios e propaganda relacionadas as marcas. Da mesma forma, 12
marcas indicam reportagens e artigos jornalisticos.

Neste ponto, cabe destacar que nao foi possivel verificar apenas o parecer do
INPI, pois em muitos casos a listagem dos documentos apresentados pelos
solicitantes ndo estava claramente elencada na decisdo. Portanto, foi necessario
examinar cada pedido individualmente e consultar documentos complementares para
identificar quais provas foram juntadas nas tentativas de deferimento do alto renome.

Nessa linha de exposicdo, por questdes praticas, os resultados serao
inicialmente direcionados as marcas que nao foram reconhecidas com o alto renome.
Em seguida, serédo exploradas as marcas que obtiveram esse reconhecimento. E, ao
final, sera apresentado uma comparagdao sobre como os Quesitos Fundamentais

foram explorados nos pareceres.
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6.3.1 Nao reconhecidas

Para este estudo, foram selecionadas 14 marcas, diversificadas entre mistas,
nominativas e figurativas que nado conseguiram o deferimento do alto renome.

Sobre os trés quesitos fundamentais para a comprovagéo do alto renome'®,
pode-se verificar na amostra de resultados que: 12 marcas que nao preencheram os
quesitos | e Il; 1 marca n&o preencheu apenas o quesito | e 1 marca nao preencheu
todos os quesitos; confirmando a necessidade de que o quesito | seja identificado por
todas as marcas que solicitam o alto renome, ou seja, o reconhecimento da marca por
ampla parcela do publico em geral brasileiro.

Sobre as comprovagdes requeridas pelo INPI, José Tinoco Soares critica
(2010, p. 216):

Enfim, exige o INPI, lamentavelmente, que se comprove, por
documentos, elementos e outros, o proprio 6bvio, o que para nés
constitui uma incongruéncia, porque se uma marca ¢ de alto renome,
qualquer um do povo em todas as camadas sociais a conhece de
sobejo [...] A marca de alto renome é porque é, todos sabem,
conhecem e ninguém pde duavida a sua existéncia porque é
incontestavel. Se assim o €&, e duvida alguma podera persistir, quer
nos parecer que ndo necessita de qualquer tipo de comprovagéao,
posto que essa chegaria ao ébvio ululante.

A Portaria INPI/PR n°® 08/2022, nao especifica, a respeito de como deve ser
abordada essa “ampla parcela do publico brasileiro em geral”. O art. 66, §1°,

simplesmente dispde:

Art. 66. O requerimento da protecdo especial de que trata este
Capitulo devera ser instruido pelo titular da marca registrada com
todas as provas cabiveis a comprovacao do alto renome da marca no
Brasil.

§1° No que se refere ao quesito descrito no inciso | do art. 65, é
recomendado que sua comprovagao se dé por meio de pesquisas de
mercado, sem prejuizo da apresentacgao de planos de midias, matérias
e artigos em midias diversas.

19 Art. 65. A comprovagao da alegada condicdo de alto renome devera estar vinculada a trés quesitos
fundamentais: | — reconhecimento da marca por ampla parcela do publico brasileiro em geral; Il —
qualidade, reputagéo e presogio que o publico brasileiro em geral associa a marca e aos produtos
ou servigos por ela assinalados; e Ill — grau de dis©n©vidade e exclusividade do sinal marcario
em questao.
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Nota-se que, nos pareceres das decisdes analisadas, foram estipulados itens
essenciais para a comprovagao da abrangéncia nacional. Através de pesquisas de
mercado, € necessario incluir a descricdo da metodologia e um perfil detalhado e
diversificado dos entrevistados, considerando sexo, idade (16 anos ou mais),
municipios de residéncia nas cinco regides do pais e todas as classes econdmicas,
entre outros critérios. Além disso, a pesquisa deve ser aplicada a todos os tipos de
consumidores e n&o consumidores dos produtos assinalados pela marca.

Em seguida, pode-se observar que das marcas analisadas, 64,3% (9 marcas)

sofreram exigéncias, enquanto 35,7% (5 marcas), néo sofreram exigéncias.

Grafico 14 - Resultado do levantamento de dados sobre exigéncias.

Nao Sofreu Exigéncia
35.7%

Sofreu Exigéncia
64.3%

Fonte: Autoria Prépria (2024).

Das 9 marcas que sofreram exigéncias, 8 marcas foram solicitadas a
apresentar pesquisas de mercado e/ou de imagem para comprovar o alto renome,
mas nao atenderam a essa solicitagdo. E para a Unica marca que sofreu exigéncia e
apresentou a pesquisa de mercado, os resultados ndo foram considerados
representativos da populacdo em geral, ndo sendo possivel verificar a real
porcentagem de associagao espontanea e correta a marca.

Ja as 5 marcas que nao sofreram exigéncias, pode-se analisar que:

a) INTEL. Apresentou pesquisa de mercado, porém n&o atingiu uma
porcentagem aceitavel de reconhecimento por ampla parcela do publico

brasileiro e, por consequéncia, tendo em vista o percentual insuficiente de
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reconhecimento, a percepcao de qualidade aferida se refere a parcela
restrita da populagao brasileira;

ATARI. Nao apresentou pesquisa de mercado, e os documentos nao
comprovam o reconhecimento publico em geral, e, ndo ha dados a
respeito do efeito que o sinal marcario exerce sobre o publico em geral;
HERBALIFE. Nao apresentou pesquisa de mercado, e os documentos
nao comprovam o reconhecimento publico em geral, e, ndo ha dados a
respeito do efeito que o sinal marcario exerce sobre o publico em geral,
GUESS?. Nao apresentou pesquisa de mercado, e os documentos nao
comprovam o reconhecimento da marca por individuos de diferentes
faixas do publico em geral, e, ndo ha dados a respeito do efeito que o sinal
marcario exerce sobre o publico em geral;

AREZZO. Apresentou pesquisa de mercado, porém nao foi capaz de
comprovar o quesito de conhecimento da marca. A marca foi conhecida
por parcela inferior a 28% da populagdo brasileira. indice abaixo do

esperado e aceito.

Dessa amostra, também, pode-se analisar que das marcas selecionadas,

71,4% (10 marcas), ndo apresentaram recursos, enquanto 28,6% (4 marcas)

apresentaram, mas n&o conseguiram reverter a deciséo.

Grafico 15 - Resultado do levantamento de dados sobre os recursos.

Com Recurso
28.6%

Sem Recurso
71.4%

Fonte: Autoria Propria (2024).



74

Finda a analise das marcas nao reconhecidas, sera apresentada a analise dos
dados das marcas que foram reconhecidas com o status de alto renome. Esta analise
tem como objetivo compreender os critérios e evidenciar as estratégias de elementos

comuns, para facilitar o processo de concesséo da protecéo especial.

6.3.2 Reconhecidas

Para este estudo, foram selecionadas 15 marcas, diversificadas entre mistas,
nominativas e figurativas, que alcangaram o deferimento do alto renome.

Sobre os andamentos até a concessao do status do alto renome pode-se
destacar que 8 marcas (53,3%) tiveram seus pedidos do alto renome indeferidos, 2
marcas (13,3%) sofreram exigéncia e apenas 5 marcas (33,3%), ndo sofreram

indeferimento, conforme mostrado no grafico a seguir.

Grafico 16 - Resultado do levantamento de dados sobre os andamentos até a
concessio do alto renome.
Exigéncia
13.3%

Nao Sofreu Indeferimento

Sofreu Indeferimento
53.3%

Fonte: Autoria Prépria (2024).

Das marcas que receberam exigéncias e que sofreram indeferimento, foi
requerida a apresentacao de pesquisas de mercado para que a solicitagcao de alto
renome fosse considerada apta.

Além disso, para as marcas que sofreram indeferimento em seus pedidos, a

avaliagdo do INPI refere-se apenas aos quesitos | e Il, os quais ndo foram
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identificados. Apds a apresentagdo da pesquisa de mercado, os quesitos foram
preenchidos e o pedido do alto renome foi deferido.

Nos pareceres, € possivel observar que a pesquisa submetida como meio
probatério € considerada apta para demonstrar que a marca em questdo é de
conhecimento publico em geral e apresenta suficiente grau de qualidade, reputacéo e
prestigios, se tornando suficiente para preencher os quesitos | e |l.

Para Maria Alice Rodrigues (2004), cabe ao INPI verificar a condi¢cao de alto
renome da marca com base em “todas provas existentes nos autos”, em conformidade
com o principio da liberdade das provas. Observa-se que, sob a perspectiva do INPI,
a pesquisa de mercado possui grande valor como meio probatério. No entanto, a
Portaria INPI/PR n° 08/2022, ndo determina que a pesquisa de mercado seja uma
premissa fundamental, apenas a apresenta como uma "recomendacgao’.

Ja o quesito lll, ndo foi considerado em nenhum dos casos examinados. Nao
foi identificado como um fator relevante e ndo foi mencionado como motivo de
exigéncia ou indeferimento em nenhuma das decisdes.

Nas 5 marcas que nao sofreram indeferimentos, ou qualquer tipo de exigéncia,
foi apresentada a pesquisa de mercado desde o inicio do pedido. Os indices foram
considerados preenchidos nos quesitos | e Il, e alguns documentos foram citados nos
pareceres, porém foram considerados como complementares.

Dos casos aqui analisados, apenas a marca JAGUAR, que sofreu
indeferimento, necessitou de medida judicial para que os demais documentos e a
pesquisa de mercado fossem consideradas validas e relevantes, apds os tramites
judiciais e administrativos, o alto renome foi reconhecido a marca.

ApOGs a analise individual das marcas reconhecidas e ndo reconhecidas com o
alto renome, tornou-se essencial compreender como os quesitos fundamentais foram
abordados nos pareceres técnicos emitidos pelo INPI. Os quesitos estabelecidos na
Resolugao INPI/PR n° 08/2022, desempenham um papel crucial na avaliacido da

autarquia. Essa analise sera explorada a seguir:

6.3.3 Quesitos fundamentais

Para obter o reconhecimento de alto renome de uma marca, € imprescindivel

atender aos critérios fundamentais estabelecidos pelo artigo 65 da Portaria INPI/PR

n° 08/2022. Esses critérios incluem:
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| - reconhecimento da marca por uma ampla parcela do publico
brasileiro em geral;

Il - a qualidade, reputacgéo e prestigio que o publico brasileiro associa
a marca e aos produtos ou servigos por ela identificados; e

Il - o grau de distintividade e exclusividade do sinal marcario em
questao.

Esses elementos sdo essenciais para que o status do alto renome seja
deferido. Com o pedido aprovado, a marca sera oficialmente reconhecida como de
alto renome, garantindo-lhe uma protegdo ampliada contra usos indevidos em
qualquer classe de produtos ou servigos, fortalecendo a posicdo da marca no
mercado, protegendo-a de concorréncias desleais, e assegurando sua reputagéo e
valor.

A analise da LPI e da Portaria INPI/PR n° 08/2022, revela que ambas sao
omissas a respeito dos critérios legais para comprovagdo dos quesitos exigidos,
tratando de forma subjetiva as “recomendagdes” das pesquisas de mercado e de
imagem. Ao examinar os dados das marcas nao reconhecidas e reconhecidas, fica
claro que as “pesquisas recomendadas” sdo essenciais para o deferimento do alto
renome, ndo sendo uma excegao a fundamentacao da sua solicitagdo em exigéncia
ou em indeferimentos.

Pode-se observar que por mais que os solicitantes apresentem outros meios
de provas, com histérico da empresa/marca, levantamentos financeiros, relatorios
administrativos, materiais publicitarios etc., tais documentos sido considerados
complementares quando mencionados nos pareceres de decisio.

O presente estudo ndo busca desqualificar a pesquisa de mercado e de
imagem, pois os resultados dessas pesquisas sao fundamentados em um trabalho
minucioso e rigoroso. Através de metodologias cientificas, essas pesquisas fornecem
informacgdes objetivas e precisas que refletem a realidade do mercado. Além disso, as
pesquisas de mercado s&o essenciais para a tomada de decisbes estratégicas,
permitindo que as empresas identifiquem oportunidades, entendam as necessidades
dos consumidores e ajustem suas estratégias para melhor atender ao publico-alvo.

No entanto, € importante ressaltar que podem existir outros meios validos e
aceitos pelo INPI para comprovar que uma marca pode ser considerada de alto
renome. As pesquisas de mercado e de imagem ndo sdo consideradas como

exigéncias indispensaveis conforme disposto pelo INPI, abrindo espago para outras
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formas de comprovacgao que também podem ser validas e eficazes na avaliacdo do
reconhecimento e prestigio de uma marca.

Em segundo plano, uma vez estabelecido que a apresentacdo da pesquisa de
mercado e de imagem é indispensavel para a obtengao do status de alto renome,
torna-se necessaria a especificagao das diretrizes sobre o que é considerado aceitavel
em termos de dados. E crucial definir critérios claros e objetivos para garantir a
validade e a confiabilidade das informagdes apresentadas, assegurando que os dados
utilizados reflitam de maneira precisa o reconhecimento e a reputagdo da marca no
mercado.

Baseando-se nas analises desenvolvidas e apresentadas neste trabalho,

desenvolveu-se o quadro 6, tendo-se como base as decisdes do INPI:

Quadro 6 - Comparativo dos resultados das pesquisas de mercado e de imagem.
Nao Reconhecidas

Com Pesquisa de Mercado e Imagem: Considera-se que o percentual de 28 % a
38% néo seja suficiente para comprovar o reconhecimento por ampla parcela do
publico brasileiro. Tal percentual demonstra que a marca € reconhecida por parcela
Quesito | restrita da populagéo.

Sem Pesquisa de Mercado e Imagem: Os documentos acostados aos autos nao
comprovam o reconhecimento nacional pelo publico em geral.

Com Pesquisa de Mercado e Imagem: tendo em vista o percentual insuficiente de
reconhecimento, a percepcao de qualidade aferida se refere a parcela restrita da
populagao brasileira, o que torna o quesito ndo preenchido.

Quesito Il
Sem Pesquisa de Mercado e Imagem: ndo foram encontrados documentos que
demonstram concretamente a imagem positiva da marca em aprego ante seu publico-
alvo ou ante o publico em geral.

E verificado o grau de exclusividade e distintividade pelo INPI em seu banco de

Quesito Il dados.

Reconhecidas

Com Pesquisa de Mercado e Imagem: Considera-se que o percentual mais baixo
encontrado foi de 53% sobre o conhecimento da marca pelos entrevistados. Observa-
se que a pesquisa pode ser considerada suficiente para demonstrar que a marca em
questado é de conhecimento publico em geral.

Quesito |

Com Pesquisa de Mercado e Imagem: Ha percepgao de qualidade, reputagéo e

Quesito Il . . ) ) .
prestigio esta vinculada diretamente com as pesquisas de mercado e de imagem.

Quesito lll  |E verificado o grau de exclusividade e distintividade pelo INPI em seu banco de dados

Fonte: Autoria Prépria (2024).
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Sobre o quesito |, € possivel verificar que a pesquisa de mercado e de imagem,
através de seus dados estatisticos e objetivos, fundamentam o reconhecimento da
marca por uma ampla parcela do publico brasileiro em geral. Uma vez que o quesito
I, deve refletir de forma clara e explicita, a percepc¢ao do publico brasileiro sobre a
marca, para além de seus consumidores. Essa abrangéncia nacional possui um perfil
diversificado de entrevistados, no que tange a sexo, idade, regides do pais e classes
econdmicas. Assim, os dados fornecidos através da pesquisa de mercados e de
imagem, atendem satisfatoriamente o presente quesito.

Pode-se observar que uma porcentagem inferior a aproximadamente 50% nao
€ suficiente para comprovar o reconhecimento por uma ampla parcela do publico
brasileiro; esse percentual indica que a marca é reconhecida apenas por uma parte
restrita da populagao.

Além disso, materiais publicitarios e posicbes de destaque em diversos
rankings, que evidenciam por meio de dados a promog¢ao da marca no Brasil, podem
ser considerados como provas complementares para o preenchimento do quesito I.

No quesito Il, quando apresenta a pesquisa de mercado e de imagem, pode
haver dois caminhos: 1) A percepgéao de qualidade, reputagao e prestigio foi vinculada
diretamente com as pesquisas de mercado e de imagem, nao sendo considerado
outras provas; 2) Comprovado que o percentual de reconhecimento é insuficiente
(conforme demonstrado no quesito 1), fica claro que a percepgéo de qualidade aferida
se refere apenas a uma parcela restrita da populacéo brasileira. Isso resulta no nao
preenchimento do quesito necessario para o alto renome.

Por mais que as solicitantes apresentem outros meios de provas, ndo se
encontram nas marcas analisadas, reconhecidas ou n&o, outro meio de prova que
preencha esse quesito, que se refere a percep¢ao de qualidade, reputacéo e prestigio.

Destaca-se que apenas em um caso, marca YPE (reconhecida), todos os
documentos foram citados no parecer de deferimento, porém a pesquisa de mercado
foi considerada como suficiente para as exigéncias dos requisitos | e II.

Quanto ao quesito lll, percebe-se que é realizado um reexame da marca para
assegurar que o sinal marcario possua distintividade e exclusividade. Embora os
critérios especificos ndo estejam claramente definidos, o que introduz uma certa
subjetividade na avaliacdo do INPI, a amostra de dados indica que nenhuma marca

foi indeferida exclusivamente por ndo ser considerada distinta e exclusiva.
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Contudo, nas marcas analisadas, € possivel identificar um padrao em que o
banco de dados do INPI é consultado e uma nova pesquisa é conduzida. Tal fato se
justifica nas decisées pela exclusividade do sinal, na medida que se o sinal estiver
desgastado ou diluido, em outros segmentos mercadologicos, ndo ha de se falar na
ampliagao da protegao para qualquer segmento mercadolégico. Uma vez que tal sinal
ja esteja associado a produtos diversos, servicos e empresas, ndo cabe a extensao
da protecdo da marca solicitante.

Nessa nova apreciacdo, cada decisdo apresenta detalhes sobre quantos
registros existem no banco de dados INPI contendo o mesmo elemento da marca
solicitante, a verificagdo se todas elas pertencem ao mesmo titular ou grupo
econdmico, e se essas marcas estdo em vigor.

As decisdes revelam que, ao considerar um certo grau de diluicdo da marca no
reexame do quesito I, a analise é confrontada com provas objetivas. Essas provas
demonstram o grau de exclusividade do sinal sob a perspectiva do mercado,
evidenciando a exclusividade da marca no contexto comercial.

Cabe destacar que apenas no caso da marca KAPO foi mencionado que todos
os quesitos nao foram preenchidos. A marca sofreu exigéncia por ndo apresentar as
pesquisas de mercado e de imagem. Como consequéncia, os quesitos | e Il ndo foram
atendidos, resultando no indeferimento do pedido.

Deste modo, para se obter a concessdo do alto renome, é essencial seguir
uma abordagem estruturada e estratégica, observando atentamente os quesitos
estabelecidos pelo INPI, através da Resolugao INPI/PR n°® 08/2022. Para alcancar o
reconhecimento do status do alto renome, é essencial reunir um conjunto de provas
que demonstrem o reconhecimento da marca por uma ampla parcela do publico
brasileiro em geral. Além disso, é fundamental evidenciar a qualidade, reputagéo e
prestigio que o publico brasileiro associa a marca e aos produtos ou servigos por ela
identificados. Por fim, deve-se comprovar o grau de distintividade e exclusividade do
sinal marcario em questao, assegurando que ele se destaque no mercado e nao se
confunda com outros sinais existentes.

Considera-se que a pesquisa de mercado e de imagem, sao essenciais para a
validagao do alto renome, uma vez que os demais documentos juntados no ato da
solicitacdo, sdo meras provas complementares, quando consideradas.

Para as provas complementares, indica-se a inclusdo de materiais publicitarios,

posi¢cdes de destaque em rankings, e outros indicadores de reconhecimento do
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publico. Todas as provas devem ser apresentadas de forma clara e objetiva,
demonstrando o impacto e a relevancia da marca no contexto brasileiro. Somente com
essa preparagao minuciosa, € possivel aumentar significativamente as chances de
obter o reconhecimento do alto renome da marca.

Por fim, nota-se que os trés quesitos fundamentais para obtengao do status do
alto renome sao analisados isoladamente. Embora sejam complementares e
interligados, cada quesito é considerado sui generis. Caso um dos quesitos nao
alcance o resultado proposto, logo se exclui a necessidade de preenchimento dos
demais, pois perde-se o sentido da solicitagdo, uma vez que o objetivo jamais sera

alcancgado.
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7 ENTREGAVEIS DE ACORDO COM OS PRODUTOS DO TCC

Diante da lista de produtos validos e essenciais, para o Programa de Pos-

Graduacgao em Propriedade Intelectual e Transferéncia de Tecnologia para Inovagéo

- PROFNIT, os produtos resultantes desta pesquisa sao:

a)

o relatério técnico conclusivo contendo especificagcdes sobre critérios para
concesséo de marcas de alto renome;

artigo submetido a periédico Qualis B3;

matriz de SWOT (FOFA);

diagrama do Modelo de Negdécio CANVAS, também como um Anexo do
texto dissertativo do TCC;

texto Dissertativo no formato do PROFNIT Nacional.
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8 CONCLUSAO

Este estudo, por meio dos mecanismos utilizados, demonstrou que o INPI
silenciou a respeito das diretrizes que contemplam o deferimento do status do alto
renome. A LPI e a Portaria INPI/PR n° 08/2022, apresentam uma deficiéncia em suas
fundamentacdes sobre o tema, uma vez que os critérios probatérios ndo possuem
diretrizes claras e de forma publica. Assim a percepgao, sem a analise apresentada,
€ de subjetividade entre decisdes.

Apurou-se, que embora os profissionais atuem ha anos na area de Propriedade
Intelectual, incertezas giram em torno do tema do alto renome. Entre os principais
desafios estdo o alto custo, o acesso limitado a informagdes e os critérios rigorosos
sobre os meios probatérios necessarios para obter com éxito o reconhecimento de
alto renome.

Nesse sentido, podemos identificar conexdes entre os pontos mencionados
acima: a falta de informacéao, os altos custos e a auséncia de diretrizes concretas
criam um cenario de inseguranga. Esses obstaculos inter-relacionados dificultam a
obtencao dessa protecao especifica, tornando-a mais complexa.

O objetivo principal do presente estudo foi analisar os critérios empregados
pelo INPI na protecido de marcas de alto renome e, elaborar um relatério técnico
conclusivo/manual, que contemple os preceitos destinados a orientar a solicitagdo do
reconhecimento do alto renome as marcas. Oferecendo diretrizes de forma pratica
para facilitar esse processo. Este objetivo foi cumprido, com o levantamento de dados
realizado.

Para que fosse possivel propor este produto tecnoldgico, era necessario
compreender o cenario para a concessao das marcas de alto renome no Brasil, e
analisar os requisitos de comprovacao aceitos pelo INPI, a partir da analise da Portaria
INPI/PR n° 08/2022. Assim, para a melhor insercao da tematica, o estudo foi dividido
em trés etapas de pesquisa: 1) Pesquisa Bibliografica; 2) Survey; e 3) Pesquisa
Exploratoria.

A pesquisa bibliografica e o survey evidenciaram a necessidade do relatério
técnico conclusivo/manual. Ja os resultados da pesquisa exploratdria, com base nas

marcas reconhecidas e ndo reconhecidas, fundamentaram o produto tecnologico.
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Os resultados deste estudo proporcionam uma perspectiva geral sobre os
meios de prova que o INPI| pode considerar ao avaliar se uma marca pode ser
reconhecida como de alto renome.

Apesar do potencial significativo deste trabalho, ele apresenta algumas
limitagcbes. A falta de acesso a informacdes nas decisdes do INPI, dificulta e limita a
obtencdo de dados necessarios para o mapeamento dos critérios adotados no
reconhecimento de marcas de alto renome. Além da subjetividade enfrentada em um
dos quesitos fundamentais para obtencao do alto renome.

Espera-se que as politicas sobre as marcas de alto renome se tornem mais
claras e especificas, promovendo maior seguranga juridica para os titulares de
direitos. O acesso a informacgéo deve agilizar o tramite do procedimento beneficiando
tanto os profissionais da area quanto os solicitantes, reduzindo as burocracias com
andamentos complementares e dispensaveis para a concessao.

A utilizacao do relatério técnico conclusivo/manual podera proporcionar dados
mais confiaveis e robustos para sustentar os pedidos de reconhecimento de alto
renome, facilitando o processo até a concessao do status do alto renome.

Dado o impacto crescente das redes sociais na construcao de reputacoes de
marcas, surge a questao de se outros meios de prova ndo deveriam ser considerados
no processo de reconhecimento de alto renome. Com o aumento da influéncia digital,
métricas como engajamento em plataformas sociais, campanhas virais, influéncias de
midias digitais e analises de sentimento publico online poderiam oferecer uma visao
mais atual e relevante do reconhecimento e prestigio de uma marca. Assim, seria
pertinente questionar se o atual escopo de provas aceitas nao deveria ser ampliado
para incluir essas novas formas de evidéncia, refletindo melhor a dindmica moderna
do mercado e as maneiras pelas quais as marcas constroem e mantém sua
excepcionalidade.

Assim, espera-se que futuras atualizacbes da Portaria INPI/PR n°® 08/2022,
possam incluir critérios mais precisos e abrangentes para a avaliagdo de marcas de
alto renome. Essas melhorias visam reduzir ambiguidades e aumentar a eficacia do
reconhecimento da protecao especial, tornando o processo mais agil e transparente

para todas as partes envolvidas e interessadas.
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Com a constante evolucdo do mercado e das praticas empresariais, € esperado
que a legislacédo e as normas do INPI continuem a se adaptar. Assim, as futuras
diretrizes buscardao nado apenas a eficiéncia nos procedimentos, mas também a
equidade e transparéncia nas decisdes, promovendo um ambiente propicio a

inovagao e ao desenvolvimento econémico.
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10 PERSPECTIVAS FUTURAS

Este trabalho possui potencial de continuidade por parte de outros
pesquisadores e entusiastas vinculados a tematica. Ainda ha muito a ser explorado
sobre as marcas de alto renome e os meios probatorios para a concessao desse
status.

Tendo em vista a objetividade da presente pesquisa, bem como a
implementagao do Relatério Técnico Conclusivo/Manual, sugere-se a expanséo do
estudo para incluir uma listagem atualizada de marcas que foram reconhecidas e
aquelas que nao obtiveram tal reconhecimento.

Além disso, pode-se avaliar se a aplicagdo do Relatério Técnico
Conclusivo/Manual incentivou um aumento nas novas solicitagdes para obtencéo do

status de alto renome.
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Questionario aplicado para atuantes em Propriedade Intelectual:

Pergunta Objetivo Obs.
Ha quanto tempo atua na area de
marcas? Verificar o grau de
a) Ha menos de 1 ano. conhecimento do Todos
b) Entre 1 € 5 anos. entrevistado sobre a
c) Entre 5 e 10 anos. matéria
d) Ha mais de 10 anos.
Em qual regido do pais possui sedeffilial de
atuacado (vocé pode indicar mais de uma
opgao)? Verificar o grau de
a) Sul. abrangéncia territorial Todos
b) Sudeste. de atuagao dos
c) Norte. questionados

d) Nordeste.
e) Centro-Oeste.

Vocé conhece a protegdo das marcas de
alto renome?

a) Sim, tenho conhecimento aprofundado
no assunto.

b) Sim, conhego razoavelmente.

¢) Sim, conhecgo superficialmente.

d) N&o, ndo conheco.

Verificar o grau de
conhecimento do
entrevistado sobre
marcas de alto renome

Todos. Quem
responder a
alternativa D, sera
direcionado a
questio 5.

Vocé ja requereu ou acompanhou alguma
solicitagcao de reconhecimento de marca de
alto renome?

a) Sim, apenas requeri.

b) Sim, apenas acompanho.

¢) Sim, ja requeri e acompanho.

d) Nao, nunca requeri ou acompanhei.

e) Estou preparando a documentagao para
a solicitagao da extensao da marca de alto
renome.

Verificar a pratica do
entrevistado sobre
marcas de alto renome

Todos
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Pergunta

Objetivo

Obs.

Por que vocé nunca recorreu a protecao de
alto renome?

a) Possuo duvidas sobre as vantagens da
extensdo da protegdo das marcas de alto
renome.

b) N&o tenho clientes interessados em

Verificar a pratica do

Somente quem
respondeu a

5 . - - entrevistado sobre ~
realizar a extensao da protegdo das marcas questdo 3 e 4
marcas de alto renome .
de alto renome. alternativa D
¢) Possuo duvidas quanto ao processo de
concessao da marca de alto renome.
d) Outros motivos.
Verificar se os
R . . - Todos que
Caso vocé considere outro motivo para nao respondentes
. ~ . e escolheram a
5A recorrer a protegcao de alto renome, identificam outros .
o . N alternativa D, na
especifique: motivos para ndo
. pergunta 5
aderir o alto renome
Vocé acha que no futuro podera utilizar a
rotecéo de alto renome? .
P . ¢ Verificar a
a) Sim, com certeza. Parece ser uma boa .
~ possibilidade de o
Opgao. entrevistado aderir a
6 b) Talvez, dependendo do(s) mercado(s) - Todos
o . protec&o de alto
em que irei inserir a marca.
~ - renome aos seus
c¢) Talvez, ndo conhega o suficiente sobre o )
clientes
assunto.
d) Nao, porque acho que nao é vantajoso.
Quantas marcas de alto renome vocé
requereu e/ou acompanhou? Verificar o grau de
7 a) Entre 1 e 5. adesao do escritério Exceto quem

b) Entre 5 e 10.
c) Entre 10 e 25.
d) Mais de 25.

entrevistado as marca
de alto renome.

responder: 3D e 4D
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Pergunta

Objetivo

Obs.

Qual seu grau de compreensdo sobre o
processo de concessao da protecao de
marcas de alto renome?

a) Eu tenho um conhecimento limitado
sobre o0 processo de concessao da
protecdo de marcas de alto renome.

b) Tenho um conhecimento razoavel sobre
0 processo de concessao da protegcao de
marcas de alto renome.

d) Minha compreensao do processo de
concessao da protecdo de marcas de alto
renome é bastante avancada; estou bem
familiarizado com os detalhes e requisitos
envolvidos.

e) Insatisfeito.

Verificar o grau de
compreensdo com o
processo de
concessao das marcas
de alto renome.

Todos, exceto quem
responder as
questdes 3D e 4D

Com relagao ao procedimento do sistema
de concessao da protecdo de marcas de
alto renome, Vocé pode afirmar que? (vocé
pode indicar mais de uma opgao)

a) De maneira geral o(s) meu(s)
processo(s) nunca teve(tiveram) exigéncia.
b) De maneira geral, ja tive pedido(s) com
exigéncia, mas foi(ram) concedido(s).

c) De maneira geral, ja tive pedido(s) com
exigéncia e alguns (um) nao foi(ram)
concedido(s).

d) As regras referentes ao processo de
comprovacgao do alto renome da marca nao
sdo claras e especificas, gerando decisbes
dubias.

Verificar o grau de
satisfagdo com o
processo de
concessao das marcas
de alto renome.

Todos, exceto quem
responder as
questdes 4D e 5.

Podera ser
escolhido mais de
uma alternativa.

10

Na sua opinidao, quais as principais
vantagens da marca de alto renome (vocé
pode indicar mais de uma opg¢ao)?

a) A protecao que extrapola o principio da
especialidade.

b) O periodo de 10 anos de prote¢édo, com
status de marca de alto renome.

¢) Reconhecimento e prestigio vinculado a
marca.

d) Outras vantagens.

Verificar o grau de
conhecimento do
entrevistado sobre a
matéria

Todos, exceto quem
responder as
questdes 4D e 5.

Podera ser
escolhido mais de
uma alternativa.
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Pergunta

Objetivo

Obs.

Verificar se os

Todos que

Na sua opinido, quais as principais respondentes escolheram a
10.A . e .
vantagens da marca de alto renome? identificam outras alternativa D, na
vantagens pergunta 10
Na sua opinido, quais as desvantagens das
marcas de alto renome (vocé pode indicar
mais de uma opgao)? Todos, exceto quem
a) Processo com custo elevado. responder as
b) Necessidade de apresentar a pesquisa questdes 3D e 4D.
de mercado, como meio probatdrio. Verificar os dilemas no
11 c) Falta de fundamentagéo das decisbes processo de Podera ser
administrativas. concessao das marcas | escolhido mais de
d) Falta de clareza na condugéo do de alto renome uma alternativa.
processo administrativo.
e) Numero elevado de exigéncias Tera um campo de
administrativas realizadas pelo INPI. especificagao.
f) Muitos requisitos demandados pelo INPI.
g) Outros motivos. Especifique:
R . Verificar se os Todos que
Caso vocé encontre outros motivos de
respondentes escolheram a
11.A |desvantagens das marcas de alto renome, . e .
especifique aqui- identificam outras alternativa G, na
pectliq qut desvantagens pergunta 11.
Na sua opinidao, a pesquisa de mercado € o
melhor meio probatério para o
reconhecimento de uma marca de alto
renome? e . A
. . . Verificar a importancia
a) Sim, entendo que é o melhor meio .
. da pesquisa de Todos, exceto quem
probatorio.
12 mercado como prova responder as

b) Nao, entendo que poderia haver outros
meios validos e aceitos pelo INPI.

¢) Em parte, sendo necessario o
esclarecimento das especificacdes
analisadas e aceitas pelo INPI, no ambito
da pesquisa de mercado.

para a obtencao da
marca de alto renome

questdes 3D e 4D.
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Pergunta

Objetivo

Obs.

Vocé acha que alguma regra precisa ser
melhorada no processo de concessao da

Verificar as causas de
insatisfagdo com o

Todos, exceto quem
responder as
questdes 3D e 4D.

13 marca de alto renome?
) processo das marcas
a) Sim. .
b) N&o de alto renome Tera um campo de
' especificagdo.
R . Identificar o que
Se vocé acha que alguma regra precisa ser .
~ precisa ser melhorado, | Todos responderam
13. A |melhorada no processo de concessido da

marca de alto renome. Especifique:

na viséo do
respondente.

sim, na pergunta 13.
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APENDICE B - LISTAGEM DISPONIBILIZADA PELO INPI: 123 MARCAS
RECONHECIDAS E 145 NAO RECONHECIDAS COM O ALTO RENOME

O acesso ao Apéndice B, esta disponivel através do link:

https://drive.google.com/file/d/184LFyaion5OL7SGZhOKPXEegvLx8qlUO/vi
ew?usp=sharing
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APENDICE C - TABELA DE RELAGAO DE DADOS: MARCAS CONCEDIDAS E
NAO CONCEDIDAS COM O ALTO RENOME

O acesso ao Apéndice C, esta disponivel através do link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1skRCRZORUocnRr-
UKCQALttzlu_0Sa0dDpOgUmm7frZA/edit?usp=sharing



APENDICE D - MATRIZ FOFA (SWOT)

AJUDA

ATRAPALHA

INTERNA
(Organizagao)

FORGAS:

1. Desenvolvimento vinculado a
Propriedade Intelectual;

2. Padrbes necessarios para o
fomento da protegao especial de Alto
Renome em todo o territério nacional;

3. Visao inovadora e essencial para
estimular o desenvolvimento da PlI,
principalmente, da protecdo de marcas
de Alto Renome;

FRAQUEZAS:

1. Sera necessario um
aperfeicoamento em
estratégias de Marketing;

2. Ampliagdo das técnicas de
branding;

EXTERNA
(Ambiente)

OPORTUNIDADES:

1. Seguranca Juridica;

2. Processo Facilitador de
comprovagao para obtengao da
protecéo de Alto Renome;

AMEAGCAS:

1. Fragilidade da condicéo
probatoria;

2. Aceite do Manual pelo INPI;




APENDICE E — MODELO DE NEGOCIO CANVAS
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Parcerias Chave:

1.
2.

3.
4,

INPI;

Atuantes da
Propriedade Intelectual;
Titulares de Marcas;
Investidores e
Empreendedores.

Atividades Chave:

1.

Verificagdo dos casos ja
concedidos pela autarquia
na condicdo de Marca de
Alto Renome.
Padronizagao de material
probatorio.

Recursos Chave:

1.
2.

3.

Coleta de dados;
Experiéncia dos atuantes
da Propriedade Intelectual;
Casos que nao
conseguiram o aceite do
INPI, pela falta de provas.

Propostas de Valor:

1.
2.

3.

Seguranga Juridica;

Incentivo a especial
Protecao;

Processo facilitador e
assertivo;

Fomento de grandes
marcas brasileiras.

Relacionamento:

1.

Parceria com atuantes da
Propriedade Intelectual;

2. Incentivar novas Marcas,
Investidores e
Empreendedores.

Canais:

1. Informativos;

2. Palestras;

3. Parceria com INPI;

4. Parceria com atuantes da

Propriedade Intelectual.

Segmentos de Clientes:

1. Titulares de marcas que
desejam seguranca juridica
na protecao do alto
renome.

2. Atuantes da Propriedade
Intelectual em busca de
processo facilitador e
assertivo para a protecao
especial.

Estrutura de Custos:

2. Tempo de estudos sobre os casos;
3. Copias reprograficas dos casos selecionados.

Fontes de Receita:
1. Aprimoramento em Marketing; 1.

Meio probatdrio viavel, agil e seguro;

2. Opcao atrativa e acessivel, financeiramente, que a pesquisa de mercado.
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COMO CONQUISTAR O ALTO RENOME?

O PROJETO:

Trata-se de um manual desenvolvido em decorréncia do
estudo para a conclusGo de Mestrado, apresentado ao
Programa de Pos-Graduogdo em Propriedade Intelectual
e Transferéncia de Tecnologia para Inovagao - PROFNIT,
pela académica Priscila dos Santos Cappeletti

O OBJETIVO:

Promover um processo mais eficiente e assertivo para a
comprovagdo do alto renome das marcas, visando fornecer
indicadores consistentes que assegurem a segurancga juridica
e estimulem o reconhecimento e a valoriza¢do das marcas de
alto renome no Brasil.
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INTRODUGAO.

CAPITULO I - CONTEXTO DO ALTO RENOME

o

O que distingue a marca de alto renome?

N

Capitulo II - Do procedimento para o requerimento do alto renome

o~

Pedido de reconhecimento do ato renome

o

Da taxa do INPI

Sobre a comprovagdo da condigdo do alto renome.

0 N o

Sugestdes para documentag¢do comprobatéria
Do protocolo para o pedido do alto renome

Do processo de avaliagdo

11

Possiveis resultodos da avaliogdo

12

Procedimento de recurso.

13

Prorrogagdo do alto renome

CAPITULO III - PASSO A PASSO PARA SOLICITAGAO DO ALTO RENOME
CAPITULO IV - LEGISLACAO APLICAVEL

14
15
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INTRODUCAO

As marcas de alto renome desempenham um papel crucial no Brasil, tanto para as
empresas, detentoras destas marcas, quanto para os consumidores e para @
economia do pais em geral Em primeiro lugar, a protecdo de alto renome confere
um nivel mais elevado de prote¢do legal & marca, garantindo uma cobertura mais
ampla contra o uso ndo autorizodo por terceiros.

Além disso, tais marcas, que possuem o status de alto renome, agregom um valor
significativo as empresas, uma vez que sdo extremamente reconhecidas pelos
consumidores como simbolos de qualidade, confiabilidade e reputacdo.

O processo de concessdo de marca de clto renome é rigoroso, e envolve uma
andlise detalhada por parte do INPL

tbwormnmaohorqmmmmcki
marcas sdo elegiveis para obtengdo desse
status, e que a concessdo ndo é gerada de
\ forma automatica.

Conforme o Portaria INPI n* 08/2022, pora conquistar o Alto Renome a marca
deve estar vinculada a trés quesitos fundamentais. que sdo:

Jﬂeconhedrmmodomopofamlopomelodopdblicoemgml:

Joudidode.mpumcboepresﬁq'oqmop&lkomammeomprodumou
servigos por ela assinclados; e

J Grou de distintividade e exclusividode do sinal marcario em questdo. 3
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No entanto, embora o INPI estabeleca 0s quesitos fundamentais para o fendmeno do
alto renome, esses quesitos ndo sdo acompanhados de uma metodologia pratica
para cumpri-los, resultando em especificagdes probatérias ndo especificos.

Assim, o estudo realizado através do programa oo PROFNIT, buscou responder &
seguinte questdo: Como o INPI adota os requisitos da prote¢do de alto renome, doda
a locuna de podrdes probatérios vinculodos @ Portaria INPI/PR n® 08/2022?

A pesquisa realizada buscou evidencior quais meios de prova preenchiom os trés
quesitos fundamentais para a comprova¢do do alto renome e identificar métricas que
determinem a concessdo dessa protecdo especial s marcas.

Dessa forma, a fim de oferecer pordmetros para a prote¢do especiol, o estudo
analisou 29 marcas distintas que, conquistaram ou ndo o alto renome. O resultado do
estudo contribuiu com o presente manual, intitulado “Manual para o alto renome de
marcas: Um guia pratico para a concessdo da condigdo especial™.
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CAPITULO I - CONTEXTO DO ALTO RENOME

O QUE DISTINGUE A MARCA DE ALTO RENOME?

Uma marca de alto renome é oquelo que, devido & sua qualidade, prestigio e
reputacdo, é amplomente conhecida pelo puiblico em geral, ultropassando o
segmento especifico de seu mercodo. O reconhecimento de alto renome proporciona
G marca uma prote¢do mais ampla contra usos indevidos e concorréncia desleal.

O manual de marcas dispde que as marcas de alto renome sdo formadas pela boa
imagem de seus produtos e servigos, com base na tradigdo e confianga que a marca
proporciona no mercodo. Assim, a marca de alto renome consiste na ruptura dos
limites da foma no mercado.

Pode-se considerar que a marca de alto renome trata-se de uma protecdo andmala,
que tem o intuito de proteger o especial valor comercial da marca, atribuindo uma
imogem forte e de elevodo poder de comunicogdo, transcendendo @ marca a um
patamar excepcional

As marcas de alto renome excedem sua notabilidade no ramo mercadolégico e, para
essas marcas, a legislogdo brasileira criou um mecanismo de prote¢do especiol. Uma
protecdo Unico, que engloba todos os ramos de atividode. O reconhecimento da
protecdo especial, portanto, transcende o principio da especialidade.

Para a obtengdo do alto renome é realizado um processo criterioso que exige a
comprovacdo de sua condicdo especial. Este manual detalhado visa orientar passo a
passo o processo de requerimento, conforme as diretrizes estabelecidas pela Portaria
INPI/PR n® 08/2022. 5
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CAPITULO II - DO PROCEDIMENTO PARA O REQUERIMENTO DO ALTO RENOME

A atual resolugdo sobre o tema, Portaria INPI/PR n® 08/2022, estabelece a visdo do
INPI sobre o tema. A fim de poder gozar da protegdo conferida pelo ort. 125 da Lein®
9.279, de 1996, o titdar de marca concedida deverd requerer ao INPI o
reconhecimento da alegada condi¢do de alto renome @ marca.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ATO RENOME

O pedido de reconhecimento do alto renome deverd ser feito de forma auténoma e
ndo incidental. Para isso, o titular da marca deve solicitar ao INPI o reconhecimento

por meio de uma peticdo especifica.

Esta peticdo deve ser protocolada junto 0o registro do sinal marcério que o titular
considera como sendo de alto renome. O art. 64, §3° da Portaria INPI/PR n°
08/2022, destoca que o pedido deve abranger um Unico sinal marcério que se
encontre concedido e em vigor.

DA TAXA DO INPI

A peticdo especifica deve ser acompanhada do paogamento de taxa de retribuicdo,
a qual é fixada na Tabela de Redistribuicdes do INPI(https://www.gov.br/inpi/pt-
br/servicos/tabelas-de-retribuicoo/tabela-marcas.pdf).

Atuaimente, o valor da taxa para o pedido de reconhecimento de alto renome,
codigo 393, é de R$37.575,00 (trinta e sete mil quinhentos e setenta e cinco reaqis). O
INPI apenas avaliard o pedido de reconhecimento do alto, mediante o pagamento
de taxo. 6
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Efetue o pogamento da taxa através das opgdes disponibilizadas (boleto bancario,
transferéncia eletrdnica, etc) Apés o pogamento, onexe © comprovante &
solicitagdo.

SOBRE A COMPROVAGAO DA CONDIGAO DO ALTO RENOME

Embora o INPI estabeleca os quesitos fundamentais para o fendmeno do alto
renome, esses quesitos ndo sdo acompanhados de uma metodologia pratica para
cumpri-los, resultando em especificagdes probatérias ndo especificas.

De modo a ouxilior essa condigdo, o artigo 66 da Portaria INPI/PR n® 08/2022,
“recomenda” alguns documentos para a comprovoagdo do alto renome.

Para o quesito I, o art. 66, §1° dispde que “é recomendado que sua comprovagdo se
dé por meio de pesquisas de mercado, sem prejuizo da apresentacdo de planos de
midias, matérias e artigos em midias diversas”.

Para o quesito 11, o art. 66, §2° recomenda que sua comprovogdo se dé por meio de
“pesquisa de imogem de marca, com abrongéncia nocional, sem prejuizo da
apresentacdo de demais documentos que o titulor da marca em questdo considere
aptos a demonstrar tal imagem no pais®. Para o quesito III, o INPI ndo cpresentou
sugestdes para preenchimento deste quesito.

Por fim, o0 §4° do ort. 66, opresenta informacgdes que podem estar presentes nos
requerimentos de alto renome, que s&o:

I - extensdo temporal da divulgogdo e uso efetivos da marca no
mercado nocional e, eventualmente, no exterior;

II - perfil e fragdo do publico usuario cu potencial usuario dos produtos
Ou servigos a que a marca se oplica, e perfil e frogdo do publico usudrio
de cutros segmentos de mercodo que, imediata e espontaneamente,
identificom a marca com os produtos ou servicos a que ela se aplica;
IIl - perfil e frogdo do publico usudrio ou potencial usudrio dos
produtos ou servigos que a marca se aplica, e perfil e frogdo do publico
usudrio de outros segmentos de mercado que, imediota e
espontaneamente, identificom o marca essencaimente pela sua
tradigdo e qualificogdo no mercado;

IV - meios de comercializogdo da marca no Brasil;
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V - amplitude geografica da comercializogdo efetiva da marca no Brasil
e eventualmente, no exterior,;

VI - meios de divulgogdo da marca no Brasil e, eventualmente, no
exterior;

VII - valor investido pelo titulor em publicidode e propoganda da
marca na midia brasileira nos Glitimos S (cinco) anos;

VIII - volume de vendas do produto ou a receita do servico nos Ultimos
5 (cinco) anos;

IX - valor econdmico da marca no ativo patrimonial da empresa;

X - perfil e nUmero de pessoas no Brasil atingidas pelas midias em que o
titulor anuncio o sua marcao;

XI - informogdes que oferegam indicios de que esta havendo diluigdo
da copacidade distintiva do marca alegoda como de alto renome ou de
que a mesma esteja sofrendo aproveitamento parasitario por terceiros;
XII - informagdes que evidenciem a identificogdo do publico com os
valores da marca; e

XIII - informogdes que demonstrem o grou de confianga do consumidor

em relogdo & marca.

A partir dessa ondlise, foram identificados os documentos mais recorrentes e
relevantes apresentados nos 29 pedidos de reconhecimento do alto renome dos casos
analisodas. Assim, para o auxilio de futuros pedidos, segue o grafico 1 com Ranking
de documentos apresentodos nos pedidos do alto renome:

Gréfico 1 - Ranking de documentos apresentados nos pedidos do alto renome.
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Fonte: outoria propria.
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A ondlise revelou que as empresas tendem a ter uma visdo na variedade de
documentos, desde relatérios financeiros e histéricos da marca oté materiais
publicitérios e pesquisas de mercodo, para demonstrar o reconhecimento e a
notoriedade necessdrios para alcangar essa condi¢do especiol.

Esses dodos evidenciom a abordagem diversificoda na constru¢do de um acervo

probatério para o reconhecimento de alto renome, destacando a perspectiva de
diferentes tipos de documentos.

Os dados das 29 marcas analisadas revelam que, os principais documentos mais
usados para o requerimento do pedido de alto renome sdo: notas fiscais,
relatérios de vendas e informagdes de faturamento, presentes em 21 casos. O
histérico da moarca aparece em 19 solicitogdes, sequido por pesquisas de
mercado, utilizodas por 18 marcos.

Documentos administrativos, como contratos, estatutos, relatérios internos e
projecdes, foram incluidos em 15 pedidos, assim como materiais publicitérios e de
propoganda. Reportagens e artigos jornalisticos foram opresentodos por 12
marcas, enquanto certificados de registros nacionais oporeceram em 10 casos.

SUGESTOES PARA DOCUMENTAGCAO COMPROBATORIA

Para se obter a concessdo do alto renome, é essencial sequir uma abordagem
estruturaoda e estratégica, observando atentamente os quesitos estabelecidos pelo
INPI, através da Resolu¢do INPI/PR n® 08/2022.

Para alcangor o reconhecimento o alto renome, deve-se reunir um conjunto de
provas que demonstrem o reconhecimento da marca por uma ampla parcela do
publico brasileiro em geral. Além disso, é fundamental evidencior a qualidade,
reputacdo e prestigio que o plblico brasileiro associa @ morca e gos produtos ou
servigos por ela identificados. Por fim, deve-se comprovar o grau de distintividode e
exclusividade do sinal marcério em questdo, assegurando que ele se destoque no
mercado e ndo se confunda com outros sinais existentes,
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Todos ok provas devem ser apresentadas de forma clara ¢ objetiva, demonstrando
o impacto e a relevancia da marca no contexto brasileiro.

Abagixo, segue sugestdo de provas para o pedido de concessdo do alto renome:

Quesito I: Reconhecimento da Marca pelo pablico em geral

J Pesquisa de mercado;

J NFs, Informacdes de Vendas, Relatérios de Faturamento,

,/ Relatério de Administracdo;

J Material que demonstre o reconhecimento da marca em diferentes
regides do Brasil

Quesito Ii: Qualidade, Reputagio e Prestigio

J Pesquisa de mercado e/ou Pesquisa de Imagem,;
& Histérico da Marca;

l Premiagdes;

J Material que comprovem a percep¢do positiva do pablico em relogcdo
& marca

Quesito lli: Distintividade e Exclusividade

Q/ Rankings sobre a marca;

,/ Material Publicitério e propagandas;

J Redna evidéncias que demonstre a singularidade do sinal marcario
em relogdo 0os concorrentes.




DO PROTOCOLO PARA O PEDIDO DO ALTO RENOME

Com esses procedimentos: PETICAO ESPECIFICA + COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DA TAXA + DOCUMENTOS QUE PREENCHAM OS 3 QUESITOS
FUNDAMENTALIS, o pedido de reconhecimento deve ser protocolodo.

DO PROCESSO DE AVALIAGCAO

Apés o protocolo, haverd um exame do requerimento, que avaliord de forma
detalhoda todos 0s documentos e provas fornecidas, verificando a verocidade e a

relevanciao das informagdes conforme os critérios do INPIL.

Este exame serd realizado por uma Comissdo Especial, que poderd formular
exigéncios visando esclorecimentos ou informogdes adicionais por parte do
solicitonte. O solicitante terd 60 (sessenta dias) para responder a exigéncia e
complementar as informagdes.

Para o protocolo do cumprimento de exigéncia é necessdrio o pagamento de
taxo, fixado através da tabela de retribuigdes dos servigos prestodos pelo INPL

Os valore variom a depender do tipo de exigéncia:
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Cumprimento de
3015 exigéndia em grou R$ 140,00
de recurso/ nulidade

Cumprimento de R$140,00
exigéncia R$ 56,00

Cumprimento de

exigéncia
382 dacomente de R$ 140,00
exome de

conformidode em
peticdo

Fonte: Autaric Propria com Informogdes da Tabeka de Retritnuicdes s Servicos Prestados pelo INPI

POSSIVEIS RESULTADOS DA AVALIAGAO:

Ato continuo, serd elaborado o parecer que decidirg sobre o reconhecimento ou
ndo do alto renome da marco. Que seguiré com os possiveis resultados:

«DEFERIM[NTO $ INDEFERIMENTO

Deferido o pedido de Alto Renome, - Caso a solicitogdo ndo sejo

a condi¢do especial seré anotada : oprovada, © INPI comunicaré as

no registro da marca. . rozdes do indeferimento em seu
- parecer.

Uma vez deferido o status do alto

renome, o ftitulor teré direito & : O solicitonte pode interpor recurso

protecdo especial por 10 anos. . dentro do prazo estabelecido pelo

INPI, apresentando novas evidéncias
ou argumentos que sustentem @
solicitagdo.
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PROCEDIMENTO DE RECURSO:

O prazo para interposicdo de recurso é de 60 dios a partir da dota de
indeferimento. O recurso deve ser apresentado através da plataforma
eletrdnica do INPL

A peticdo deve seguir com o comprovante de pagamento, cédigo 362, que
atuaimente possui o valor de R$2.345,000 (Dois mil trezentos e quarenta e
cinco reais).

Apéds o protocolo, oguardar a nova decisdo do INPI sobre o caso.

PRORROGAGAO DO ALTO RENOME

A partir do Gltimo ano de vigéncia do prazo, poderd o titular da
marca encaminhar ao INPI novo requerimento, no intuito de
prorrogar o reconhecimento do alto renome da marca.
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2. Separar
1- Preparagdo Inicial Documentagio 3 - Petigdo Especifica
Escolher a marca que foi Reunir provas que Pedido de
concedida que ests em preencham os 3 quesitos reconhecimento do a!mo
vigor. da Portaria INPI n® renome devers ser feito
08/2022. de forma autdnoma.

4 -Pagamento da Taxa
5 - Realizar o protocolo Gerar e efetuar o

Peticdo Especifica + pagamento da taxa, e
Provas + Taxa juntar o comprovante de
pagamento na
solicita¢3o.
6 - Acompanhar o
Processo
Cumpric exigingia, se 7 - Publicada
solicitado pelo INPI Decisdo
do INPI
Deferimento
' ‘ Alto Renome
reconhecido
Indeferimento
Passivel de Recurso

Nova decisdo
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R

R ) 7o \R
CAPITULO 1V - LEGISLACAO APLICAVEL

Segue lista com a legislagdo aplicavel as marcas de alto renome no Brasil:

« Constituicdo Federal de 1988;

« Lei da Propriedade Industrial (Lei n® 9.279/1996);

« Portaria INPI/PR n® 8, de 17 de Janeiro de 2022,

« Acordo sobre 0s Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados
oo Comércio (TRIPS);

« Convengdo da Unido de Paris para a Protegdo da Propriedode Industrial (CUP.

15
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MARCAS DE ALTO RENOME: UM ESTUDO DOS MEIO PROBATORIOS NO
PROCESSO DE CONCESSAO DA CONDICAO ESPECIAL

RESUMO

O artigo visa explorar os meios probatérios empregados no processo de obtenco do
alto renome para marcas, considerando que a Portaria INPU/PR n® 082022 n#o estabelece
especificagdes probatérias especificas para obtencio dessa protegdo especial. Para tanto, o
estudo analisou o procedimento adotado por 29 marcas distintas que buscaram o starus do alto
renome. A partir dessa andlise, foram identificados os documentos mais recorrentes e relevantes
apresentados nos pedidos de reconhecimento do alto renome. Este estudo pretende, assim,
fornecer uma série de indicadores relevantes para garantir maior seguranca juridica e promover
as marcas de alto renome no Brasil, visando um processo mais facilitado e assertivo para a

comprovag#o dessa condi¢do no dmbito legal.

Palavras-Chave: Propriedade Intelectual. Marcas. Alto Renome. Protecio Especial. INPL

HIGHLY RECOGNITION BRANDS: A STUDY OF EVIDENCE IN THE PROCESS
OF GRANTING SPECIAL CONDITIONS

The article aims to explore the evidentiary means used in the process of obtaining highly
renowned trademarks, bearing in mind that INPI/PR Ordinance No. 08/2022 does not establish
specific evidentiary specifications for obtaining this special protection. To this end, the study
analyzed the procedure adopted by 29 different brands that sought highly renowned status.
From this analysis, the most recurring and relevant documents presented in highly renowned
recognition requests were identified. This study therefore intends to provide a series of relevant
indicators to ensure greater legal security and promote renowned brands in Brazil, aiming for a
more facilitated and assertive process for proving this condition within the legal scope.

Keywords: Intellectual Property. Brands. High renown. Special Protection. INPL
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Introducio

O presente artigo foca no estudo das marcas de alto renome no Brasil, com énfase na
andlise do processo de oblencdo desse starus, especialmente no que diz respeito aos meios
probatérios apresentados nos pedidos de protegdo especial. Existem marcas que transcendem
sua notabilidade no mercado, e, para essas, a legislacdo criou um mecanismo de protecdo
especial, que abrange todos os setores de atividade, conhecido como marca de alto renome.

A Resolug#o INPI n® 107/2013 estabeleceu a forma de aplicaco do artigo 125 da Lei
n® 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), mas nd3o definiu especificagbes probatdrias
claras para a obten¢do dessa protegdo especial. A lacuna deixada pela Resoluco INPI n°
107/2013, e mantida na Portaria INPI/PR n® 082022, quanto aos critérios legais de
comprovacio, evidencia a fragilidade do cendrio para a obtengio do starus de alto renome.

Essa indefinicdo abre espago para interpretagdes variadas, o que pode gerar
inseguran¢a juridica tanto para as empresas quanto para os profissionais envolvidos no
processo. Por isso, este trabalho se propde a debater a seguinte questdo: Como o INPI adota os
requisitos da protecdo de alto renome, dada a lacuna de padrdes probatérios vinculados &
Portaria INPI/PR n° 0820227 Desse modo, o objetivo geral desta pesquisa foi analisar os
critérios empregados pelo INPI na prote¢do de marcas de alto renome.

Assim, com o intuito de fomnecer uma visdo geral sobre os documentos utilizados nos
pedidos de reconhecimento de alto renome e na promogdo dessa prote¢do especial, o presente
estudo visa identificar um procedimento mais assertivo e facilitador para a comprovagio do alto

eNnome s marcas.

Da contextualizacdo das Marcas do alto renome no Brasil

As marcas de alto renome tém um impacto significativo no Brasil, beneficiando nio
apenas as empresas que as possuem, mas também os consumidores e a economia do pais.
Primeiramente, esse srarus oferece uma protecgdo legal reforgada, assegurando uma de fesa mais
abrangente contra o uso indevido por terceiros. Além disso, marcas com alto renome agregam
grande valor as empresas, pois sdo amplamente reconhecidas pelos consumidores como
emblemas de qualidade, confianga e prestigio.

Com o desenvolvimento do comércio, da economia e da comunicagdo, verificou-se a

necessidade de se adequar a protecdo conferida as marcas que se destacavam no ramo de
2
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neg6eios para os quais ndo foram adotadas'. A marca de alto renome consiste na ruptura dos
limites da fama no mercado. A marca, por ser tdo conhecida pelo piblico, gera um risco
iminente de confusdo ou associagio indevida, até mesmo em produtos ou servigos que nio
englobam as atividades que a empresa produz?.

Deste modo, reconhecimento do alto renome confere 2 marca, além da protegdo
especial e do préprio starus, um valor considerado fmpar, pois € o consumidor que aprecia o
valor da marca e atribui a sua notoriedade. Conforme Soares, “sem a aceitacdo piblica e
manifesta ndo existe notoriedade de marca™. Assim, pode-se considerar que a marca de alto
renome trata-se de uma protecdo andmala, que tem o intuito de proteger o especial valor
comercial da marca, atribuindo uma imagem forte e de elevado poder de comunicagio,
transcendendo a marca para uma notoriedade excepcional.

A marca com status de alto renome contempla a excec#o ao principio da especialidade,
criando um mecanismo de prote¢do especial, uma protec¢do Gnica, que engloba todos os ramos
de atividade, pois, este fendmeno do alto renome, ultrapassa o dmbito dos produtos e servigos
no qual a marca foi inicialmente destinada®. Para Barbosa, a marca considerada de alto renome
estimula a extenso da prote¢do para o signo, se aplicando as atividades para as quais ndo exista
registro ativo®.

Logo, a busca pelo alto renome se faz pela aura de exclusividade, que persegue a
marca, bem como seu valor simbélico, que ndo deverd ser propagado, resultando na perda das
suas caracteristicas primordiais, uma vez que a marca de alto renome deve ser dotada de
reputacdo e credibilidade excepcional.

O processo de concessdo de marca de alto renome € rigoroso, e envolve uma andlise
detalhada por parte do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPL E importante

! MORGADO, Monica Christina Rodrigues. Marcas de Alto Renome: abordagem conforme a legislagiio
brasileira. Curitiba: Jurud Editora, 2013.

? CARVALHO, 1. M. de.; DOMINGOS, L. A. S.; DOMINGOS, L. W. S. Perfil dos Titulares de Marca de Alto
Renome no Brasil. Cademos de Prospecgio, Salvador, v. 13, n. 3, p. 665 - 675, jun. 2020.

* SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado da propriedade industrial. Vol 1. Ed Sio Paulo, Resenha Tributdria
1988.

“ FERNANDES, A. G.: SCHMIDT, L. D.; MAYER, R. Maras de Alto Renome e Marca Notoriamente Conhecida a huz do
principio da livre concorréncia. ABPI, Rio de Janeiro, n. 133, p. 3- 18, nov Jdez. 2014
® BARBOSA, D. B. O fator semiolégico na construgio do signo marcério. 2006. p.420 - UFRJ.
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ressaltar que nem todas as marcas s3o ekegiveis para obter esse starus, e sua concessdo ndo €
realizada de forma automética. Atualmente, hd 130 marcas de alto renome® em vigéncia no

Brasil.

A Lei da Propriedade Industrial (LPI) aborda o tema das marcas de alto renome em
apenas dois artigos: o art. 1257, que define a marca de alto renome como detentora de protegio
especial em todos os setores de mercado e suas atividades, e o art. 196, IL* que prevé sangdes
contra os crimes de concorréncia desleal. Ao longo dos anos o INPI regulamentou a matéria
através de resolugdes e portarias, incluindo a Resolugio INPYPR n° 1102004, a Resolugdo
INPI/PR n° 121/2005, a Resolugdo INPVPR n® 23/2013, a Resolugdo INPI/PR n® 107/2013, a
Resolugio INPI/PR n® 172/2016 e a mais recente, a Portaria INPI/PR n® 08/2022, atualmente

em vigor.

A Resolugio INPI/PR n® 107/2013, publicada em 2(0V08/2013, foi a primeira a
estabelecer a forma de aplicagio do artigo 125 da LPL bem como, formeceu algumas diretrizes.
Na época. a resolugdo foi criticada por sua aplicabilidade limitada. pois ndo conseguia resolver
plenamente os desafios relacionados ao reconhecimento do alto renome, deixando questdes
importantes ainda em aberto”.

A Portaria INPVPR n° 08/2022, atualmente em vigor, estabelece em seu capitulo XIII,
artigo 65, trés quesitos fundamentais para a comprovago do alto renome, que sdo:

Art 65" A comprovagdo da akgada condigio de alto mnome deverd estar vinculada
a trés quesitos fundamentais:

L. Reconhecimento da marca por ampla parcela do pablico em geral;

IL. Qualidade, reputagio e prestigio que o pablico associa @ marca e aos produtos ou
servigos por ela assinalados: e

IL Grau de distintividade e exclusividade do sinal marcdrio em questio. (BRASIL.
2022).

No modo de auxiliar essa condi¢do o artigo 66° da Portaria INPVPR n® 082022,
“recomenda” alguns documentos para a comprovacgdo do alto renome. A pesquisa de mercado

$ Lisu das marcas ch alto renome em \n@ncu no Brasil Duponfvel em: gm//hvm gm boinpi/pt-
o . a3 3 354 g 202 -Acesso

TAr 125. Anumamgismdnno!!nsilconsi&mdndenltommm serd assegurada proteco especial, em todos os

ramos de atividade.

& Art. 196. As penas de detenglo previstas nos Capitulos 1. I1 e 11 deste Titulo serio aumentadas de um tergo 3
metade se: 11 - a marca alierada, e produzida ou imitada for de alto renome, notoriamente conhecida, de certificagio
ou coletiva

? MORGADO, Ménica Christina Rodrigues. Marcas de Alto Renome: abordagem conforme a legislaciio

brasileira. Curitiba: Jurud Editora, 2013,
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para colaborar com o reconhecimento da marca e a pesquisa de imagem de marca para analisar
o prestigio da marca diante dos produtos e servigos oferecidos. Por fim, 0 §4° do art. 66, apresenta
informagdes que podem estar presentes nos requerimentos de alto renome, que sdo:

I - extensio temporal da divulgagdo e uso efetivos da marca no mercado nacional e,
eventualmente, no exterior;
I1 - perfil e fragdo do pdblico usudrio ou potencial usudrio dos produtos ou servigos a
que a marca se aplica, e perfil e fragdo do pdblico usudrio de outros segmentos de
mercado que, imediata e espontaneamente, identificam a marca com os produtos ou
servigos a que ela se aplica:
I1I - perfil e fragdo do pdblico usudrio ou potencial usudrio dos produtos ou servigos
que a marca se aplica, e perfil e fragio do pablico usudrio de outros segmentos de
mercado que, imediatae espontaneamente, identificam a marca essencialmente pela sua

tradigio e qualificagio no mercado;
v - meios  de comercializagio da  marca no Brasil:
V - amplitude geogrifica da comercializagdo efetiva da marca no Brasil e,
eventualmente, no exterior;

VI - meios de divulgacio da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;

VII - valor investido pelo titular em publicidade e propaganda da marca na midia
brasikira nos tltimos 5 (cinco) anos;
VI - volume de vendas do produto ou a receita do servigo nos dltimos 5 (cinco) anos:
IX - valor econdmico da marca no ativo patrimonial da  empresa:
X - perfil e nimero de pessoas no Brasil atingidas pelas midias em que o titular anuncia
a sua marca:
XI - informages que oferecam indicios de que estd havendo diluigho da capacidade
distintiva da marca alegada como de alto renome ou de que a mesma esteja sofrendo
aproveitamento parasitirio por terceiros;
XII- informagdes que evidenciem a identificagdo do pdblico com os valores da marca;
e

XIII - informagbes que demonstrem o grau de confianga do consumidor em relago a
marca.

No entanto, ao criar essa portaria, n3o se estabeleceu especificagdes probatérias
especificas para obtengdo da protecio especial. A lacuna deixada na Portaria INPU/PR n°
08/2022, sobre a abordagem dos critérios legais de comprovagio demonstram o frigil cendrio
para obtencdo da condicdo do alto renome. As afirmativas se evidenciam a partir das definigdes
abstratas que conferem ao dispositivo legal a auséncia de defini¢3o, quanto as questdes bdsicas
de prova e validac#o de aceite probatério (TEIXEIRA, 2017). Apesar das tltimas atualizagdes

serem consideradas recentes, ¢ possivel verificar que o regulamento apresenta inconsisténcias,
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ndo deixando claro o que os examinadores da autarquia iriam considerar como meio de provas
para preencher tais requisitos'®.

O processo para a obtengdo da protegio especial ¢ moroso, de alto custo e reflete um
cendrio de inseguran¢a juridica, uma vez que © acesso 2 informacdo prejudica os reais
andamentos até a obtencdo da concess#o. As afirmativas se evidenciam a partir das definicdes
abstratas que conferem ao dispositivo legal a auséncia de defini¢3o, quanto as questdes bdsicas
de provagao e validagdo de aceite probatério'". Por mais que atualizagdes e modificagbes venham
sendo trabalhadas nos dltimos tempos, € flagrante a necessidade da especificacdo probatéria,
frente a subjetividade apresentada pelo INPL

Obter a condic#o de alto renome ndo € simples, sendo certo que a finalidade da protegdo
nio ¢é contemplar uma elevada gama de marcas'Z. Mas cabe ao INPI gerir e elencar o suporte
probatério para o pleito de qualquer marca que se identifique com os elementos para a detengdo
de suporte a protecio especial das marcas de alto renome.

Identificando a problemiitica - abordagem metodologica

Diante disso, o presente estudo se concentrou em analisar 29 marcas distintas, que
buscaram o starus do alto renome, visando identificar os documentos mais recorrentes e

relevantes apresentados pelos solicitantes.

Inicialmente, para realizar este levantamento de dados foi necessdrio a construgio de
uma base de dados, com marcas reconhecidas e ndo reconhecidas. Nesse caso, sobre o tema, o
site do INPI apenas disponibiliza uma listagem com as marcas de alto renome em vigor. Néo
hd um modo de busca direto, que remeta a informagdes sobre marcas que jd pleitearam o alto

renome.

¥ LOPES, D. A protegio excepcional da marca de alto renome no Brasil. Consultério Juridico CONJUR.
p-2.[2019]. Disponivel em: httpsy/www.conjur.com.br/2019-mar-02/deborah-lopesprotecacex cepcional- marca-
alto-renome ?imprimir= 1. Acesso em: 11 jun. 2022,

* TEIXERA. M. L. F. Marcas de alto renome: um estudo especial da protecio referida pela Lei de
Propriedade Industrial do Brasil 2017. 126 p. Dissertacio (Pos- Graduagdo em Direito) UERJ. Disponivel em:
https:/iw ww. bdtd. uerj br: 844 3/bitstreany 1/97 55/ 1/Dissertacao %20total pdf.

2 MEDEIROS FILHO. A. R. de: RUSSO, S. L. Andlise das marcas de alto renome em vigéncia no Brasil.
Revista GEINTEC, Sdo Cristovao/SE, v. 3, n. 5, p. 418 — 426, nov./dez. 2013,
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Sendo assim, a constru¢o dos dados foi atribuida a uma solicitacio através do “fale
conosco” do INPI, a primeira solicitag#o foi realizada em 17/08/2022, tendo sido esta reiterada
em 06/09/2022 e atendidaem 12/09/2022. Por mais que haja a disponibilidade, no site do INPIL,
de uma listagem com as marcas reconhecidas com o alto renome, cabe salientar a dificuldade
enfrentada na disponibilidade de informagdes quanto as marcas que realizaram o pedido de
protecdo de alto renome e ndo conseguiram a protecdo. Apenas através da solicitagdo ao “fale

conosco” foi possivel o acesso a esses dados.

O INPI apresentou uma listagem com 168 marcas, na qual constavam 123 marcas
reconhecidas e 145 que ndo foram reconhecidas com a protec#o do alto renome.

Para a andlise mais aprofundada do tema foi necessdrio um método de apuragdo dos
dados, na qual a listagem das marcas passou por uma classificacio e redugdo de casos
escolhidos. Essa redugio se fundamenta pela necessidade de andlise documental, como as
decisdes do INPL, e também, nos requerimentos dos pedidos de alto renome.

Destaca-se, que o INPI néo disponibiliza a integra de suas decisdes. Infelizmente, nio
foi possivel o acesso sem custo aos pareceres. Diante disso, para a andlise deste estudo, foram
selecionadas 29 marcas, sendo elencadas 15 marcas reconhecidas e 14 marcas nido
reconhecidas. Cabe ressaltar que a amostragem segue um método ndo probabilistico, onde a
seleciio dos dados depende do julgamento intencional do pesquisador .

A partir dessa classificagdo, foram escolhidas as seguintes marcas para andlise:

Quadro 1 - Marcas reconhecidas designadas para andlise

(:m” 815082649 0320 131212016
Mo B9 815970749 03720 0372017
(m:i:fml) 006520286 03710 040972018
:“:‘m’ 002578387 | NCL®)03 27/08/2019

B MATTAR, . Pesquisa de marketing Fd Atlss 1996
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AVON
Wi R 007245440 NCL(7)03 27/082019
FUSCA
v W 817078126 07125 1000372015
N 816363781 07725 041002016
(musta)
VOLKSWAGEN 003165086 07125 28/03/2017
(figurativa)
i 813181933 07.25 OR/08/2017
(muista)
]
JAGUAR 816461341 07.25 05/12/2017
(musta)
BAVAIANAS 811181197 25.10 20/08/2017
(nominativa)
ATEDAS 003722830 25010 02/05/2017
(nominativa)
NIKE 2 v ),
ot 007214464 NCL(8)25 221082017
]
OLYMFIKUS 810825465 | 25102030 05/06/2018
(nominativa)
AZALEIA 826670369 NCL(8)25 06/08/2019
(musta)

Fonte: autoria propria.

Quadro 2 - Marcas n3o reconhecidas designadas para andlise.

INDEFERIMENTO DO
SRR ETACE: A ALTO RENOME
Wi 816961735 09/40 02052017
(nominativa)
TTECHNOS 006254462 09/05 05/06/2018
(nominativa)
ATARL 825258154 | NCL(8)09 01/11/2016
(nominativa)
NOKIA )
el 814750176 NCL(8) 9 16/04/2019
P 828279152 NCL(8)09 09/06/2015
(mista)




GUESS?
2 2 2
(mista) 811289583 25.10 0122016
A, .0 006972470 25/10 0122016
(nominativa)
LEY'S 006000959 25.10 0506/2018
(nominativa)
THE BEATLES
2 2 - 2
(mista) 821089420 09:40 28/07/2015
MO. - 828209447 NCL(8) 25 16042019
(mista)
KAPO 816441375 3s/1o 0506/2018
(nominativa)
SU. A 811135667 35710 040%2018
(nominativa)
HERBM.‘IFE 817927026 35720 0410v2016
(figurativa)
AMAZQN'C 819841978 NCL(8)35 24/09%/2019
(nominativa)

Fonte: autoria prépria.

Apds essa etapa de classificacdo, e com o objetivo de permitir uma andlise

comparativa, foi necessdrio solicitar junto ao INPI os pareceres de deferimento e indeferimento

para a andlise completa dos documentos apresentados pelos solicitantes, bem como das decisdes

proferidas pela autarquia.

Deste modo, foi realizada uma andlise detalhada dos pareceres de deferimento e

indeferimento, concluidas essas etapas, foi possivel, identificar de forma mais abrangente e

mais detalhada o processo de alto renome. A partir desses dados, foi possivel obter insights

valiosos sobre os quesitos fundamentais para a concessdo do alto renome, bem como uma

percepgdo dos critérios e padroes utilizados pelo INPI na avaliagio dos pedidos de alto renome.

Resultado obtidos e reflexdes sobre os meios probatérios para o alto renome

E possivel perceber que as marcas analisadas nio sio meros pedidos sem

fundamentagdo ou tentativas sem amparo comprobatério. Os casos, tanto de marcas
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reconhecidas ou nd3o reconhecidas, pleiteavam o status do alto renome com algum acervo

probatério.

Primeiramente, com o objetivo identificar os documentos mais recorrentes e relevantes
juntados aos pedidos de reconhecimento do alto renome. Utilizou-se uma contagem simples
para determinar quais itens aparecem com mais frequéncia.

Para proporcionar uma compreensio mais clara, dos principais documentos utilizados
como meio probatério, apresenta-se o grifico abaixo:

Grifico 1 - Ranking de documentos apresentados nos pedidos do alto renome.

NFs ¢ Inf. de Vendas/ Faturamento

Registros de Marcas internacionais [N

Resultados de pesquisa no Google sobre as marca
Catdlogo de produtos.

Relatorio de Franqueados

o 5 0 15 20 s

Fonte: autoria propria.

Os dados das 29 marcas analisadas revelam que, os principais documentos mais usados
para o requerimento do pedido de alto renome s3o: notas fiscais, relatérios de vendas e
informagdes de faturamento, presentes em 21 casos. O histérico da marca aparece em 19
solicitagdes, seguido por pesquisas de mercado, utilizadas por 18 marcas.

Documentos administrativos, como contratos, estatutos, relatérios internos e
projecgdes, foram incluidos em 15 pedidos, assim como materiais publicitdrios e de propaganda.
Reportagens e artigos jomalisticos foram apresentados por 12 marcas, enquanto certificados de

registros nacionais apareceram em 10 casos.

Neste ponto, cabe destacar que n#o foi possivel verificar apenas o parecer do INPL
pois em muitos casos a listagem dos documentos apresentados pelos solicitantes ndo estava
claramente elencada na decis&o. Portanto, foi necessdrio examinar cada pedido individualmente
e consultar documentos complementares para identificar quais provas foram juntadas nas

10
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tentativas de deferimento do alto renome

Os resultados deste estudo proporcionam uma perspectiva geral sobre o cendrio de
provas mais utilizadas no processo de obtengdo da concessio do alto renome para marcas no
Brasil. A andlise revelou que as empresas tendem a ter uma vis3o na variedade de documentos,
desde relatorios financeiros e histéricos da marca até materiais publicitdrios e pesquisas de
mercado, para demonstrar o reconhecimento e a notoriedade necessdrios para alcangar essa
condic¢do especial.

Esses dados evidenciam a abordagem diversificada na construgdo de um acervo
probatério para o reconhecimento de alto renome, destacando a perspectiva de diferentes tipos
de documentos.

Ao examinar os dados das marcas ndo reconhecidas e reconhecidas, fica claro que as
“pesquisas recomendadas™ s3o essenciais para o deferimento do alto renome, n3o sendo uma

excegdo a fundamentagdo da sua solicitagdo em exigéncias ou em indeferimentos.

Nas decisdes podemos observar que os quesitos [ e II, se fundamentam nos resultados
fornecidos pelas pesquisas “recomendadas”. E por mais que os solicitantes apresentem outros
meios de provas, tais documentos s#o considerados complementares quando mencionados nos
pareceres de decisdo.

Através de metodologias cientificas, empregadas na pesquisa de mercado e de
imagem, € fornecido informagdes objetivas e precisas que refletem a realidade do mercado.No
entanto, € importante ressaltar que podem existir outros meios vilidos e aceitos pelo INPI para
comprovar que uma marca pode ser considerada de alto renome. As pesquisas de mercado e de
imagem n#o sdo consideradas como exigéncias indispensdveis conforme disposto pelo INPL,
abrindo espago para outras formas de comprovacdo que também podem ser vilidas e eficazes
na avaliagdo do reconhecimento e prestigio de uma marca

Em segundo plano, uma vez estabelecido que a apresentacdo da pesquisa de mercado
e de imagem € indispensdvel para a obtenc#o do starus de alto renome, torna-se necessdria a
especificagiio das diretrizes sobre 0 que ¢ considerado aceitdvel em termos de dados. E crucial
definir critérios claros e objetivos para garantir a validade e a confiabilidade das informagdes
apresentadas, assegurando que os dados utilizados reflitam de maneira precisa o

reconhecimento e a reputacdo da marca no mercado.

Baseando-se nas andlises desenvolvidas e apresentadas neste trabalho, desenvolveu-se

o quadro 6, tendo-se como base as decisdes do INPL:
11
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Quadro 4 - Comparativo dos resultados das pesquisas de mercado e de imagem.

Com Pesquisa de Mercado e Imagem: Considera-se que o percantual de 28 % a
38% nao seja suficiente para comprovar o reconhecimento por ampla parcela do
publico brasileiro. Tal percentual demonstra que a marca é reconhecida por parcela
restrita da populagao.

Sem Pesquisa de Mercado e Imagem: Os documentos acostados aos autos nao
comprovam o reconhacimento nacional pelo pablico em geral.

Com Pesquisa de Mercado e Imagem: tando em vista o percentual insuficients da
reconhecimento, a percepgao de qualidade aferida se refere a parcela restrita da
populagao brasileira, o que tora o quesito nao preenchido.

Sem Pesquisa de Mercado e Imagem: nao foram encontrados documentos que
demonstram concretamente a imagem positiva da marca em aprago ante seu plblico-
alvo ou ante o pablico em geral.

E verificado o grau de exclusividade e distintividade pelo INPI em ssu banco de
dados.

Com Pesquisa de Mercado e Imagem: Considera-se que o percentual mais baixo
encontrado foi de 53% sobre o conhecimento da marca pelos entrevistados. Obsarva-
se que a pesquisa pode ser considerada suficiente para demonstrar que a marca em|
questao é de conhacimento publico em geral.

Com Pesquisa de Mercado e Imagem: Ha percepgao de qualidade, reputagao e
prestigio esta vinculada diretamente com as pasquisas de mercado e de imagem.

E verificado o grau de exclusividade e distintividade pelo INPI em seu banco de dados

Fonte: Autoria Propria.

Quesito I: Reconhecimento da Marca pelo publico em geral

Sobre o quesito 1, € possivel verificar que a pesquisa de mercado e de imagem, através
de seus dados estatisticos e objetivos, fundamentam o reconhecimento da marca por uma ampla
parcela do piablico brasileiro em geral. Uma vez que o quesito I, deve refletir de forma clara e
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explicita, a percep¢do do piblico brasileiro sobre a marca, para aém de seus consumidores.
Essa abrangéncia nacional possui um perfil diversificado de entrevistados, no que tange a sexo,
idade, regides do pais e classes econdmicas. Assim, os dados fornecidos através da pesquisa de
mercados e de imagem, atendem satisfatoriamente o presente quesito.

Pode-se observar que uma porcentagem inferior a aproximadamente 50% ndo €
suficiente para comprovar o reconhecimento por uma ampla parcela do pablico brasileiro; esse
percentual indica que a marca € reconhecida apenas por uma parte restrita da populagao.

Além disso, materiais publicitdrios e posigdes de destaque em diversos rankings, que
evidenciam por meio de dados a promogio da marca no Brasil, podem ser considerados como
provas complementares para o preenchimento do quesito L.

Quesito II: Qualidade, Reputacio e Prestigio

No quesito 11, quando apresenta a pesquisa de mercado e de imagem, pode haver dois
caminhos: 1) A percepcio de qualidade, reputacio e prestigio foi vinculada diretamente com as
pesquisas de mercado e de imagem, n#o sendo considerado outras provas; 2) Comprovado que
o percentual de reconhecimento € insuficiente (conforme demonstrado no quesito I), fica claro
que a percepcdo de qualidade aferida se refere apenas a uma parcela restrita da populacio
brasileira. Isso resulta no nio preenchimento do quesito necessario para o alto renome.

Por mais que as solicitantes apresentem outros meios de provas, nio se encontram nas
marcas analisadas, reconhecidas ou ndo, outro meio de prova que preencha esse quesito, que se
refere & percepgdo de qualidade, reputagdo e prestigio.

Quesito I1I: Distintividade e Exclusividade

Quanto ao quesito I11, percebe-se que € realizado um reexame da marca para assegurar
que o sinal marcdrio possua distintividade e exclusividade. Embora os critérios especificos ndo
estejam claramente definidos, o que introduz uma certa subjetividade na avaliagio do INPL a
amostra de dados indica que nenhuma marca foi indeferida exclusivamente por ndo ser
considerada distinta e exclusiva

Contudo, nas marcas analisadas, ¢ possivel identificar um padrdo em que o banco de
dados do INPI ¢ consultado e uma nova pesquisa € conduzida. Tal fato se justifica nas decisdes
pela exclusividade do sinal, na medida que se o sinal estiver desgastado ou diluido, em outros
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segmentos mercadolégicos, ndo ha de se falar na ampliacio da protecio para qualquer segmento
mercadolégico. Uma vez que tal sinal jd esteja associado a produtos diversos, servigos e
empresas, ndo cabe a extensio da protecdo da marca solicitante.

Nessa nova apreciagdo, cada decisdo apresenta detalhes sobre quantos registros
existem no banco de dados INPI contendo 0 mesmo elemento da marca solicitante, a verificaco
se todas elas pertencem ao mesmo titular ou grupo econdmico, e se essas marcas estdo em vigor.

As decisdes revelam que, ao considerar um certo grau de diluigdo da marca no reexame
do quesito 111, a andlise ¢ confrontada com provas objetivas. Essas provas demonstram o grau
de exclusividade do sinal sob a perspectiva do mercado, evidenciando aexclusividade da marca

no contexto comercial.

Conclusiao

Em suma, este estudo ndo apenas oferece uma compreensio mais clara das préticas
adotadas pelas marcas, mas também contribui para a discussio sobre a necessidade de diretrizes
mais especificas e claras por parte do INPL. Em razio de questdes prdticas e operacionais,
percebe-se que a liberdade concedida aos solicitantes para apresentar qualquer documento em
que considere essencial e que sustente sua visdo em relagio aos trés requisitos estabelecidos na

Portaria INPI/PR n° 08/2022, n3o garante, necessariamente, a concessio do alto renome.

Deste modo, para se obter a concess3o do alto renome, € essencial seguir uma
abordagem estruturada e estratégica. Para alcangar o reconhecimento do starus do alto renome,
€ essencial reunir um conjunto de provas que demonstrem o reconhecimento da marca por uma
ampla parcela do pablico brasileiro em geral. Além disso, ¢ fundamental evidenciar a qualidade,
reputacdo e prestigio que o publico brasileiro associa @ marca e aos produtos ou servigos por
ela identificados. Por fim, deve-se comprovar o grau de distintividade e exclusividade do sinal
marcdrio em questdo, assegurando que ele se destaque no mercado e n3o se confunda com
outros sinais existentes.

Considera-se que a pesquisa de mercado e de imagem, s#o essenciais para a validacio
do alto renome, uma vez que os demais documentos juntados no ato da solicitago, sdo meras
provas complementares, quando consideradas.

Para as provas complementares, indica-se a inclusdo de materiais publicitdrios,
posigdes de destaque em rankings. e outros indicadores de reconhecimento do pablico. Todas
as provas devem ser apresentadas de forma clara e objetiva, demonstrando o impacto e a

relevincia da marca no contexto brasileiro. Somente com essa prepara¢do minuciosa, € possivel
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aumentar significativamente as chances de obter o reconhecimento do alto renome da marca.

Contudo, dado o impacto crescente das redes sociais na construgio de reputagdes de
marcas, surge a questdo de se outros meios de prova nio deveriam ser considerados no processo
de reconhecimento de alto renome. Com o aumento da influéncia digital, métricas como
engajamento em plataformas sociais, campanhas virais, influéncias de midias digitais e andlises
de sentimento pablico online poderiam oferecer uma visdo mais atual e relevante do
reconhecimento e prestigio de uma marca. Assim, seria pertinente questionar se o atual escopo
de provas aceitas pelo INPIL ndo deveria ser ampliado para incluir essas novas formas de
evidéncia, refletindo melhor a dindmica do mercado e as maneiras pelas quais as marcas
constroem e mantém sua excepcionalidade.

Com a constante evoluc#o do mercado e das préticas empresariais, € esperado que a
legislagio e as normas do INPI continuem a se adaptar. Assim espera que em futuras
atualizagdes da Portaria INPY/PR n® 082022 possam incluir critérios mais precisos e
abrangentes para a avaliacdo de marcas de alto renome. Essas melhorias visam reduzir
ambiguidades e aumentar a eficdcia do reconhecimento da protecio especial, tornando o
processo mais dgil e transparente para todas as partes envolvidas e interessadas.

Dessa forma, os insights obtidos aqui podem ajudar a promover uma maior seguranga
juridica e fortalecer a prote¢do das marcas de alto renome no mercado brasileiro, bem como,
questiona sobre 0 impacto e a necessidade de aprimoramento da visdo do INPI sobre os meios
de provas empregados para a obteng#o da concessdo do alto renome.
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