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INPI prepara portaria com novas

regras pararegistro de marca de
alto renome

Um dos pontos tratara da pesquisa de mercado a ser apresentada pelo requerente

Por Beatriz Olivon — De Brasilia
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Advogado Franklin Gomes: hoje o Manual de Marcas s6 recomenda a apresentacao de pesquisas de opiniao —
Foto: Divulgacao



O Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) pretende alterar as
regras para registro de marcas de
alto renome. O 6rgdo prepara uma m';,?,‘;“,{g'g:g::&f‘m
portaria que podera trazer critérios A
mais claros para a obtencao da
protecao no pais. Um dos pontos

ASSINE JA

tratara da pesquisa de mercado a
ser apresentada pela empresa que
ajuizar o pedido, que passara a ser obrigatoria.

A protecao especial, mais cara e abrangente, é adotada por quase 200
marcas no pais e reune diferentes formatos. Ha o registro de nomes
como Chanel e Flamengo, imagens como o desenho da kombi e o cavalo
da Ferrari e as mistas como o nome Rolex com a coroa e a Coca-Cola em
letra cursiva.

No alto renome, a marca ndo pode ser utilizada por segmentos
diferentes daquele do registro original - uma protecao que ndo existe nos
registros comuns. “O alto renome é previsto na lei de propriedade
intelectual e seria um status especial, um reconhecimento que vai
garantir a protecao daquela marca em todas as classes de produtos e
servicos”, diz Clarissa Jaegger, socia do Montaury Pimenta, Machado e
Vieira de Mello.

A advogada explica que o custo para a obtenc¢ao do alto renome é bem
superior. O registro de uma marca custa cerca de R$ 400, acrescenta,
enquanto a protec¢ao especial alcanca R$ 38 mil, sem contar o
desembolso com a pesquisa para comprovar o alto renome ao INPI, que
pode chegar a R$ 45 mil.



Hoje, a pesquisa ndo é obrigatdria, segundo a advogada, mas 0s
escritorios ja a contratavam porque, sem ela, ndo estavam conseguindo
as concessoes e renovacoes, exigidas a cada dez anos. Esse & um dos
pontos centrais na mudanca das regras previstas na Portaria INPI/PR n°
8, de 2022.

A proposta inicial do INPI, criticada por especialistas, era conceder o alto
renome apenas para quem obtivesse reconhecimento em mais de 71%
das entrevistas realizadas em pesquisa de mercado. Agora, a ideia é

adotar o percentual de 61%, desde que apresentadas provas adicionais.

De acordo com o INPI, pontos criticados por especialistas e que
poderiam dificultar esse registro serao alterados, conforme o 6rgao
antecipou ao Valor. O percentual inicial levava em conta a média de
71,6% dos reconhecimentos de alto renome entre 2019 e 2023.

“Tinhamos empresas com 90% e outras muito abaixo”, diz o diretor de
marcas, desenhos industriais e indica¢6es geograficas, Schmuell
Cantanhede. Nos casos em que o reconhecimento ficar entre 61% e 71%,
segundo ele, a empresa vai precisar apresentar provas adicionais. “Nossa
perspectiva é que com 71% o alto renome é inquestionavel”, acrescenta
ele, indicando que se trata de uma simplificacdo, ja que hoje as empresas
costumam apresentar “centenas de paginas” como prova.



A publicacao desse detalhamento se insere em um movimento mais
amplo do INPI de melhoria regulatéria, segundo o diretor. “Identificamos
alguns problemas que os usuarios enfrentavam no reconhecimento do
alto renome. Isso se devia a falta de publicacdo dos parametros de
pesquisa”, diz o diretor, destacando ainda que muitos pedidos chegavam
ao INPI com erros.

Segundo Cantanhede, algumas pesquisas de mercado acabavam
descobrindo os critérios por tentativa e erro e ndo porque eles eram
claros. “Isso contraria os principios da administra¢ao publica. Por isso
resolvemos dar transparéncia.”
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A ideia de parametros objetivos traz
previsibilidade”

— Luiza T. Coelho

A ideia também é tratar da forma como devem ser feitas as pesquisas.
Atualmente, poucos institutos fazem pesquisas de rua, como é exigido
hoje pelo INPI, segundo especialistas, e 0s custos nesse formato sao mais
elevados. Ap6s ouvir o mercado, o 6rgdo decidiu que passara a aceitar,
com a edicdo da portaria, o formato on-line.



“O Manual de Marcas s6 recomenda a apresentacao de pesquisas de
opinido, deixando a cargo do requerente a definicao da melhor forma de
comprovar a notoriedade”, afirma Franklin Gomes, s6cio da FG
Propriedade Intelectual. Para o advogado, a exigéncia de pesquisas de
opinido com metodologia rigorosa e abrangéncia nacional cria
obstaculos adicionais, inclusive financeiros.

Segundo Gomes, pelas regras atuais, as marcas conseguem obter o
reconhecimento mesmo com indices de lembranca abaixo da maioria,
desde que demonstrem prestigio consolidado e abrangéncia nacional.

Para Daniel Marques, diretor executivo da Associacao Brasileira de
Lawtechs e Legaltechs (AB2L), o INPI deveria impulsionar o aumento de
patentes no Brasil e ndo dificultar. “Um dos indicadores de que o pais
caminha para maior desenvolvimento tecnologico é justamente o
aumento de registro de patentes e pesquisas”, diz.

Justamente para nao diminuir ou relativizar o principio da especializacao
das marcas existem parametros rigorosos para que seja reconhecido
pelo INPI o alto renome, pondera Luiza Tangari Coelho, s6cia do Madrona
Advogados na area de Propriedade Intelectual. “Se ndo todo mundo teria
protecdo em todas as classes.”

As mudancas no registro, afirma ela, sdo positivas. “A ideia de
parametros objetivos traz previsibilidade e isso pode ser muito positivo
para as empresas”, diz Luiza, destacando que a amplitude do
reconhecimento em uma pesquisa é importante, tanto em volume de
pessoas quanto na abrangéncia geografica. “Ndo basta ter um tipo de
consumidor, mas diferentes tipos de consumidores porque falamos de
uma protecao nacional.”



Esse € um ponto que dificulta que marcas de luxo cheguem a percentual
elevado de reconhecimento, por serem alvo de copias e outras tentativas
de aproveitamento de marcas, segundo Rafael Atab, sécio do
Dannemann Siemsen. O advogado destaca que existem marcas muito
famosas e se o consumidor verifica © nome em outro produto vai fazer a
associacdo. “Isso poderia acarretar em parasitismo dessa fama e, de
certa forma, enriquecimento ilicito de quem a usa”, afirma.

O registro de desenhos e logomarcas também enfrenta mais dificuldade
de reconhecimento, de acordo com Atab. “O alto renome serve para
garantir que o consumidor nao seja prejudicado na sua escolha,
consumindo um produto porque acredita ser outro.”

Mas a mudanca preocupa, acrescenta o advogado, porque o alto renome
precisa de renovacdo a cada dez anos e algumas marcas precisarao
passar por esse novo processo. “Prezamos sempre pela seguranca
juridica, mas o risco é engessar muito a necessidade de comprovacao do
alto renome”, diz ele, em referéncia ao texto original com o percentual de
71% e a pesquisa presencial.



