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EPIGRAFE

“Nao ser amado é falta de sorte, mas ndo amar é a
prépria infelicidade.”
Albert Camus



RESUMO: O presente estudo visa, primeiramente, contextualizar as marcas e a sua protecdo
de seus direitos em meio ao mercado de ativos digitais que nasceu com a popularizagdo do
metaverso e das tecnologias blockchain. Ante a expansdo do mercado de ativos digitais, com
destaque para a formacao de marcas para ativos digitais que simbolizam produtos ou servicos
fisicos, busca-se analisar como esses novos e emergentes tipos de produto serdo inseridos na
Classificagdo Internacional de Nice. Para isso, sera observada a tendéncia dos escritorios
internacionais de propriedade intelectual em inserir das marcas de produtos identificando ativos
digitais na classe internacional 9, assim como seus riscos e suas consequéncias, Por fim, séo
exploradas as possiveis alternativas para solucionar o problema através da andlise de
declaracGes e documentos publicados sobre o tema por representantes em matéria de
propriedade intelectual e do Acordo de Nice.

Palavras-chave: Marca; Metaverso; Blockchain; Ativos Digitais; Nice; Classe




ABSTRACT: The present study aims, firstly, to contextualize trademarks and their rights’
protection amidst the market of digital goods born with the popularization of the metaverse and
the blockchain technologies. In view of the expansion of the market for digital assets, with a
highlight on the formation of trademarks for digital goods that symbolize physical products or
services, it is sought to analyze how these new and emergent types of products will be inserted
in the Nice International Classification. For this, the tendency of international offices for
intelectual property to insert these marks for products identifying digital goods in the
international class 9 will be observed, as well as its risks and consequences. Lastly, possible
alternativos to solve the problem will be explored through the analysis of statements and
documents concerning the matter, published by representatives of intelectual property and the
Nice Agreement.
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INTRODUCAO

A marca é um ativo intangivel que, quando bem administrado, se mostra como um dos
mais valiosos bens que seu titular possui em seu portfdlio. Sendo responsavel pela identificacdo
e familiaridade dos consumidores com o produto ou servico que representa, ndo é exagero
afirmar que ela € peca integral para que empresas possam ganhar destaque em relagdo as suas
concorrentes dentro do mercado que se revela cada vez mais como competitivo, alem de

também servir como selo de garantia para os consumidores que reconhecem a marca.

Diante de sua primordial relevancia como instrumento alavancador da distintividade dos
produtos e servicos que representam, diversos acordos e legislacdes foram criados com o intuito
de garantir a devida protecdo para as marcas, com destaque para o Acordo de Nice, assinado
por diversos paises, dentre eles o Brasil, cujo propdsito foi criar uma classificacdo internacional
de produtos e servigos para as marcas, permitindo assim a melhor identificacdo de hipdteses de
violacdo de direito marcario e a padronizacao de classes de marcas entre 0s paises signatarios

do acordo.

Com o advento das inovages tecnoldgicas trazidas pela Web3, como 0 metaverso e a
tecnologia de blockchain, as marcas estdo sendo inseridas em um setor do mercado ainda inicial,
mas que se mostra altamente lucrativo e com incrivel potencial, sendo amplamente considerado
0 pontapé inicial de uma nova era digital, onde as barreiras geograficas sdo mais turvas e séo
reveladas as possibilidades para que todo e qualquer tipo de bem, inclusive do mundo material,

possa ser transmitido até esses espagos virtuais.

Frente a formacdo de novos contextos tecnologicos que até entdo ndo foram
propriamente regulados ou muitas vezes sequer compreendidos, surgem dificuldades no que

tange as classes em que alguns desses mencionados novos ativos digitais devem ser inseridos,



especialmente considerando que muitos deles se tratam de meras contrapartes virtuais de bens

fisicos j& existentes.

Uma das medidas sendo adotadas por muitos escritorios internacionais de propriedade
intelectual para remediar esse problema é a caracterizacéo de todos os produtos relacionados a
esses ativos digitais na classe internacional 9, que acolhe, dentre os mais variados produtos,
softwares de computador e outros bens relacionados. No entanto, diante da variabilidade no uso
e na finalidade de muitos desses novos ativos digitais, que muitas vezes sequer possuem relacédo
entre si além do fato de serem virtuais, o risco de superlotacéo da referida classe internacional
se torna cada vez mais real, indo de maneira contraria ao proposito original da constituicdo de

classes internacionais, qual seja, a divisdo padronizada e harmonica de produtos e servicos.

No capitulo I, sera explicada a no¢do da marca como essencial para todos os titulares
inseridos no mercado, assim como também serdo analisados 0s mecanismos vigentes de tutela

dos direitos marcarios no Brasil, com destaque para a LPI e o Acordo de Nice.

Ja no capitulo Il do presente trabalho, serdo analisadas as novas tecnologias existentes
no contexto virtual hodierno, comecando com um breve contexto de sua concepgdo, até
chegarmos em suas principais caracteristicas. Além disso, também exploraremos a relacdo que

a instituicdo das marcas com os ativos digitais pertencentes a esse mercado emergente.

Finalmente, no capitulo 111 serdo analisadas as medidas que inserem os referidos ativos
digitais na classe internacional 9, assim como serdo discutidas suas potenciais consequéncias e

as possiveis alternativas que podem ser tomadas.



1 — O Conceito de marca e seus sistemas no Brasil

A marca é o bem da propriedade industrial utilizado para identificar produtos e servicos,
se tratando de um dos ativos inatingiveis mais valiosos para empresas pois nao sé representa 0s
investimentos aplicados por elas para atingir proveito econdmico, mas também a capacidade de
reconhecimento e fidelidade do publico consumidor para com outras marcas inseridas no

mercado.

E inegavel a proeminéncia das marcas no que pese sua capacidade de representar valor
para quem as detém. Cunhada como a mais importante das propriedades industriais, Denis
Barbosa destaca a funcdo da marca como sendo ndo apenas indicativa da origem de determinado
produto ou servigo, mas como propaganda, “além de poder também identificar a origem, deve
primordialmente incitar ao consumo, ou valorizar a atividade empresarial do titular” (2003,

p.786).

N&o por menos, a notabilidade da marca como essencial ativo intangivel das empresas
é exemplificada em pesquisas de agéncias consultoras de marcas como a Interbrand, que em
2022 avaliaram o valor total das maiores 100 marcas do mundo em mais de US$ 3 trilhGes
(INTERBRAND, 2022).

No mercado cotidiano, a competitividade acirrada perante a variedade de bens
oferecidos, que muitas vezes nao possuem diferencas notaveis entre si, € resolvida atraves da
distintividade, originalidade ou apelo da marca aos consumidores. Nesse contexto, expdem
Dias e Batista (2019, p.3):

Se, em datas anteriores a abertura dos mercados, nos anos 1980, 0s servicos
oferecidos ndo encontravam grande concorréncia — ndo havendo, por isso,
interesse em fazer deles um ponto de diferenciacdo entre marcas —, hoje a
realidade ¢ substancialmente diferente. Vivemos o capitalismo das marcas, em
que se multiplicam as escolhas entre multiplos produtos semelhantes. O
mercado passou a oferecer uma espécie de ampliagdo “aparente” das opcdes
de consumo e producdo, sendo que, além disso, quase tudo pode ser
rapidamente copiado e com grande qualidade. Na verdade, muitos desses
produtos ndo sdo capazes de se diferenciarem entre si pelo seu beneficio



tradicional, exigindo um novo modelo de gestdo no nivel da criacdo de valor
para a marca. Inovacdo e a capacidade técnica, embora importantes, ja ndo sdo
suficientes. Reconhece-se, portanto, que a marca ndo pode ser uma mera
etiqueta.

A atividade que se resume na gestdo de uma marca e o valor que ela apresenta é chamado
de brand equity. Nota-se que uma marca vantajosa em brand equity é associada a uma qualidade
percebida agregada a seus produtos ou servigos ofertados, o que possibilita um aumento no
preco de tais bens pela mera conexdo a uma marca valorada positivamente. Em contrapartida,
a receita gerada por esse custo inflacionado pela marca poderia ser utilizada na criagdo de mais

valor a marca (AAKER, 1998, p. 16-17).

Diante disso, é evidenciado o processo retroalimentativo das marcas, ja que o incentivo
para atribuir recursos para o desenvolvimento e manutencgao de uma marca forte esta conectado
a capacidade de seu titular em oferecer um bem de qualidade consistentemente. Quando uma
marca nao demonstra constancia na qualidade do seu portfélio, ndo had uma associagéo positiva
dos consumidores com experiéncias passadas e, consequentemente, ndo ha preferéncia de um
bem associado a uma marca por um sem marca (LANDES E POSNER, 2003, p. 14).

Importa destacar que o valor de uma marca é mensurado através das experiéncias e
conhecimento que os consumidores tém sobre ela, ultimamente influenciando em suas acdes
no momento de adquirirem algum bem atrelado a uma marca. A relacdo do consumidor para
com a marca define se a resposta de determinada iniciativa de marketing para certo produto

serd positiva ou negativa.

Ainda sobre a relevancia da marca para as empresas, ensinam Landes e Posner (2003,
p. 68):

The value of a trademark to the firm that uses it to designate its brand is the
saving in consumers’ search costs made possible by the information that the
trademark conveys or embodies about the quality of the firm’s brand. The
brand’s reputation for quality and thus the trademark’s value depend on the
firm’s expenditures on product quality, service, advertising, and so on. Once
the reputation is created, the firm will obtain greater profits because repeat
purchases and word-of-mouth references will add to sales and because
consumers will be willing to pay a higher price in exchange for a savings in
search costs and an assurance of consistent quality.



A percepgao positiva adquirida por uma marca leva ao seu destaque no mercado, mas a
sua transformac&o e consequente gestdo em de um ativo intangivel forte requer um investimento
de tempo e capital, além da ajuda de profissionais de diversas areas (BUDAC e BALTADOR,
2013, p.2), em um processo duradouro e custoso que recompensa a capacidade dos titulares de
destacarem seu produto ou servico através de inovacao e originalidade. Assim, uma marca que
possui alto valor ndo se da por acaso, mas € fruto de todas as decisdes estratégicas e financeiras

tomadas até entdo para que fosse obtido tal resultado.

As marcas também exercem influéncia sob o ponto de vista publicitario pois, conforme
ja mencionado, sdo o meio pelo qual um produto ganha destaque e é distinto dentre outros
similares. Segundo Maité Moro, o signo que constitui uma marca provém uma “sensagdo de
proximidade por conhecimento da marca” (2003, p. 42). Assim, as marcas apelam para a
familiaridade dos consumidores, habitos de consumo criados pelo conhecimento da qualidade
de algo.

As marcas e a publicidade possuem intima relacdo na medida em que sdo essenciais ou,
ao menos, extremamente relevantes para a prosperidade uma da outra. Esse panorama de
crescimento mutuo também é ressaltado por Moro, que salienta: “se, de um lado, a marca se
desenvolve pela publicidade, de outro, ¢ ela instrumento indispensavel a mesma publicidade”

(2003, p. 43).

Por conta do carater patrimonial que as marcas possuem, € comum que haja tentativa de
aproveitamento parasitario de terceiros que tentam pegar atalhos ao angariar-se do
reconhecimento e da fama conquistada por algumas marcas. Nesse contexto, 0 amparo juridico
as marcas revela-se imprescindivel para que ndo haja violagdo dos direitos marcérios garantidos

as empresas, impedindo ou corrigindo essas ocorréncias.

Exposta a inegavel vantagem econOmica que as marcas bem administradas
proporcionam, ndo é de surpreender que o Brasil tem observado uma crescente no nimero de
depdsitos para marcas. Dados publicados pela Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual
(OMPI) revelam que no ano de 2021 o Brasil recebeu mais de 394 mil novos depdsitos, uma
alta de 32.3% em relacdo ao ano de 2020. Tais estatisticas posicionam o INPI como a 92 agéncia

gue mais acolheu pedidos de registro de marca em todo o mundo (WIPO, 2023).



No Brasil, as normas que regem os direitos da propriedade industrial estdo dispostas na
Lei n®9.279/96, ou Lei da Propriedade Industrial. Nela estdo definidas as regras para o dep6sito
de um pedido de registro de marca para que seu titular obtenha os direitos marcarios proprios
para impedir a sua violacdo. A LPI define a marca registravel a partir de dois requisitos: o sinal
deve ser “suscetivel de representacdo visual” e “destinado a distinguir produto ou servigo de

outro idéntico ou afim, de origem diversa”.

A legislacdo brasileira permite que qualquer sinal seja considerado marca, desde que
possa ser apresentado visualmente e possua distintividade, veracidade e novidade relativa
(BARBOSA, 2003, p. 702). Em outras palavras, a marca deve ter particularidades proprias que
a diferencie das demais, ndo pode ser enganoso em sua esséncia e deve constituir novidade em
relacdo as marcas concedidas pelo INPI, ndo sendo registravel signo que seja reproducdo ou
imitacdo parcial de marca ja existente, especialmente se utilizada para identificar produtos ou

servigos relacionados

Ainda sobre os requisitos para registrabilidade da marca, Fabio Coelho lista como
indispensavel a novidade relativa do sinal na atividade que identifica, a ndo colidéncia com
marca notdria e, por ultimo, o0 ndo impedimento por lei, como no caso em que uma marca se

enquadre em uma das proibigdes dispostas no artigo 124 da LPI (2011, p.113).

N&o obstante, Denis Barbosa também menciona a apropriabilidade, como um dos
requisitos para a protecdo juridica da marca, citando-a como o potencial de um sinal “se tornar
um simbolo exclusivo, ou legalmente univoco, em face do objeto simbolizado” (2003, p. 700).
Em outros termos, diz respeito a capacidade de uma marca de adquirir distintividade a o produto

ou servico que identificar.

A distintividade é inerente a marca registravel a partir do momento em que se reconhece
que o propdsito da marca é o destaque, o reconhecimento de um bem ou servigo dentre muitos
outros que possuem categoria idéntica ou similar. Visto que a marca depende de sua

diferenciagéo torna-se impossivel desvincular tal conceito.

O Brasil utiliza-se do sistema atributivo para administrar o registro de marcas, que
garante que o direito sobre um sinal s6 se da a partir do seu registro. Assim, obtém prioridade

sobre 0 uso exclusivo do sinal o titular que primeiro depositar seu pedido de registro (INPI,



2023). No entanto, caso um titular de boa-fé comprove utilizacdo de marca idéntica ou
semelhante ha pelo menos 6 meses, lhe € conferida a possibilidade de reivindicar o direito de

precedéncia ao registro, conforme disposto no art. 129, §1° da LPI.

O detentor de uma marca que busca sua prote¢do através de respaldo juridico deve fazé-
lo por via do registro de marca pela Autarquia responsavel por tal fungédo no Brasil, o Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (INPI), que recebe o depdsito de todos os pedidos de registro
de marca e decide por sua registrabilidade atraves dos requisitos dispostos pela legislacdo
vigente e pelos principios do direito de marcas, podendo o titular ou partes interessadas
ingressarem em acdes judiciais contra as decisdes do INPI apds esgotarem seus direitos na

instancia administrativa.

A marca passivel de ter seu registro concedido deve se ater aos principios fundamentais
imperativos para o direito de marcas, e deve cuidar para que sua marca nao se enquadre em
nenhum dos obstaculos que ensejam na irregistrabilidade de um sinal, dispostos nos incisos do

artigo 124 da LPI, que sera discutido a frente.

Caso a preexisténcia de marca de terceiro seja responsavel pelo indeferimento de um
pedido de registro, o INPI avalia se ha tal impedimento através da comparagdo entre conjuntos
marcarios — observando os aspectos nominativos, figurativos e ideolégicos da marca pretendida
—assim como também analisa se as marcas seriam passiveis de confusao ou associacao indevida

pelos seus respectivos publicos-alvo.

O primeiro dos principios fundamentais que servem de base para todo o sistema
marcario brasileiro é o da territorialidade, previsto no artigo 129 da LPI, que explicita que o
respaldo juridico conferido pelo estado para com a marca ndo extrapola o territorio nacional.
Da territorialidade extrai-se que ap6s o registro de marca, pouco importa se o limite de atuacéo
do titular pelo pais, ou se uma marca considerada colidente apenas exerce sua atividade em
regido diferente da marca preexistente, o registro ainda assim estara protegido em todo o

contexto nacional.

No entanto, gozando da protecdo denominada de extraterritorialidade e, portanto,
servindo como exce¢do ao principio supramencionado esta a marca disposta no artigo 6 Bis da

Convencédo da Unido de Paris (CUP) e artigo 126 da LPI, chamada de marca notoriamente



conhecida. Ademais, também releva mencionar que a marca notoriamente conhecida também
possui suporte no artigo 16.3 do acordo conhecido como Trade Related Intellectual Property

Rights (TRIPS), do qual o Brasil também é signatario.

Todos os paises integrantes da CUP, também chamados de unionistas, se
comprometeram a assegurar a tutela juridica da marca notoriamente conhecida em seu ramo de
atividade para além do territério em que estdo registradas, de modo que o Brasil pode rejeitar
pedidos de registro de marca com base em registros concedidos em outros paises, desde que a
marca seja avaliada como notoriamente conhecida e que o pais também integre a CUP (INPI,
2023).

Da territorialidade também se extrai que, ap0s o registro de marca, pouco importa o
titular atuar em apenas uma regido especifica do pais, ou nao utilizar sua marca em escala
nacional, o registro ainda assim estara protegido em todo o contexto nacional. Assim, embora
0 principio da territorialidade ndo permita que os direitos exclusivos de uma marca ultrapassem
as fronteiras de seu territério nacional, também garante que o resguardo dos direitos da marca

seja assegurado amplamente no pais em que foi registrada.

Dessa limitacdo dos direitos exclusivos da marca ao respectivo territorio nacional em
que foi registrada, temos que um dos principais objetivos da territorialidade é respeitar a
soberania de cada nacdo, especialmente considerando que os escritorios de propriedade

intelectual por todo 0 mundo possuem diferentes processos para o registro de marca.

Posto que o principio da territorialidade garante que cada pais tenha suas proprias
particularidades, requerimentos e exigéncias para a concessao de marcas, consequentemente
temos que a marca registrada em determinado pais é considerada independente de suas
contrapartes registradas em outros paises, ainda que se pertencentes ao mesmo titular, conforme

explicitado no préprio art 6 Bis da CUP.

A marca notoriamente conhecida obtém tal titulo por conta do seu conhecimento pelo
publico consumidor. Atualmente, é permitido ao INPI o indeferimento de oficio para marcas
que violem a protegdo garantida as marcas notoriamente conhecidas (BARBOSA, 2003, p.769).

Entretanto, salienta-se que inexiste um critério objetivo para a definicdo de uma marca como



notoriamente conhecida, basta que seu titular prove tal grau de distintividade, ou que o
examinador responsavel pela anélise de colidéncias a reconhega de oficio.

Entretanto, ainda que ndo haja requisitos estabelecidos para a classificacdo de uma
marca como sendo notoriamente conhecida, sendo, um entendimento subjetivo dependente da
discricionariedade do agente que estiver examinando tal questdo, Moro (2003, p.103) enfatiza

a existéncia de caracteristicas em comum para todas as marcas notoriamente conhecidas:

As caracteristicas comuns gque apresentam as marcas notoriamente conhecidas
s80 as seguintes: excegdo ao principio da territorialidade (A); elevado grau de
conhecimento pelo publico consumidor (B); protecdo especial as marcas
nacionais e estrangeiras ndo registradas no Brasil (C); e restricdo a produtos
idénticos ou similares (D). Aproveitar-se-4 ainda para se fazer uma
observacdo sobre as marcas de servico (E).

O Principio da Especialidade se refere a protecdo garantida as marcas em relacéo aos
produtos e servicos respectivos ao exercicio de sua atividade (INPI, 2023). O INPI adota o
sistema de classes conhecido como Classificacdo de Nice, que serd devidamente explicado mais
a frente, para facilitar a divisdo de produtos e servicos, assim como para localizar marcas de
terceiros que violem sinal ja registrado. A novidade relativa do signo serd analisada,

primeiramente, com base na classe desejada e na atividade especificada.

Como a verificacdo de colidéncia entre as especificagOes de duas marcas similares seria
um processo laborioso se feito sem qualquer rumo, o sistema da Classificacdo de Nice classifica
todas as marcas em 45 classes, sendo as classes de nimeros 1 a 34 referentes a produtos, ao
passo que as classes de 35 a 45 relativas a servigos. Assim, a classe na qual uma determinada
marca estd inserida determina sobre quais produtos ou servigos esse registro tera direitos

exclusivos relativos ao signo concedido.

No processo de exame de colidéncias sdo levadas em consideracdo marcas inseridas na
mesma classe, porém, a mesma classe pode identificar produtos que ndo possuem relacao, o
que exige um exame particular para cada caso. Por exemplo, a classe 09 identifica, dentre outros
produtos, programas de computador e 6culos, que ndo sdo concorrentes e na maioria das vezes
ndo induziriam nenhum consumidor ao erro, ainda que o elemento nominativo das marcas fosse

idéntico.



Por outro lado, marcas em classes diferentes podem ser consideradas colidentes caso
possuam afinidade, como é o caso das classes 16 e 41, que podem caracterizar livros e servigos
de ensino respectivamente, atividades que estdo intimamente ligadas em seu ramo de servico,

inseridas no mesmo segmento de mercado e que possuem o0 mesmo publico-alvo.

A excecdo ao Principio da Especialidade se d& na forma das marcas de Alto Renome,
descritas no art. 125 da LPI como gozando de protecdo em todos os ramos de atividade, podendo
servir como anterioridade impeditiva para qualquer marca que seja similar ao seu sinal, ainda

que atue em mercado sem qualquer relagdo ao da marca indeferida ou anulada.

A marca de Alto Renome pode ser classificada como aquela que possui tamanha forca
a ponto de ser facilmente reconhecida por grande parte do publico consumidor. Nesse caso, a
Lei concede uma protecdo adicional a essas marcas, que ultrapassa os limites do principio da
especialidade, a fim de impedir que terceiros utilizem desses sinais para se aproveitarem de sua

fama. Nesse sentido, pontua Dannemann (2005, p.226):

A marca notoria, que a Lei nova denomina, com acerto, "de alto renome”,
conforme veremos adiante, sobrevoa todas as categorias de produtos ou
servicos em funcdo de seu magnetismo. Assim , onde quer que esteja, sera,
inexoravelmente, associada a sua origem. A sua protecdo contra associacao
falsa é objetiva, ndo dependendo de consideracBes em torno de possivel
relacdo entre os produtos ou servicos fixada pelas técnicas mercadoldgicas da
época do exame.

Temos que o principal propésito da tutela da marca de Alto Renome é resguarda-la
como um todo, ndo SO nos contextos em que realiza o exercicio de sua atividade, especialmente
por conta do risco da ocorréncia de aproveitamento parasitario através da concorréncia desleal,
cuidando também para que sua reputacdo construida ndo seja maculada por terceiros que nao
podem garantir e entregar a mesma qualidade e consisténcia pela qual a marca de Alto Renome

€ conhecida.

A identificacdo de tal pratica ndo costuma ser 6bvia, pois o autor que deseja se apropriar
da fama de outra marca intenta agir de maneira que confunda ou induza a associacdo indevida
pelos consumidores, mas que ao mesmo tempo evite a atencao do titular da marca original.

Nessa tangente, Denis Barbosa (2022, p. 275) ressalta:



Atos de concorréncia desleal tendem a contar com algum tipo de dissimulacéo.
O contrafator raramente é ostensivo no seu ato de usurpacdo, de associacao,
de violacdo reputacional, de desorganizacdo empresarial alheia, de
apropriacdo de bens imateriais insuscetiveis de concorréncia interdita ou de
qualquer outra forma de abuso do direito de concorrer, ja que tal facilitaria o
controle jurisdicional através de um pleito compensatorio, de cessacdo ou de
natureza inibitéria. Mutatis mutandi, tal seria tdo inusitado quanto um ladrdo
avisar a policia que acabara de subtrair coisa alheia mdvel, ou cantarolar em
voz alta em via publica que aquela bolsa (alheia) acabara de ser capturada
mediante alguma forma de fraude.

Ademais, cuida mencionar também do artigo 124 da LPI, que cuida das hipo6teses em
gue a marca se torna ilicita e, portanto, irregistravel caso ela se enquadre nos incisos de seu
texto, com especial destaque ao inciso XIX, que torna ilicita a marca que constituir reproduz
ou imita marca que ja possua registro concedido perante o INPI, desde que para distinguir
produto ou servigo idéntico ou relacionado e que sejam passiveis de confusdo ou associa¢do

indevida pelo consumidor.

Importa estabelecer a diferenca entre reproducdo e imitacdo para uma melhor
compreensdo dos limites do exame de colidéncia marcéria. Pode-se dizer que a reproducdo se
trata de réplica integral de um determinado elemento da marca, seja ele figurativo ou
nominativo (Denis Barbosa, 2003, p. 718). A reproducdo de marca ja concedida é impedida de

se tornar registro pois apresenta-se passivel de confusdo pelo consumidor.

Ainda sobre a reproducdo marcaria, aponta acertadamente Dannemann (2005, p. 227)

em sua obra:

Importante anotar que, havendo reproducdo (= ocorréncia de um tipo, de uma
matriz), torna-se ilicita, quando ndo autorizada, porque desprovida do mesmo
valor funcional. A marca tem a fung&o de dizer da origem e caracteristicas de
um produto ou servico. E sinal com determinada carga, por assim dizer,
"valorativa" . Quando exprime coisa diversa , torna-se um sinal de transito
com funcdo trocada: o sinal que mandava ir para a esquerda queria dizer, em
realidade, que se deveria trafegar na direita. Torna -se moeda falsa. Ainda que
semiologicamente perfeita a reproducdo, deixa de sé-lo, juridicamente,
quando, a mingua de legitimidade para expor-se no produto ou servico, deixa
de traduzir o contetdo original, lesando o proprietario do sinal matricial e
fraudando o consumidor.

Em contrapartida, a imitacdo nao se trata de copia servil, mas adquire uma forma que se
aproxima da esséncia do sinal de tal maneira que é possivel que haja confusdo haver confuséo.

Nesse quesito, a imitagdo pode se dar em incontaveis tipos diferentes, razdo pela qual a LPI ndo



estabelece uma defini¢do exata para a imitagdo, deixando o auferimento sob critério do tomador
de decisdes (DANNEMANN, 2005, p.227).

Resta esclarecer que a reproducdo ou imitacdo sé € ilicita quando feita em relacdo ao
elemento caracteristico de um sinal. Certas marcas podem conter termos considerados
genéricos ou descritivos da atividade que exerce, que por si s6 ndo seriam considerados
suficientes para lhe conferir distintividade. Tais elementos ndo distintivos sd@o considerados
secundarios ou negligenciaveis, e é permitida a coexisténcia de diversas marcas que 0s possua
em comum (INPI, 2023).

A reproducdo ou imitacdo de elemento secundario ou negligenciavel, portanto, ndo
enseja em indeferimento do pedido de registro de marca, mas somente no elemento
caracterizador da marca, denominado de principal. Assim, marcas podem possuir diversos
elementos em comum e ainda assim ndo serdo consideradas colidentes, desde que seus

elementos distintivos ndo possam ser confundidos com os de marca alheia.

Ao ter o seu registro concedido, o titular obtém direitos marcarios apenas sobre 0s sinais
caracterizadores de sua marca, e ndo dos secundarios. Numa situacdo hipotética em que um
titular tenha seu registro concedido para marca denominada de “RIACHO SOFTWARES”, para
identificar programas de computador e softwares na classe 09, o proprietario da marca nao
detém direitos exclusivos sobre o termo “softwares”, mas tdo somente a palavra “riacho”,
considerando o primeiro ser termo comum e descritivo para a classe pretendida e, portanto, sua

concessao contrariaria o requerimento de novidade relativa e distintividade da marca.

1.1 - AClassificacdo Internacional de Nice

O Acordo de Nice Relativo a Classificacdo Internacional dos Produtos e Servigos aos
Quais Se Aplicam as Marcas de Fabrica ou de Comércio, estabelecido em 1957 na Conferéncia
Diplomatica de Nice, é empregado até hoje pelos paises que adotam o sistema atributivo de
registro de marcas, e € inclusive utilizado nas designacdes via Protocolo de Madri, perante a
OMPI.

Seu principal objetivo é a harmonizacdo da classificagdo de produtos e servigos por
todos os paises pertencentes ao Acordo, para que assim o titular de uma determinada marca

consiga registra-la em diversas jurisdicbes sem maiores dificuldades. Via de regra, ao definir



uma ou mais classes para sua marca, o titular escolhe também os produtos e servigos sobre 0s

quais sua marca tera direitos exclusivos.

Além disso, o Acordo de Nice também estabelece um comité de experts constituido por
representantes de todos os paises signatarios do acordo. Ao referido comité é incumbido
deliberar sobre eventuais mudancas e atualizacdes na lista da classificacdo (George Irimescu,
2021, p. 793). Diante dos inumeros avangos tecnoldgicos hodiernos e das mudangas de
paradigma da sociedade, revelam-se necessarias revisdes e adi¢oes a Classificacdo de Nice para
que o sistema néo se torne ultrapassado e deixe de cumprir seu principal papel de harmonizagéo

do sistema atributivo.

Entre diversas mudancas notaveis feitas pelo Comité de Experts de Nice (Nice
Committee of Experts), destaca-se a criagdo das classes de servigo 43 a 45, a partir da revisao
da classe 42, no ano 2000 (George Irimescu, 2021, p. 739). Dessa forma, estabelecemos que 0s
produtos e servicos estabelecidos pela classificagdo em suas respectivas classes podem ser

realocados para uma classe inteiramente nova, caso seja necessario.

Conforme ja mencionado, as classes internacionais possuem a funcdo de designar o
escopo dos produtos e servigos a serem englobados por uma marca, assim facilitando o processo
de avaliacdo de disponibilidade de marcas. Assim, embora cada classe represente uma miriade
de produtos e servicos diferentes, elas foram criadas com o intuito de que houvesse uma minima

afinidade entre seus bens listados para que justificasse sua inclusdo na mesma classe.

No entanto, o escopo de algumas classes é bem mais amplo e variado do que de outras,
causando uma redundancia na analise marcaria. Ao considerarmos a classe 25, que identifica
artigos de vestuario num geral, podemos concluir que duas marcas similares incluidas nessa
mesma classe dificilmente podem coexistir, posto que provavelmente atuam no mesmo

segmento de mercado e, portanto, apresentariam um risco de confuséo ao consumidor.

N&o obstante, tendo agora a classe internacional 9 como exemplo, em sua lista estéo
presentes uma variedade de produtos que ndo possuem similaridade ou sequer afinidade no
mercado, como programas de software e roupas de protecdo, gerando assim uma redundancia
na listagem de seus produtos. Essa diferencga de padrdes no escopo de protecao entre diferentes

classes gera uma incerteza sobre o propoésito da classificacdo internacional em si, ja que a



inclusdo de produtos e servigos ndo relacionados em certas classes exige do examinador e do

depositante da marca uma atengdo extra durante a pesquisa de marcas preexistentes.

De todo modo, a classificagdo internacional de Nice continua sendo o sistema mais
coeso e viavel para a padronizacdo dos processos de registro de marca. Ainda que cada pais
possua particularidades no que pese 0s requisitos para a concessdo de marca, ndo ha duvidas
que a classificagdo internacional vigente é peca integral para o funcionamento atual na expanséo

internacional de inUmeras marcas.

Demonstradas as maneiras como ocorre a violagdo marcéria nas condi¢cGes imaginadas
na época em que a Lei foi constituida, e explicado o funcionamento e finalidade da classificacéo
de Nice, custa agora tracar um panorama de como as transformacdes tecnoldgicas da atualidade
resultaram em diversos problemas para a identificacdo dos limites do direito de marcas e em
contratempos para a classificacdo das marcas através do sistema de Nice.

2 — Uso dos ativos digitais na contemporaneidade

A chegada da internet ocasionou em mudancas estruturais em todos os aspectos da
sociedade, trazendo maior sincronizagdo em areas como 0 comércio e a comunicagdo. Em sua
infancia, era que agora denominamos de Web 1.0, a internet consistia em paginas de textos e
imagens estaticas que estavam disponiveis a todos os usuarios da World Wide Web a distancia
de algumas teclas, mas ainda carecia da interatividade dindmica que viria com o advento das

proximas fases.

A transicdo para a Web 2.0, por outro lado, € marcada por uma maior possibilidade de
interacdo através da disposicdo de novas ferramentas digitais, que vieram na forma de redes
sociais, podcasts, videos, e em geral o compartilhamento de conteldo por outros USuarios,
criando uma vivéncia mais interconectada por todo o mundo. A mudanca de paradigma
ocasionada pela Web 2.0 pode ser resumida como a transformacéo da rede para um veiculo de
interacdo e participacao entre usuarios, com funcgdes que incentivam a cria¢do de comunidades

e vocabularios internos.



Atualmente, estamos em um periodo de transi¢do direcionado a Web 3.0, que uma
alteracdo nédo apenas na forma como as pessoas a utilizam, mas também em como o mercado
consegue trazer novas formas de capitalizacdo. Ela é caracterizada por se basear em uma série
de conceitos e, por isso, ndo é possivel sumariza-la da mesma maneira que as outras fases
precursoras. Por um lado, podemos dizer que um dos aspectos desse novo periodo sdo as
tecnologias descentralizadas, como a blockchain (MURRAY; KIM; COMBS, 2022).

Ademais, a popularizacdo do conceito de metaverso e a utilizacdo das marcas a partir
de ativos digitais em contrapartida ao seu emprego no mundo fisico cria diversas areas cinzentas
no direito marcario que serdo discutidas a frente, em especial acerca da classificacdo dos
diversos tipos de ativos digitais segundo as recentes instrucbes da OMPI e suas possiveis

consequéncias no mundo juridico.

O progresso tecnoldgico e o compartilhamento de informacgdes proporcionados pela
internet também foram responsaveis pelo surgimento de novos problemas legais e,
especificamente para fins do presente trabalho, novas formas de violacdo marcéaria que nao
eram consideradas previamente. Conforme novos mercados que ainda estdo em sua infancia
vao surgindo e empresas demoram para ingressar nesses novos ambientes, terceiros dotados de
ma-fé enxergam esses vacuos como possibilidade para aproveitamento parasitario,

principalmente pela falta de regulacdo atual nesses espacos que serdo discutidos mais a frente.

Inicialmente, cabe evidenciar que disputas envolvendo direitos de marca no mundo
digital ndo sdo uma novidade atrelada a chegada do metaverso. Um exemplo disso é o caso, em
que a BMW ingressou com agédo civil em face da empresa TurboSquid (Case No 2:16-cv-
02500-SDW-LDW, BMW Group v. Turbosquid, Inc., em 3 de maio de 2016), que vendia
modelos digitais tridimensionais de produtos de marcas variadas, dentre eles os carros da
BMW. Os modelos comercializados podiam ser usados pelos consumidores em jogos,

comerciais, filmes e até podiam ser impressos em 3D (McKenna e Osborn, 2017, p. 1426).

Na acdo, a BMW alegou violacdo de direitos marcarios e de trade dress, concorréncia
desleal, violacdo de design de patente e enriquecimento sem causa. Como o modelo dos carros
distribuidos possuia a logo da BMW a venda de tais modelos possivelmente confundiria 0s

consumidores da loja de modelos tridimensionais, acreditando que estes seriam vendidos pela



prépria BMW ou que eles teriam licenca para tal, o que ndo era o caso. Ao todo, a parte autora
apresentou 12 acusagdes contra a ré, detalhando cada um dos seus direitos infringidos.

Mostra-se relevante para o caso notar o fato de que, apesar das inimeras acusacoes da
BMW, nenhum de seus registros mencionados engloba modelos virtuais de seus veiculos.
Assim, ndo se podia ter certeza se a ré havia violado os direitos mencionados pela autora, ou
seja, se a existéncia de um registro de marca para um produto fisico impediria a venda de

modelos tridimensionais digitais do referido bem por terceiros.

Em consequéncia ao processo em andamento, a empresa de modelagem concordou em
silenciosamente retirar os produtos referentes aos carros BMW de sua loja, provavelmente por
entender que a parte autora possuia razdo, visto que os modelos tridimensionais eram idénticos
as patentes registradas da autora e inclusive possuiam a sua logo. No entanto, ela ainda dispde
em seu website diversos outros modelos digitais de produtos de outras marcas.

Embora o caso descrito acima ndo seja tdo controverso em questao de matéria de direito
marcario, considerando que os modelos se tratavam de réplicas da BMW e ainda exibiam a sua
logo e, portanto, pode-se entender que a empresa ré estava vendendo produtos a partir de sinais
idénticos aos registrados pela autora, esse caso serve como demonstrativo de que as empresas
e titulares que desejam resguardar suas marcas no mundo atual sdo forcadas a interagir com a

iminente digitalizacdo de produtos ou servigos existentes do plano fisico para 0 mundo virtual.

Assim, com o0 advento das inovacdes tecnoldgicas representadas pela Web 3.0,
conceitos como 0 metaverso, blockchains e tokens ndo-fungiveis (NFTs) comecaram a ser
mencionados de maneira geral e muitas vezes equivocada. Para se ter uma ideia precisa das
consequéncias que os ativos digitais contemporaneos podem apresentar para o direito de

marcas, temos primeiro que esbocarmos um perfil sobre esses termos para melhor compreensao.

O termo metaverso tem suas origens no livro de 1992 Snow Crash, do autor Neal
Stephenson, onde é descrita uma realidade virtual em que usuérios podem interagir entre si
através de avatares digitais. Desde entdo, inUmeras outras obras de ficcdo cientifica como
Neuromancer (William Gibson, 1984) e Ready Player One (Ernest Cline, 2011) descreveram
cenarios similares em que houvesse uma tecnologia de realidade aumentada que transportasse

pessoas do mundo fisico ao virtual (Schlemmer e Backes, 2008, p. 521).



Para fins explicativos, podemos considerar o conceito de avatar como a representacéo
virtual de uma pessoa fisica no mundo digital, sendo discricionario ao titular do avatar decidir
sobre as feicdes e escolhas tomadas por essa identidade virtual. O avatar seria 0 meio pelo qual
as pessoas no plano fisico poderiam interagir com o ambiente virtual e com outros usuérios,

também representados por seus avatares.

O mesmo conceito ja foi utilizado inclusive em jogos como o Second Life, publicado
em 2003 pela empresa Linden Lan, e permitia aos seus usuarios a criacdo de uma vida digital
online através de sua plataforma, permitindo que usuarios pudessem personalizar seu avatar,

ter uma casa, trabalhar em empregos virtuais e até interagir com outros jogadores.

Além disso, cabe também diferir os termos realidade virtual e realidade aumentada.
Experiéncias de realidade virtual sdo caracterizadas pela insercdo total do usuario em um
mundo virtual, completamente alheio e independente do plano fisico, através de acessorios
sensoriais que passem informacdo sensorial possibilitando a imersdo de seu usuario, tal qual
nas obras de ficgdo cientifica descritas acima. Os objetos virtuais existem somente no contexto

do mundo digital criado especificamente para tal proposito.

Por outro lado, podemos caracterizar a realidade aumentada como a insercdo de objetos
virtuais em ambientes do plano fisico, tornados visiveis e acessiveis através de acessorios
préprios para a realidade aumentada. Notadamente, os bens virtuais séo realizados no plano
fisico, como € no caso do jogo Pokémon GO, publicado em 2016 pela Niantic, Inc., que utiliza
do sistema GPS e da camera de smartphones para mostrar, através dos celulares de seus

jogadores, criaturas virtuais como se existindo no mundo material.

O metaverso, logo, pode ser sumarizado como a juncdo dos planos fisicos e digitais
sendo realizada através de uma rede de espacos e mundos virtuais interoperaveis. Ele ndo existe
a partir de um espacgo compartilhado, mas sim a partir de vérias plataformas de realidade virtual
que possuem diferentes funcionalidades e propdsitos, ainda que todas cumpram os requisitos

minimos para serem definidas como parte do metaverso (INTA, 2023, p.14).

Ainda que nos ultimos 2 anos observou-se um aumento significativo na criagdo de

espacos virtuais idealizados com o plano de se criar um metaverso, fato é que a indudstria de



jogos online j& possuia investimentos e publico base para esses mundos digitais interativos,

junto de instrumentos desenvolvidos para a monetizacao de ativos digitais nesses universos.

Embora as expectativas altas para a adogdo do publico geral para 0 metaverso tenham
sido falhas, tendo a Meta perdido mais de US$ 700 bilhdes em a¢des e caido das 20 maiores
empresas do mundo em 2022, fato é que a industria de games ja efetivava a concepcéo atual
que temos do metaverso muito antes do forte investimento que o mercado de realidade virtual
sofreu no inicio de 2021, com jogos como o ja mencionado Fortnite e Roblox gerando
respectivamente US$ 5.8 e US$ 1.9 bilhdes de dolares de lucro apenas com a venda de produtos

digitais como cosméticos voltados exclusivamente ao uso em seus mundos virtuais interativos.

Outro aspecto integral para a compreensdo da Web 3.0 é a tecnologia blockchain, uma
rede descentralizada que, em suma, possibilita a seguranca de dados sem a necessidade de
intermédio de um agente moderador. Informagdes sdo inseridas em “blocos” imutaveis e
mantidos sem a necessidade de regulacdo de um agente, possibilitando transa¢fes com o
envolvimento de apenas duas partes iguais (peer-to-peer, ou P2P) o que representa um marco
em questdes de autenticacdo e transparéncia no registro de dados. Conforme explica Cesario,
Pégo e Costa (2021, p. 22):

“Diferente de bancos de dados regulares, nos quais toda a informagao sobre
determinada coisa é mantida centralizada em determinado local, nesta
tecnologia hd uma verdadeira rede descentralizada de informacdes, a qual
permite a disposicdo aleatoria de informagGes de toda sorte, em diversos
dispositivos.”

A blockchain opera sobre uma tecnologia de registro distribuido descentralizada
(Distributed Ledger Technology, ou DLT). Em outras palavras, a rede ndo é sustentada por uma
entidade central, mas sim pela unido de diversas redes de computadores dos proprios usuarios
da tecnologia. Filippi e Wright (2021, p.45) explanam essa caracteristica da rede blockchain

sucintamente:

Blockchains operate under a different hierarchical structure. They are
supported by a network of computers, linked together via an overarching
software protocol. At a generalized level, no single party controls a
blockchain, and blockchains do not rely on one centralized party for their
maintenance or operation. These shared databases operate globally and extend
across national borders. Because they do not come with any centralized



authority or gatekeeper, anyone with an Internet connection can retrieve
information stored on a blockchain simply by downloading freely available
open source software.

Em 2008 foi criado o criptoativo mais proeminente da rede até hoje, a Bitcoin, sob o
pseuddonimo de Satoshi Nakamoto. A natureza autorregulatoria da moeda permite que
transacdes sejam feitas entre pessoas de qualquer parte do mundo a partir de um cddigo
particular. Assim que a transagdo ocorre, a propria rede da Bitcoin valida a transagdo e
automaticamente atualiza os valores das respectivas carteiras dos envolvidos na transacao
(FILIPPI; WRIGHT, 2021, p.21).

Os criptoativos podem ser descritos como os ativos digitais baseados na tecnologia da
blockchain, sendo que criptomoedas, como a Bitcoin, sdo criptoativos que possuem natureza
monetaria e, consequentemente, certas caracteristicas inerentes a referida natureza, como

representar uma unidade de conta, reserva de valor e/ou meio de troca (UHDRE, 2021, p.64)

Atualmente, existem diversas corretoras de criptomoedas como, como a Binance e a
Kraken, que agem como mediadoras para que usuarios iniciantes possam adquirir esses ativos
digitais monetarios através da conversao em ddlares americanos. A titulo exemplificativo, o
valor mais alto em dodlares (All-Time High, ou ATH) alcancado pela Bitcoin foi de
aproximadamente US$ 69 mil, em novembro de 2021, e no momento da realizacdo desse

trabalho a referida criptomoeda vale por volta de US$ 30 mil.

A partir da blockchain, também é possivel executar contratos automaticos e seguros,
conhecidos como smart contracts, que sdo programas que realizam a¢des a partir da verificagdo
de certas condi¢Bes previamente estabelecidas e necessarias para sua ativagdo (FAJARDO,
p.12). Assim, um smart contract pode ser usado em transagdes entre partes, e apenas cumpriria
a transacdo caso todas as clausulas acordadas por ambos os usuarios fossem cumpridas, agindo

de maneira autbnoma.

Ainda sobre os smart contracts, explica brilhantemente Dayane Uhdre (2021, p.50):

Logo, os chamados “contratos inteligentes” nada mais seriam do que codigos,
programas computacionais, autoexecutaveis, que, por serem “processados”
em uma infraestrutura descentralizada (blockchain), trazem maior resiliéncia
a mudancgas. Assim, esses “contratos inteligentes” podem ser usados para



codificar e automatizar processos de negdcios que podem entdo ser
compartilhados e executados entre varias partes, oferecendo maior confianca
e confiabilidade no processo, o que redunda, muitas vezes, em ganhos
significativos de eficicia e eficiéncia. Da mesma forma, podem-se usar
“contratos inteligentes” para se codificar de forma rigida acordos que
envolvam transferéncia ou entrega de valores e outros tipos de ativos (como
acordos de custddia ou pagamento mediante entrega de bens), ou até acordos
mais complexos — dentro do limite de possibilidade que a logica e a
linguagem de programacao permitem —, tornando-0s mais transparentes, e de
dificil (ou impossivel) desisténcia para qualquer das partes.

Os smart contracts sdo baseados na plataforma Ethereum, o criptoativo que iniciou a
segunda era das tecnologias blockchain ao apresentar a funcéo de plataforma de base para a
criacdo de aplicativos descentralizados e outros criptoativos, além de também possuir como
atribuicdo secundaria a possibilidade de ser utilizada como meio de transac¢des, assim como a

Bitcoin.

Além disso, os smart contracts, podem administrar transacfes de tokens digitais nao-
fungiveis, os chamados NFTs, que por possuirem tais caracteristicas servem como certificados
para a posse de variados tipos de ativos digitais como ingressos, obras de arte, itens
colecionaveis, dentre outros (FAJARDO, p.12).

Para melhor esclarecimento, token é conceito que define a representacao digital de um
ativo, seja ele fisico ou pertencente a0 mundo virtual. Da utilizacdo de tokens para
representarem ativos fisicos nasce o termo “tokeniza¢do de ativos”, caso cunhado por Dayane
Uhdre (2021, p.64) como “verdadeiros avatares” dos bens materiais ou direitos que simbolizam.
Dessa forma, qualquer item reconhecido como ativo pode ser “tokenizado”, adquirindo uma

forma digital que a corresponde no mundo virtual.

Ademais, conforme a prépria funcionalidade da tecnologia blockchain em si e a
literalidade do nome “token nao-fungivel”, os NFTs sdo Uinicos e ndo podem ser copiados ou
reproduzidos de maneira fidedigna, garantindo uma maior seguranca ao titular sobre o ativo,
pois possuem todas as informagdes referentes ao seu registro gravadas na rede blockchain,

sendo impossivel a adulteracdo de tais dados.

Como a tecnologia supramencionada € recente e, portanto, nao possui a regulamentacao
juridica devida, frequente é a ocorréncia da venda de NFTs de marcas sem a autorizacao de

suas titulares a partir de fraudes e da indugdo de consumidores ao equivoco de achar que estéo



comprando um produto oficial. A clara falta de mecanismos de aplicagéo da lei nos espacos de
venda de NFTs como o OpenSea — um dos principais mercados para os referidos tokens —

contribui para venda desenfreada de ativos digitais por terceiros nao licenciados.

O caso Hermeés v. Rothschild, Unico julgamento acerca de direitos marcérios sobre
NFTs, levou essa discussdo ao plano concreto. No acontecimento em questéo, a empresa de
luxo Hermes ajuizou acdo contra o artista Mason Rothschild, que vendia NFTs das famosas
bolsas Birkin da Hermés sob o nome “MetaBirkins™ e utilizou da fama e conhecimento da
empresa para aumentar o preco de sua arte digital. Ao fim, foi decidido que as NFTs do artista
eram propositalmente enganosas, que entdo foi condenado a indenizar a empresa de artigos de
luxo em US$ 133 mil.

Vale destacar que alguns mercados digitais de plataformas no metaverso utilizam a
tecnologia blockchain para realizar a venda de ativos digitais, principalmente na forma de
NFTs. Isso ocorre principalmente em plataformas do metaverso descentralizadas, ou seja, que
ndo é prépria de nenhuma entidade ou titular (MACEDO, MIRO e HART, 2022).

Por exemplo, plataformas descentralizadas do metaverso - como Decentraland, The
Sandbox e Axie infinity - operam com base na blockchain Ethereum. Além disso, elas também
integram suas préprias criptomoedas, que foram criadas especificamente para seus respectivos
metaversos, para operar transacdes que ocorrerem dentro dessas plataformas. Essas operacoes
comumente envolvem a venda de NFTSs, seja em forma de coleciondveis apenas utilizaveis no
mundo digital em que foram compradas ou arte digital que pode ser carregada para outras

realidades virtuais.

Ainda sobre a aplicabilidade da tecnologia blockchain no metaverso, os smart contracts
possibilitam a realizacdo de transagdes seguras, pois executam as condi¢des do acordo
automaticamente assim que atendidas as condicBes para iniciar a operacdo. E dispensada a
necessidade de terceiros para confirmarem a autenticidade de processos em um potencial venda,
e as partes ndo teriam que ajuizar a¢fes para assegurar o cumprimento de eventuais clausulas

do contrato, ja que 0 smart contract cumpre essa acao de maneira autbnoma.

Com o crescimento do mercado de NFTs, também se observou o surgimento de

empresas que operam especificamente a partir da venda desses ativos. O potencial para esse



mercado é significativo, ainda mais se considerando a recente criacdo de diversas marcas de
moda digital como Auroboros, The Fabricant e Tribute Band, assim como a apari¢cdo de
marketplaces especificos para a compra de modelos de digital fashion, como DRESSX e

Replicant.

Acompanhando essas novas tecnologias, algumas marcas internacionais da industria da
moda, como Balenciaga. Lacoste ¢ Victoria’s Secret, J& comegaram a trazer seus negocios para
0 meio digital através de pedidos de registro nos escritorios internacionais. A Nike, por
exemplo, depositou perante o United States Patent and Trademarks Office (USPTO) pedidos
de registro de nimero 6837957 e 6621478, respectivamente nas classes 9 e 35, para a marca

“RTFKT?”, para identificar artigos de vestuario digitais e 0 seu comércio.

Além do setor fashion, a LG Electronics depositou em 2023 o pedido n°
PCT/KR2021/015927, para a patente de um aparelho televisivo que permite que seus usuarios
possam realizar a compra, venda e troca de NFTs com outros usuarios. Ndo obstante, a
renomada empresa alema Faber-Castell também depositou pedidos de registro de marca n°
97929230, nas classes 09, 35 e 41, assinalando ativos digitais baseados em criptoativos, a venda

de tais bens e o provimento de ambientes virtuais para interagdo de usuarios.

J& no setor alimenticio, 0 McDonald’s ingressou com os pedidos de registro nos.
97253256, 97253276, 97253308, e 97253287 diante 0 USPTO, nas classes 09, 35, 41 e 43, para
marca que sinaliza um restaurante no mundo virtual que integra seus servicos com o mundo
fisico, permitindo que um consumidor realizando um pedido de entrega no metaverso possa

receber comida de verdade em sua casa.

Tais tendéncias sinalizam que, com a chegada da criacdo de ativos digitais sobre bens
ou servigos fisicos, € aberto um mercado virtual adjacente aos modelos de venda de produtos
jaestabelecido. As possibilidades de tokenizacéo de ativos é quase infinita, sinalizando também

uma expansao mercadologica sem precedentes.

Entretanto, diante da possibilidade de existéncia de variantes digitais de um produto
fisico, comegaram a surgir questionamentos acerca do registro de marcas que representam
certos ativos digitais, especificamente a respeito da classe em que elas devem ser depositadas

para obterem tutela juridica no mundo digital. Artigos de vestuario, que pertencem a classe 25



de Nice, ainda poderiam depositar suas variantes digitais na mesma classe? Ou ainda, seria
preciso um novo registro em classe diferente caso eu deseje lancar uma verséo digital de um

produto fisico cuja marca ja foi concedida?

3 — A classificacédo dos ativos digitais perante o sistema de Nice

Em um White Paper lancado pela International Trademark Association (INTA), foi
decididamente esclarecido que os tribunais podem exercer tutela sobre os direitos de uma marca
na hipdtese em que um terceiro dotado de méa-fé infrinja pelo meio virtual marcas que sé sejam
registradas no plano fisico (INTA, 2023, p. 18).

Os limites legais ainda sdo turvos em hipoteses mais complexas, a saber, um possivel
incidente onde uma marca de vestuario digital, devidamente registrada, possua
coincidentemente 0 mesmo nome de outra marca de vestuario, existente no mundo real. A
situacdo se acentuaria caso as marcas nao fossem registradas pelo mesmo escritério nacional,
pois os limites da territorialidade de artigos digitais existentes no metaverso sequer foi tocado

de maneira que se chegasse & uma previsivel concluséo (INTA, 2023, p.29).

Como o metaverso € configurado por uma série de plataformas online e, portanto, é
inerentemente um conceito de mundo virtual descentralizado, formado pelo conjunto de todas
as partes, ndo ha como saber qual jurisdicdo de diferentes escritérios internacionais agiria sobre
uma determinada marca atuando em determinado mundo virtual, na hipotese em que essa marca

esteja registrada em diversos paises para identificar ativos no metaverso.

Questdes concernentes ao metaverso, ativos digitais e as classes internacionais que 0s
designam foram debatidas na 33* Sessdo do Comité de Experts de Nice, que delibera sobre
topicos recentes a fim de realizar alteragdes necessarias a Classificacdo de Nice para que esta
acompanhe as mudancgas no meio juridico que ocorrem ao longo do tempo. A discusséo central
da referida sessdo foi “Metaverso ¢ NFTs”, e acerca da classificagdo de ativos digitais (WIPO,

2023).



Preliminarmente, cumpre dizer que os pedidos de registro que tém sido aceitos para
identificar produtos e servicos referentes a ativos digitais estdo inseridos nas classes 9, 35, 36,
41 e 42. Como previamente mencionado, as classes que representam produtos na Classificacdo
de Nice cobrem os nimeros 1 a 34, 0 que consequentemente demonstra que existe apenas uma

classe de produtos para abarcar ativos digitais, a classe 9.

Durante a reuniao, foi concluido que os termos “ambientes virtuais” e “NFT” poderiam
ser assimilados na lista alfabética da classificacdo de Nice, e a maioria das delegac6es aprovou
sugestdes envolvendo “vestuario virtual baixavel” e “arquivos de imagem digital para
download autenticados por tokens ndo-fungiveis [NFTs]” na classe 9 (WIPO, 2023). Nao
obstante, a maioria deliberou por néo incluir servigos virtuais para as mesmas classes de suas

contrapartes no mundo fisico:

However, although some delegations preferred to classify virtual services in the same
manner as their real-world equivalent, the majority would not systematically do so
due to concerns that some virtual services did not actually provide the same type of
service or outcome as that in the real world. (WIPO, 2023, p. 4)

Assim, seguindo tal entendimento do Comité junto com a mais recente instrucdo da
Escritorio de Propriedade Intelectual da Uni&o Europeia (EUIPO)?, os produtos condizentes a
ativos digitais em qualquer forma devem ser inseridos na classe 9, independente da sua
finalidade ou segmento de mercado para qual é direcionado. Uma excec¢do a regra seria nos
casos em que um produto fisico possui autenticacdo via um ativo digital em forma de NFT,
como um calcado que possui certificado de autenticacdo via um token. Nessas ocasides, 0

produto poderia ser registrado em outra classe sendo a referente a ativos digitais (WIPO, 2023).

Outro fato retirado da supramencionada instrucdo da EUIPO e que merece ser destacado
é o0 de que, embora ativos digitais sejam proprios a classe 9, o termo por si s6 é muito generico
e carece de precisdo sobre o que ele emprega. Logo, ¢ recomendado que a expressao “ativo
digital” seja acompanhada de explicagdo sobre o que eles representam, a exemplo, “ativos

digitais relativos a artigos de vestuario virtuais” (EUIPO, 2022).

L Veja: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news-newsflash/-/asset_publisher/JL OyNNwVxGDF/content/pt-
virtual-goods-non-fungible-tokens-and-the-metaverse



https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news-newsflash/-/asset_publisher/JLOyNNwVxGDF/content/pt-virtual-goods-non-fungible-tokens-and-the-metaverse
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news-newsflash/-/asset_publisher/JLOyNNwVxGDF/content/pt-virtual-goods-non-fungible-tokens-and-the-metaverse

Disso, podemos extrair que essa diferenciagdo importa para a analise de colidéncias
marcarias. Assim, uma marca assinalando ativos digitais que representam artigos de vestuario
ndo compartilha do mesmo mercado de outra marca que identifique ativos digitais que
representam servicos alimentares. Embora essa diferenciacdo ja exista para marcas que
representem os referidos produtos em estado fisico, a importancia da admissdo de diferenca
entre tipos de ativos digitais é notavel pois revela que a classe 9 estd agrupando produtos com

finalidades néo relacionadas pelo simples fato de se tratar de ativos digitais.

O USPTO também demonstrou seu posicionamento acerca da questdo com atraves de
recentes decisdes de mérito sobre pedidos de marca. A Yuga Labs LLC, empresa responsavel
pelos famosos NFTs “Bored Ape Yacht Club”, teve um deposito de marca na classe 16
indeferido por identificar, “colecionaveis digitais; colecionaveis digitais vendidos como tokens
ndo fungiveis”. Em sua decisdo, o examinador destacou que os produtos reivindicados na classe
pretendida deveriam ser referentes a bens impressos ou de papel, 0 que ndo era o caso,

recomendando que o pedido fosse alterado para a classe 9.

Embora ndo haja nenhuma diretriz explicitamente confirmando que todos os produtos
relativos a qualquer tipo de ativos digitais devem ser depositados na classe 9, a 122 edicdo da
Classificagdo de Nice passou a incluir “arquivos digitais autenticados por tokens ndo fungiveis”
na classe internacional 9, e a mesma opinido acerca de ativos digitais foi reiterada durante a ja

referida sessao do Comité de Experts de Nice.

Segundo a lista de produtos da Classificacdo de Nice, a classe 9 engloba bens
relacionados aos diferentes ramos da tecnologia, exceto por itens especializados que possuem
classificacdo propria. Esses produtos variam entre aparelhos cientificos usados em laboratérios
e instrumentos nauticos, cinematograficos, opticos ou de fotografia. Além disso, tambeém
podemos destacar aparelhos para gravacao de audio, computadores, equipamentos de extin¢ao
de incéndio e, por ultimo, mas ndo menos importante, softwares de computador, que por si s6

implicam todos os ativos digitais.

Fato € que a classe internacional 9 do Acordo de Nice abrange uma variedade de
produtos que estd continuamente se expandindo e, com a velocidade da ocorréncia frequente de
novas rupturas sobre os avangos tecnoldgicos, a tendéncia é que essa aglutinacdo de bens na

classe 9 s6 aumente.



Antes da inclusdo de ativos digitais em sua listagem, a classe 9 ja era a maior de todas
as classes do Acordo de Nice. Somando esse fato ao de que ativos digitais podem cobrir a
representacdo virtual de qualquer outro bem fisico, podemos observar que isso pode gerar um

grande problema futuro no que tange a classificacdo de produtos.

Como o Acordo de Nice foi constituido ainda em 1957, por ébvio a classe 9 néo foi
pensada com a existéncia dos ativos digitais e suas funcionalidades que possuem
hodiernamente. No entanto, ndo é possivel ignorar o problema iminente sobre a extrema

abrangéncia que a classe 9 tera sobre as outras classes de produtos.

Além disso, conforme ja discutido, uma das fungdes essenciais da Classificacdo de Nice
é o fato de que a designacdo de produtos e servigos de um registro permite que o autor defina o
escopo de sua marca €, salvo no caso das marcas de Alto Renome, consequentemente também
delimita os seus proprios direitos sobre determinados produtos e servicos. Como no caso das
marcas de ativos digitais hd uma dissonancia entre os bens fisicos e virtuais, a delimitacdo se

torna turva e, no minimo, cria inseguranca juridica.

Sendo uma das finalidades centrais do sistema internacional de classes adotado a
agregacdo de produtos e servigcos em comum para melhor facilitar o registro de marcas dos
paises unionistas, afunilar uma s6 classe com um grande ndmero de produtos — muitos deles
extremamente relevantes para o comércio na atualidade e, portanto, também obtendo maior
interesse no numero de pedidos de registro — contraria a ideia de organizacdo e uniformidade
proposta pela Classificacdo de Nice. Ao representar ativos digitais como um todo, a classe 9
acaba por representar a contrapartida virtual de todas as outras 33 classes internacionais
referentes a produtos (INTA, 2023).

Outra questdo que advém do uso dessas novas tecnologias € a falta de linhas divisorias
certas entre produtos e servigos fisicos e digitais, servindo de exemplo os restaurantes no
metaverso agregados com delivery no mundo fisico que a empresa Mcdonald’s planeja criar.
Ja que a compra do ativo digital esta diretamente relacionada com a entrega de sua contraparte
no plano fisico, ndo existe uma diretriz clara sobre qual classe seria apropriada para identificar
essa atividade, ou até sobre a exigéncia de depdsito em multiplas classes para produtos ou

servigos que embarquem situacdes atipicas como a descrita.



Para apresentar possiveis solucdes aos problemas relacionados a superlotacdo de
produtos na classe 9, a INTA publicou uma declaracdo perante o Comité de Experts de Nice,
afirmando estar desenvolvendo uma declara¢do com opcGes para reorganizar ou reconfigurar a
classe 9 da Classificacdo de Nice ultrapassar os desafios apresentados. Para tanto, foram
apresentadas 4 opgdes preliminares: A divisdo da classe 9 em subcategorias; A transferéncia de
alguns bens da classe 9 para outras classes existentes; a transferéncia de certos produtos da
classe 9 para novas classes; e a falta de exigéncia de registro para ativos digitais de bens
tangiveis (INTA, 2023).

A alternativa de dividir a classe 9 usaria como base um trabalho ja feito pela OMPI em
conjunto com a EUIPO, que desenvolveram uma divisdo entre produtos e servicos similares
dentro de cada classe da Classificacdo de Nice, na chamada Harmonised Database
disponibilizada no site do escritorio de propriedade intelectual europeu. Essa opcdo também
serviria para manter o escopo de protecdo de produtos inseridos na classe 9 previamente a

implementacao das subcategorias.

Entretanto, tal implementacéo teria de ser minuciosamente estudada acerca de suas
potenciais consequéncias e sobre as medidas que devem ser tomadas de maneira preventiva a
criacdo da divisdo da classe 9. Por exemplo, teriam de ser analisadas as divergéncias existentes
acerca do tratamento dos produtos divididos nos diferentes escritdrios nacionais de propriedade
intelectual. Ademais, ndo é claro se a divisdo da classe 9 seria retroativa para 0s registros
anteriores a tal projeto, considerando que muitas das marcas atualmente registradas na referida

classe iriam abarcar diversas subcategorias simultaneamente.

Sobre a redistribuicdo de certos bens da classe 9 para outras classes internacionais ja
existentes, 2 alternativas se apresentam como as mais logicas: a remocdo e consequente
atribuicdo dos ativos digitais em diferentes classes, permanecendo o restante dos aparatos
tecnoldgicos na classe 9, ou a admissdo da classe 9 como sendo Unica e exclusiva para a
listagem de produtos relacionados a ativos digitais, resultando na resignacdo dos produtos

excedentes.

A remocéo de ativos digitais como um geral da classe 9 permitira que estes fossem

realocados para as classes de suas contrapartes fisicas. Assim, artigos de vestuario digital iriam



para a classe 25, que ja assinala artigos de vestuério, por exemplo (INTA, 2023, p.3). Na mesma
declaracdo da INTA, também é mencionado que tal medida também poderia implicar na juncéo
de duas classes pouco usadas na Classificacdo de Nice, com o deslocamento de alguns produtos

da classe 9 para a classe que restou esvaziada como resultado dessa juncao.

A mencionada opcao parece ser a mais ldgica, especialmente se considerando que
instrumentos tecnoldgicos séo representados pela classe 9 desde sua concepgéo, e uma mudanca
tdo radical seria desnecessaria quando existe a possibilidade menos disruptiva de simplesmente

criar um novo espago para os ativos digitais, que sdo uma inovacgéo ainda infante.

No que tange a criacdo de uma classe adicional para abrigar certos produtos da classe 9,
conforme ja ocorreu com a criacdo das classes 43, 44 e 45 para abrigar antigos servicos da
classe 42, parece ser uma opc¢do viavel no sentido de que seria plenamente possivel e ndo
aparenta trazer problemas relacionados a listagem de produtos em si. No entanto, a declaracéo
do INTA (2023, p.3) menciona que a referida opg¢éo traria mais prejuizo aos titulares de marcas,
pois qualquer aumento no numero de classes resultaria em um subsequente aumento nas taxas

oficiais dos escritérios de propriedade intelectual.

Por Gltimo, a op¢do de ndo se exigir registro para ativos digitais de bens fisicos seria de
longe a mais inovadora, pois implica que toda marca que assinala um tipo de bem fisico esta
concomitantemente cobrindo sua versdao como ativo digital. No entanto, essa opc¢do deveria ser
implementada com muita cautela e somente apds um extensivo estudo sobre suas
consequéncias, considerando que ela acabaria por aumentar significativamente o escopo de
muitas marcas ja registradas, e possivelmente resultaria em uma sobreposicdo entre as

especificacbes de inimeras marcas registradas por todo o mundo.

Diante dessas consequéncias sem precedentes, somado ao fato de que o trabalho que
seria necessario para avaliar as possiveis colidéncias marcarias que surgiriam entre marcas ja
devidamente registradas, a implementacdo pratica da Ultima opcdo é demasiadamente
imprevisivel e potencialmente desastrosa a ponto de que ndo é realisticamente possivel

considera-la.

Embora todas essas questdes ainda estejam sendo discutidas, nenhuma das alternativas

que estdo a disposicdo parecem solucionar sem delongas o problema da superlotacdo de



produtos na classe 9, pois todas implicam algum comprometimento que poderia ter
consequéncias negativas para os titulares de marcas ou para os escritorios de propriedade

intelectual.

De todo modo, especialistas em propriedade intelectual e 0 Comité de Experts de Nice
ja reconhecem o iminente problema na classificacdo dos ativos digitais, e a implementacédo de
alternativas para afastar esses obstaculos estdo ativamente sendo estudadas, mesmo havendo

certa hesitacdo em mudancas radicais relativas a classe 9 no momento.



CONCLUSAO

Conforme explicitado, a Classificacdo de Nice € essencial para que seja mantida a
padronizacéo entre as classes de marcas dos paises que a adotam. No entanto, cada classe deve
possuir uma coeréncia entre seus produtos e servicos para que seja facilitada a identificacdo de

colidéncias ou violagbes marcarias.

Ainda que estejamos presenciando o inicio do desenvolvimento das inovagdes que
representardo a Web3, o potencial mercadoldgico do metaverso e das tecnologias baseadas em
blockchain séo consideradas o futuro e, com isso, uma grande parte dos registros marcarios

atuais estdo sendo depositados para identificar bens e servigos pertencentes a esse mercado.

A inclusdo de todas as marcas assinalando produtos representados em ativos digitais na
classe internacional 9 ameacas a propria funcdo do sistema de classificacdo, considerando a
enorme quantidade de marcas representando ativos digitais sendo registradas atualmente e a
falta de minima afinidade entre muitos desses ativos digitais. Além disso, a classe internacional

9 ja abriga diversos outros produtos que também ndo possuem relacdo alguma.

Assim, foram analisados diversos documentos referentes ao Comité de Experts de Nice
e declaracdes do INTA sobre o tema, para que chegassemos a um melhor entendimento acerca

do problema e analisassemos as soluc@es até entdo propostas.

Dentre as alternativas oferecidas no White Paper do INTA, a concluida como mais
plausivel e menos danosa foi a de realocagdo dos ativos digitais para as classes em que suas
contrapartes fisicas estdo presentes, aliviando o depdsito de marcas em peso que a classe 9

sofria por abrigar tecnologias em alta.
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