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Resumo: O Presente trabalho visa contribuir para os debates que tangem os direitos de protecao
das marcas registradas no ambiente do metaverso. Constata-se que, dadas as constantes
transformacdes do modo de vida da sociedade, intensificadas por meio de avancos tecnologicos,
torna-se cada vez mais importante se debrucar sobre as mudancas a fim de garantir um melhor
convivio social. Dessa forma, busca-se averiguar o cenario de ingresso das marcas na Web 3.0,
principalmente no que diz respeito as violagbes de direitos de PI, incluindo a questdo de
producdo de NFTs baseados em um produto por um terceiro sem autorizacdo do titular da
marca. Descortina-se, portanto, que embora grande parte das legislacGes ja existentes consigam
resolver a maioria dos litigios ja colocados, ndo se pode descartar a necessidade futura de
criacdo de dispositivos especificos que consigam compreender as particularidades do
metaverso. Traz-se, destarte, 0 emblematico caso da marca Hermes v. Rothschild, em que o
artista criou uma colecdo de 100 NFTs denominados MetaBirkins e os comercializou sem a
autorizacdo da marca de grife, criando um importante precedente capaz de estabelecer
parametros futuros para a protecdo dos direitos de protecdo das marcas registradas dentro da
Web 3.0.

Palavras-Chave: Metaverso, Propriedade Intelectual, Tokens ndo-fungiveis, Web 3.0 e Tratados

Internacionais.



Abstract: The present work aims to illuminate and contribute to the debates concerning the
trademark protection rights in the metaverse environment. It is analyzed that, given the constant
changes in society's way of life, intensified through technological advances, it becomes
increasingly important to discuss the changes in order to guarantee a better social interaction.
In this way, we seek to investigate the scenario of the entry of brands in Web 3.0, mainly with
regard to violations of IP rights, including the issue of NFTs being made based on a product by
someone without authorization from the brand owner. It appears, therefore, that although a large
part of existing legislation manages to resolve most of the disputes already raised, one cannot
rule out the future need to create specific devices that can understand the particularities of the
metaverse. Thus, the emblematic case Hermes v. Rothschild, in which the artist created a
collection of 100 NFTs called MetaBirkins and sold them without the authorization of the brand
owner, creating an important precedent capable of establishing future parameters for the

trademark protection rights within Web 3.0.

Keywords: Metaverse, Intellectual Property, Non-Fungible Tokens, Web 3.0 and International

Treaties.
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Introdugéo

Cabe destacar, precipuamente, que o presente trabalho possui como objetivo o
levantamento de reflexfes tangentes a tematica do relacionamento entre as marcas e 0
metaverso, tracando o cenario atual das questdes que permeiam os direitos marcarios neste
cenario, com enforque nos NFTSs e suas particularidades. Para isso, seré realizada a analise da
legislacdo, da doutrina e um estudo de caso, em que se busca identificar o modo como o direito
lida e é interpretado para se adequar e resolver os litigios préprios de um mundo virtual em
terceira dimensdo que ainda estd em sua fase de construgdo. Para tanto, sera dedicado um espaco
para a analise de dispositivos legais, doutrinas, palestras e em especial ao caso da marca Hermes

contra Mason Rothschild, a fim de elucidar as questdes que permeiam o assunto.

Com o avango da tecnologia e as constantes mudancas no comportamento social, 0 mundo
presencia uma era de fluidez, marcado pela liquidez das relagdes e do préprio modo de se viver,
uma verdadeira modernidade liquida sob a ética de Bauman?, em que se deve estar a todo
momento se adaptando as novidades. No mundo empresarial, a necessidade de inovacao
constante torna-se quase imperiosa, € as marcas que nao acompanham a demanda tornam-se
obsoletas em uma velocidade cada vez mais rapida. Com a internet ndo foi diferente, sendo

possivel dividir sua histéria em trés momentos principais:

A Web 1.0, que foi seu momento de criacdo, com o surgimento dos primeiros sites e 0
inicio da corrida das empresas pelo topo da popularidade. Nesta fase inicial, empresas como a
Microsoft e Google buscaram conquistar seu espaco a medida que mais pessoas passaram a
utilizar a internet. Este momento inicial também recebeu 0 nome de Web estéatica, uma vez que
apos o site ser criado, as pessoas poderiam visualiza-lo, mas ndo interagir mais do que deixar
um comentario (GONZALES, Daniel. 2021. p.23?)

Ja na chamada Web 2.0, ou Web interativa, essas empresas ja estdo consolidadas e
exercem praticamente um monopdlio na prestacdo de servicos e venda de produtos nos seus

setores. Essa dita segunda fase da internet é marcada principalmente pelo second life, com redes

1 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Liquida. 1° ed. Rio de janeiro: Zahar, 2001
2 GONZALES, Daniel. “Metaverse Investing How NFTs, Web 3.0, Virtual Land, and Virtual Reality Are
Going to Change the World as We Know It”. 2021. p. 23.
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sociais que permitem a interacdo virtual entre pessoas e jogos como o The Sims. Em outras
palavras, 0s usuérios deixaram, em parte, de ser apenas consumidores passivos dos websites e

passaram a ser criadores de contetdo, em plataformas como o Youtube e o Instagram.

E dito, no entanto, que o mundo vive atualmente uma fase de transicio da segunda para
a terceira fase da internet, denominada de Web 3.0, pautada pela descentralizacdo em um
mundo virtual na terceira dimensao, trazendo como plataformas principais até o presente

momento a Decentraland, Sand Box, Axie Infinity e dentre outras.

Nesta terceira geracdo da Web, o objetivo é uma experiéncia personalizada com base
em seus interesses e necessidades. A Alexa da Amazon, que coleta informagdes da
web e as adapta as nossas necessidades, é um excelente exemplo de tecnologias da
Web 3.0. Atualmente, estamos fazendo a transicdo da Web 2.0 para a Web 3.0.
Podemos esperar que a Web 3.0 tenha um impacto tdo significativo quanto a Web 2.0.
A Web 3.0 nos apresentar4d muitas novas tecnologias empolgantes, incluindo o
metaverso. (Traducdo Nossa)®

Nesse contexto, entra 0 chamado metaverso, que teve sua expressdo cunhada no romance
de Neal Stephenson, Snow Crash, no inicio da década de 90, e pode ser entendido como uma
realidade virtual na terceira dimensdo que ainda ndo foi concluida em sua integralidade. De
fato, essa realidade virtual 3D ainda possui sua presenca principal em jogos de videogame,
como a prépria Axie Infinity acima citada, comecando a se expandir para as demais areas da
vida com a Decentraland, mas ainda se estd longe do que o projeto do metaverso almeja ser,

isto €, uma integracdo total entre 0 mundo real e virtual.

Como exemplo, o0 McDonalds, partindo para o ambiente do metaverso como um todo,
para além dos NFTs, em 2022 lancou-se sobre a atual, porém ainda em fase embrionaria,
corrente de entrelacamento entre o mundo real e o virtual. De fato, grande parte da
comercializacdo de servicos e produtos no metaverso sdo meramente digitais e continuarao a
existir apenas no mundo virtual apds sua aquisi¢do. Por outra linha, a proposta trazida pelo

McDonalds é de que a pessoa faca seu pedido no metaverso e receba seu produto em casa, no

3 GONZALES, Daniel. “Metaverse Investing How NFTs, Web 3.0, Virtual Land, and Virtual Reality Are
Going to Change the World as We Know It”. 2021. p. 27.”In this third generation of the web, the goal is to
provide users with a personalized experience based on their interests and needs. Amazon’s Alexa, which collects
information from the web and tailors it to our needs, is a prime example of Web 3.0 technologies. Currently, we're
transitioning from Web 2.0 to Web 3.0. We can expect Web 3.0 to have as significant an impact as Web 2.0 has.
Web 3.0 will introduce us to many exciting new technologies, including the metaverse.”
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mundo real, no intuito de facilitar a vida para que ndo seja preciso a pessoa se desconectar do

mundo virtual para a realizacdo do pedido, que seria feito por meio de um restaurante virtual .*

De fato, trata-se de um assunto atual que h& apenas pouquissimos anos passou a existir,
mais recente ainda ser noticiado nas grandes midias, e vem tomando propor¢des cada vez mais
expressivas. E possivel entender que a sociedade estd prestes a passar por um periodo de
grandes transformacdes em sua relacdo com a internet e o uso de tecnologias, tornando o debate
extremamente atual. Torna-se evidente, dessa forma, a necessidade de criacdo de estudos e
trabalhos que se ocupem em desenhar os cenarios conforme 0s mesmos vao sendo criados, bem

como levantar questdes e possibilidades sobre eventuais questdes que certamente irdo surgir.

Vive-se hoje um cendrio de incertezas, ndo se sabe 0 que vai acontecer em um dia, um
més, um ano ou uma década, inclusive no &mbito do direito, por isso a importancia de se trazer
parametros do que ja estd posto hoje e buscar mecanismos de adaptacdo para cenarios futuros.
Dito isso, observa-se que grande parte das legislacdes e tratados internacionais existentes hoje
conseguiriam ser aplicados para uma grande maioria de litigios que possam vir a ocorrer no
Metaverso. Muito se deve aos dispositivos voltados para a regulagdo da propria internet e aos
crimes virtuais, contudo, pelas proprias particularidades do mundo virtual em terceira dimenséo
ndo seria surpresa a necessidade de adaptacdo e criacdo de normas proprias para 0 mesmo,

principalmente as de ambito internacional.

Dito isso, também é possivel trazer a consideracdo de que o metaverso uniria no mesmo
ambiente as realidades fisica, virtual e aumentada, o que apenas se torna plausivel devido aos
avancos tecnoldgicos, atuais e que ainda estdo para ser desenvolvidos. Nesse enquadramento,
imagina-se que serd um lugar de integracdo dos usuarios entre si, como também dos usuarios

com os proprios ativos do metaverso.®

Embora ainda em um estagio incipiente, o0 metaverso ja € conhecido e desperta a

curiosidade de um expressivo numero de pessoas, considerando ainda ser um projeto em

4 BATTILANA, Carla; KILMAR, Sofia; MENZEL, Julia; SCHRYVER, Stephanie de. Metaverso: Aspectos
Juridicos. Organizacdo: Patricia Martins e Victor Cabral Fonseca; Coordenacdo: Fernando Serec. Sdo Paulo:
Almedina. 2022. p. 187 e 188

5> PARK, Kathryn. As marcas e o Metaverso. Revista da OMPI. 2022. Disponivel em: <

https://www.wipo.int/wipo magazine/pt/2022/01/article _0006.html > Acesso em 28 abr. 23
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construcdo. De fato, ao passar a envolver celebridades e CEOs de renomadas empresas, além
do grande capital envolvido em algumas obras, olhos do mundo inteiro passaram a se voltar
para este curioso ambiente que promete uma vida dentro do mundo virtual. Quando Mark
Zuckerberg alterou o nome do Facebook para Meta, ou quando os NFTs do “macaco
entediado”, ou Bored Ape Yatch Club (BAYC), comecaram a ser noticiados na grande midia
pelo seu valor exorbitante e pelo interesses de famosos, foram momentos de imensa
contribuicdo para que os holofotes passassem a se voltar para o assunto, contribuindo assim,

para seu desenvolvimento.

Nesse cenario, cabe tratar dos chamados NFTSs, abreviacdo de Non Fungible Tokens (ou
tokens ndo fungiveis), que encontram sua importancia no tocante a realidade digital que esta
em profundo crescimento por sua exclusividade. Em outras palavras, os NFTs sdo Unicos,
produzidos apenas uma vez, e por isso considerados itens colecionaveis digitais pelos
compradores, podendo ser usados para fins de status ou especulacéo. Nesse sentido, cabe trazer
o fato de que os NFTs possuem diversas formas dentro da realidade virtual, tais como obras de

arte, iates, joias, dentre outros.

Assim, a medida em que as marcas, em geral as mais famosas e influentes, ja comecam a
construir seu caminho para o metaverso, os NFTs se mostram como a forma majoritariamente
adotada para que os produtos fossem ofertados dentro deste ambiente. Com isso, questdes de
direitos de imagem e propriedade intelectual surgem, tendo em vista que essas empresas nao
permitem que terceiros criem NFTs baseados em seus produtos da vida real, devido ao seu
préprio interesse na criacdo dos mesmos. Tal situacdo se torna ainda mais complexa quando se
observa que ndo ha um controle possibilitando que apenas os verdadeiros titulares de
determinado produto criem os respectivos NFTs. Dessa maneira, 0s proprios compradores do
token coleciondvel podem compra-lo pensando estar adquirindo o original, mas na verdade
estdo comprando uma falsificagdo, ou uma violacéo de direito autoral feita por um terceiro sem
relacdo com a marca, e sO vem a descobrir quando a propria marca se manifesta sobre a
falsidade do NFT.

Somado a isso, € notoria a dificuldade que a atualidade enfrenta para proteger a
propriedade intelectual. Realmente, com as mais diversas redes sociais, tais como Instagram,
Tik Tok, Youtube e Facebook, onde ha diversas pessoas produzindo conteudo, inclusive

fazendo disso sua profissdo e ganhando dinheiro, milhares de posts e videos sdo produzidos e
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publicados todos os dias. Com essa monumental quantidade de contetdo, é fato que nem todas
as ocorréncias de plagio conseguirdo ser fiscalizadas ou combatidas devidamente. Sobre isso,
o0 ordenamento juridico brasileiro, por meio do denominado Marco Civil da Internet de 2014

traz:

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressao e impedir a censura, 0
provedor de aplicacdes de internet somente podera ser responsabilizado civilmente
por danos decorrentes de conteldo gerado por terceiros se, apds ordem judicial
especifica, ndo tomar as providéncias para, no ambito e nos limites técnicos do seu
servico e dentro do prazo assinalado, tornar indisponivel o contetido apontado como
infringente, ressalvadas as disposicGes legais em contrario. &

Com isso, ndo é errado dizer que o metaverso ao criar uma realidade eletrénica de imersédo
gera uma a necessidade nova reflex&o sobre os meios de protecao de direitos. De fato, ndo seria
algo inédito pois com a internet e as redes sociais ocorreu algo parecido, em que houve a sua
necessidade de adequacdo para que os danos causados por meio delas fossem controlados.
Como exemplo pode-se citar que o préprio Instagram remove fotos de pedofilia por meio do
algoritmo, uma vez que a andlise individual de cada uma ndo conseguia abranger as mesmas

quantidades que o algoritmo.

Além disso, estabelecendo um paralelo com o inicio da cria¢do da internet, do ponto de
vista atual percebe-se que a demora para sua regulacdo pode ser encarado como um grande
laboratério para o que se esta vivendo hoje com o inicio do metaverso. Assim, mesmo se
tratando de coisas distintas, mas que resguardam suas semelhancas, é possivel aprender com os
erros e acertos daquele contexto para saber 0 momento certo para a regulagdo, bem como seu

grau.

Pensando em uma balanca, pbe-se de um lado o fato de que se for um ambiente
extremamente regulado, pouco espaco sobra para que as pessoas possam desenvolver e
exercitar sua criatividade contribuindo para a formacdo dessa nova realidade. Por outro lado,

no entanto, se ndo houver regulagdo nenhuma, crimes podem ser cometidos, como ja sao vistos

SBRASIL. Lei N° 12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece principios, garantias, direitos e deveres para o uso da
Internet no Brasil. Diério oficial da Unido: 2014. Disponivel em: <
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_at02011-2014/2014/Iei/112965.htm > Acesso em 20 mai. 23;
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em precedentes dos tribunais, além da violagdo de diversos principios e garantias fundamentais,
descortinando a necessidade de se balancear as medidas para garantir o equilibrio.

Em sintonia com o que foi comentado, cabe trazer a teoria de que existam metaversos, no
plural, em vez de apenas um Unico metaverso no singular. Por ser um mundo em construgo,
mudancas ocorrem constantemente sendo possivel pensar na existéncia de mais de um
metaverso, seja devido as diferentes empresas e marketplaces que ja estrearam no mercado,
seja pela multiplicidade de campos e possibilidades que ele pode abarcar, indo desde um desfile

de moda a uma aula de anatomia do curso de medicina, por exemplo.

Nesse sentido, a concepcdo de metaversos também pode versar sobre um atual empaque
a ser resolvido: a questdo da interoperabilidade. De fato, ha atualmente diversas empresas que
atuam na construgdo do metaverso, com cada uma criando seu préprio mundo digital. No
entanto, tais mundos ndo dialogam entre si. Por exemplo, se uma pessoa comprar um chapéu
para seu avatar da Decentraland, este mesmo chapéu nao estara disponivel para ser usado na

plataforma da SandBox, por ndo haver comunicacdo entre elas.

Dessa forma, é possivel entender ser essencial para o sucesso do metaverso e da Web 3.0,
da forma como eles estdo sendo desenhados e propostos, resolver a equagdo da
interoperabilidade. Em outras palavras, é preciso que as diferentes plataformas e marketplaces
se tornem operaveis entre si, como se fizessem parte de um Unico mundo, e estivessem
integradas, a fim de que os usuarios e seus avatares ndo tenham que ficar migrando de um
espaco para outro, sendo eles substancialmente diferentes e sem dialogo entre si. Para isso, no
entanto, sera necessario um movimento ativo das empresas para que sejam pensados caminhos

gue levem a solucédo do problema posto atualmente.

Por fim, é preciso se atentar para o fato de que 0 metaverso ainda é fruto de uma criacao
humana e, assim como o mundo fisico, esta sujeito a ocorréncia de crimes e problemas juridicos,
dos mais diversos campos e tematicas. Como exemplos, pode-se citar o cripto estelionato, o

caso de estupro de um avatar’, coleta de dados, e inimeros outros exemplos, que ja viraram

" CHEBERLE, Elisa de Lima. A les&o a direitos da personalidade no mundo cibernético: metaverso e danos

morais. Ratio Juris. Revista Eletrdnica Da Graduagdo Da Faculdade De Direito Do Sul De Minas. 2022. p. 137.
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casos de denuncias e hoje se encontram nos tribunais, ou ja resolvidos, ou ainda em discusséo.
Dessa maneira, traz-se a tematica para as marcas e a questdo das violagGes de propriedade
intelectual, em especifico quanto aos direitos marcarios, que, embora ja sejam pauta de debates
pelos togados, ainda possuem grande potencial de surgimento de novas problematicas, devendo
os titulares das marcas, portanto, ficar atentos e tentarem se precaver da maneira que for

possivel, a fim de ndo terem seus direitos violados.®

Por fim, cabe dizer que visa-se analisar quais 0s mecanismos e ferramentas passiveis de
serem instrumentalizados pelo direito a fim de se garantir a protecdo dos direitos das marcas.
Assim, cabe a analise dos dispositivos, tanto no &mbito nacional quanto no plano internacional
por meio de tratados multilaterais, da possibilidade de seu uso para garantir a tutela das marcas
no que concerne a propriedade intelectual em um ambiente descentralizado que, teoricamente,

ndo esta submetido as jurisdigdes estatais.

Disponivel em: < http://www.fdsm.edu.br/revistagraduacao/index.php/revistagraduacao/article/view/191 >

Acesso em 20 mai. 23

8 PARK, Kathryn. As marcas e 0 Metaverso. Revista da OMPI. 2022. Disponivel em: <
https://www.wipo.int/wipo_magazine/pt/2022/01/article_0006.html > Acesso em 28 abr. 23
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1. A propriedade intelectual na Web 3.0

E notdria a necessidade de se desenvolver estratégias para a adaptacio e criacdo de
normas que versem sobre propriedade intelectual para o ambiente dos mundos virtuais, a fim
de que atos como a venda e criacdo de projetos artisticos e 0 manuseio na Web 3.0 da imagem
e nome de marcas, principalmente as famosas e de luxo, sejam regulamentados. Tomando como
base a realidade, observa-se que a propriedade intelectual tracou uma longa trajetoria para ser
reconhecida como é atualmente, em que, segundo a OMPI — Organizacdo Mundial de
Propriedade Intelectual —, ou WIPO — World Intellectual Property Organization — em sua sigla

em inglés, seriam os direitos relativos

as obras literarias, artisticas e cientificas; as interpretagdes dos artistas intérpretes e as
execucBes dos artistas executantes, aos fonogramas e as emissdes de radiodifusdo; as
invengdes em todos os dominios da atividade humana; as descobertas cientificas; aos
desenhos e modelos industriais; as marcas industriais, comerciais e de servigo, bem
como as firmas comerciais e denominagBes comerciais; a protecdo contra a
concorréncia desleal; e todos os outros direitos inerentes a atividade intelectual nos
dominios industrial, cientifico, literario e artistico.®

Seguindo essa linha de raciocinio, cabe dizer que os direitos de propriedade intelectual
englobam diversos direitos, como os de patentes, marcas, obras literarias e diversos outros. No
entanto, € possivel trazer duas categorias principais, a da propriedade industrial, seguindo para
o lado marcario, de patentes e desenho industrial e do direito de autor, voltando-se para as
obras literarias, artisticas e cientificas. Partindo para o @mbito do metaverso, observa-se a
violacdo de diversos direitos de propriedade intelectual, sendo a violacdo ao direito marcéario o
alvo a ser analisado pelo presente trabalho, como o caso das bolsas Birkin, por exemplo,

exposto mais a frente.

No contexto marcéario inserido no metaverso, é fundamental abordar a questdo da
territorialidade, por se tratar de um mundo além das fronteiras fisicas, o0 que tende a testar a
dindmica global existente para a protecdo desses direitos. No entanto, mecanismos como o
Sistema de Madri e ferramentas online parecem que terdo sua importancia ratificada no
ambiente do metaverso. Nesse sentido, traz-se a perspectiva da Organizacdo Mundial de

Propriedade Intelectual sobre a questdo da territorialidade:

9 Artigo 2°, VIII. Convencdo que institui a Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual Assinada em
Estocolmo em 14 de Julho de 1967, e modificada em 28 de Setembro de 1979. Disponivel em: <
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf > Acesso em 18 mai. 23



https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf

21

Assim como no caso da maioria das leis relativas a PI, a protecdo das marcas é
territorial. No entanto, foram desenvolvidos sistemas regionais e internacionais para
facilitar a obtencdo da protecdo de uma marca em varios paises. A OMPI oferece um
registro internacional no ambito do Sistema de Madri. Por meio de um Unico depdsito
de pedido, os usuarios podem obter protecdo de marcas em quantos paises do Sistema
de Madri desejarem. Existem também ferramentas on-line que permitem aos usuarios
pesquisar os registros de marcas, ajudando-os assim gerir a renovacao de suas marcas
em diferentes territorios.°

1.1 A relacdo das marcas com os NFTs

A principio, 0 metaverso surge como uma ferramenta passivel de ser utilizada pelas
empresas a alcancar um nimero maior de pessoas, aumentar o nimero de vendas e aprofundar
suas interacdes com o cliente. De fato, uma vez que a realidade virtual proporciona uma
vivéncia extremamente realista no universo 3D, que além de ser pensada para tornar a
experiéncia do usuério a mais realista possivel, as marcas podem utiliza-la para abrir lojas
virtuais, fazer propaganda por meio de produtos virtuais, como NFTSs, conteudos, patrocinar
shows virtuais, criar eventos no mundo digital, dentre diversas outras possibilidades para criar
e manter conexdao com seus atuais e exponenciais clientes. Como um exemplo concreto, é
possivel trazer o show da Pabllo Vittar, no Amstelverso, metaverso criado pela Amstel, apds o
episédio do BBB22, em que as pessoas criaram seus proprios avatares personalizados para

assistirem ao show.

Todavia, 0 metaverso traz consigo certos riscos a serem considerados. Como algo que
ainda esta sendo criado, € necessario ter em mente que os desafios e riscos proprios da Web3
ainda ndo estao todos postos e muito menos suas solugdes perto de serem exauridas. Os proprios
NFTs — non fungible tokens- , por exemplo, sdo uma inovagdo que ainda esta para testar os
limites do direito, apesar de parecerem ter uma seguranca indubitavel por estarem inseridos
dentro da blockchain, seus problemas podem ir além da questdo da criptografia. Em outras
palavras, o NFT é um ativo digital que opera por meio do sistema blockchain, e, por possuir
uma corrente de dados Unica, é definido como sendo exclusivo, ou seja, representa um item sem

outro igual no mundo.

10 Organizagéo Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO). O que é Propriedade Intelectual? Disponivel em:

< https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_450 2020.pdf > Acesso em 22 jun. 23
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Sobre eles, Juliana Serafim e Santiago de Bem versam no livro “O Futuro da Internet:

Metaverso™:

“E a sigla para Non-Fungible Token, ou, em portugués, token nio fungivel. Um token
é um registro de um ativo em formato digital — neste caso, na blockchain, rede
imutdvel que opera com muita criptografia e permite o funcionamento do sistema de
criptomoedas, como o Bitcoin. “Tokenizar nada mais é do que vocé pegar um objeto
que tem algum valor e o transferir para 0 mundo digital em uma blockchain”, explica
Julieti Bambila, diretora juridica do Alter, primeira cripto conta do Brasil.”!

Com, isso, denota-se a fundamental importancia de trazer a conceituacéo de blockchain,
por ser o instrumento que tornou possivel a propria ideia de metaverso nos moldes como ele
estd sendo criado. Nesse sentido, as considera¢des trazidas por Christian Aranha parecem

interessantes de serem analisadas:

“O blockchain é a tecnologia que pode transformar a base de todo um sistema
econdmico e, consequentemente, a forma como organizamos a nossa sociedade.
Conhecido como “protocolo de confianga”, o blockchain é um sistema para transacdes
digitais que permite a transferéncia de valor online sem a necessidade de um
intermediério.

O blockchain nada mais é do que uma combinacédo de trés tecnologias: a internet, a
criptografia, e o protocolo peer-to-peer em um sofisticado sistema de governanga
formado por c6digos e algoritmos, que usa a teoria dos jogos para alinhar os incentivos
da rede em prol da colaboracdo, fazendo com que seja melhor colaborar com a rede
do que tentar burla-la. (...)

Em tradugdo livre, blockchain significa corrente de blocos. Essa tecnologia é uma
inovacdo na forma de registrar e distribuir informacdes, pois permite que a rede entre
em um consenso e registre simultaneamente as informacdes sobre as transa¢Ges de

valor em todos os pontos.” (ARANHA, 2021, P. 101)12

A partir das denominagfes apresentadas, no que tange ao tema é esclarecedor trazer a
presenca dos smart contracts, ou contratos inteligentes, nos NFTs. Embora o comprador
adquira o seu non fungible token, ele ndo podera fazer absolutamente tudo o que quiser com o
ativo que comprou. Isso é devido a um contrato (Smart Contract) que estad embutido em cada
NFT, fazendo inclusive com que ele ndo se torne dono dos direitos de propriedade intelectual,
em regra. Em outras palavras, o colecionador/comprador do ativo digital estaria obtendo um
token exclusivo, mas com seus direitos sobre ele limitados de certa forma, principalmente

guanto a sua utilizacio e exploragdo.

11 BEM, Santiago de; SERAFIM, Juliana. “O Futuro da Internet: Metaverso”. 1° ed. SAo Paulo, SP: Literare
Books International, 2022. P. 29

12 ARANHA, Christian. Bitcoin, Blockchain e muito dinheiro. Uma nova chance para o mundo. 3° ed. Rio de
Janeiro: Valentina. 2021. P. 101

3 BATTILANA, Carla; KILMAR, Sofia; MENZEL, Julia; SCHRYVER, Stephanie de. Metaverso: Aspectos
Juridicos. Organizacgdo: Patricia Martins e Victor Cabral Fonseca; Coordenacdo: Fernando Serec. S&o Paulo:
Almedina. 2022. p. 200
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Com isso, traz-se a importancia de se buscar o devido registro perante o 6rgao marcario.
A fim de se garantir que o metaverso se torne um ambiente propicio a exploracdo de ativos
virtuais, como os NFTs, de maneira organizada e segura, como algumas empresas ja
demonstram interesse, seria importante considerar a realizacdo do registro das marcas,
principalmente as mais famosas, no 6rgdo marcario constando seu produto ou prestacdo de

servigos neste ambito digital.

Nesse cendrio, traz-se a primeira exposicao internacional de NFTs do Brasil, o NFT. Rio,
que ocorreu nos dias 30 de junho a 3 de julho de 2022 no Parque Lage do Rio de Janeiro,

reunindo artistas digitais e pessoas envolvidas no ambiente das criptomoedas, blockchain e

metaverso, que se encontraram, discutiram projetos e parcerias e realizaram palestras.

Fonte: elaborado pelo autor (2022)

Dentre elas, esta a “NFT e marcas construindo presenga na Web3”, Imagem 1 acima, que
ocorreu em 2 de julho (sabado) e contou com os palestrantes Lara Azevedo, Malu Barbosa,
Luis Justo (CEO do Rock in Rio) e Fesq (Felipe Queiroz). Nela a primeira palestrante, Lara

Azevedo, trazendo a questdo das marcas no metaverso, pontuou que

As pessoas que estdo auxiliando as marcas no processo de entrada no metaverso estéo
precisando ressignificar o processo de aprendizado e de estratégia das marcas nesse
meio. Ha uma tendéncia daqueles que trabalham com marcas e marketing, de imaginar
a Web3 como sendo s6 uma derivacao do que ja se faz e na verdade é completamente
diferente, como se estivéssemos indo para outro planeta, com outras pessoas, outro
sistema, outra moeda, outra linguagem, com outras necessidades, enfim, com
absolutamente tudo diferente.!*

14 Lara Azevedo, “NFT e marcas construindo presenca na Web3” (Palestra), NFT.Rio, Parque Lage, Rio de
Janeiro, 02 de julho de 2022.
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Na mesma palestra, é interessante trazer também o ponto de vista de Felipe Queiroz,

conhecido como “Fesq”, como se observa a seguir:

E notavel o approach das marcas, no inicio era como uma corrida, com projetos sem
sentido, mas agora é observavel a progressao delas, um amadurecimento, foi preciso
educa-las para esse novo meio e agora elas precisam educar seus clientes para fazerem
coisas mais complexas, para que o publico-alvo as acompanhem. O maior gargalo
agora é tecnoldgico, os celulares mais acessiveis do mercado precisam conseguir
aguentar a plataforma para concretizar 0 metaverso, as plataformas ndo podem ‘cair’
se tiver muita gente, hoje estamos vivendo um protometaverso.*®

Partindo para a questdo juridica da temética, é possivel observar sua maior concentragdo
no ambito da propriedade intelectual, em que Chance Clifford, consegue expressar as

dimensG@es do cenario atual, conforme visto na seguinte traducao:

Questdes sobre propriedade intelectual também sdo altamente relevantes. Por
exemplo, determinar a identidade dos criadores de um trabalho pode ser mais dificil
quando o trabalho vem de um processo colaborativo descentralizado, composto por
usuérios anénimos na figura de avatares. Tal incerteza pode também modificar o
entendimento dos tribunais sobre seu uso adequado. Enquanto isso, advogados de
marcas registradas estdo focando em questdes como a maneira que a diluicdo das
marcas poderé ocorrer no metaverso se os ativos digitais devem ser qualificados como
"boas" para fins das leis de marcas registradas e quem deve ser responsabilizado
quando a identidade do infrator ndo for clara. Questbes de propriedade intelectual
relacionadas ao setor de moda e bens de luxo j& comegaram a surgir. Em janeiro de
2022, a marca de moda de luxo francesa Hermeés processou o criador do Non-Fungible
Token (NFT), Mason Rothschild, que comercializava uma linha de ativos digitais
chamada "Metabirkins", duplicagdes digitais da bolsa Birkin criada pela Hermés que
é vendida por dezenas de milhares de dolares, ou mais, com pregos ainda mais altos
no mercado de revenda. Hermeés alegou violagdo de marca registrada e uso diluidor
do nome Birkin.16

Por fim, é de fundamental relevancia trazer a palestra “metaverso, NFTs e direitos

autorais”, ocorrida em 08 de junho de 2022, na FGV do Rio de Janeiro, que contou com nomes

15 QUEIROZ, Felipe “Fesq”, “NFT e marcas construindo presenga na Web3” (Palestra), NFT.Rio, Parque Lage,
Rio de Janeiro, 02 de julho de 2022.

16 CHANCE, Clifford. The Metaverso: What are the legal implications. Fevereiro de 2022. “Questions of
intellectual property are also highly relevant. For example, determining the identity of the creators of a given work
in the metaverse may be more difficult when the work results from a decentralized collaborative process performed
by users anonymized behind avatars. Such uncertainty could also change courts' understanding of fair use.
Meanwhile, trademark lawyers are focusing on questions such as how trademark dilution might occur in the
metaverse, whether digital assets should qualify as "goods" for purposes of the trademark laws, and who should
be held liable when the identity of the infringer is unclear. Intellectual property issues relating to the fashion and
luxury goods sector have already begun to arise. In January 2022, French luxury fashion house Hermés sued a
Non-Fungible Token (NFT) creator Mason Rothschild, who marketed a line of digital assets called "Metabirkins,"
digital duplications of the Birkin bag created by Hermes that sell for tens of thousands of dollars or more, with
prices even higher in the resale market. Hermés alleged trademark infringement and dilutive use of the Birkin
name.” Disponivel em: < https://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/briefings/2022/02/the-
metaverse-what-are-the-legal-implications.pdf > P. 4. Acesso em 05 de julho de 2022.
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como Anderson Schreiber, Gustavo Kloh, Cecilia Fortes, Felipe Medon e Simone Lahorge. Esta

ultima, por sua vez, trouxe um discurso que merece ser posto em evidéncia, sendo ele:

Até agora ndo surgiram muitas questdes juridicas, quanto aos NFTs e 0 metaverso,
que fogem da abrangéncia da nossa legislacéo atual, nossos principios constitucionais
sdo principios amplos, que agasalham todas essas situagdes. No que tange as NFTs,
os registros se dao por smart contracts, uma forma segura para saber quem é o dono
da arte, mas ocorre que quem garante que a pessoa que criou 0 NFT ndo copiou uma
obra de alguém no mundo real e colocou 0 metaverso, entdo o que a pessoa esta
comprando uma violagdo de direitos autorais. O fato de alguém pegar um quadro do
Picasso e coloca-lo no metaverso ndo faz com que aquela pessoa seja a dona do quadro
do Picasso, por exemplo.t’

Nesse contexto, é necessario se atentar para o fato de que muitas marcas ingressaram
tardiamente no metaverso, e uma maior quantidade ainda sequer aderiu a ele. Isso se deve por
diversos fatores, como a incerteza de algo novo, a necessidade de aportar recursos no
desenvolvimento do espaco virtual da marca, a disposicdo de seus clientes a se adaptarem a

nova forma de consumo, dentre outros.

Ao mesmo tempo, observa-se que nem todos os usuarios do metaverso esperaram a
gradual entrada das marcas neste ambiente até entdo inédito, com o surgimento da problematica
de que, ao ingressarem, algumas marcas se depararam com o fato de que seus produtos ja
estavam sendo comercializados por terceiros. Em outras palavras, os produtos comercializados
por determinadas marcas no “mundo real” foram utilizados como base para a criagdo de suas
versdes virtuais que sdo vendidas por pessoas ndo relacionadas as marcas, bem como também

ndo possuem autorizacdo para a realizacao de copias dos originais.

Nesse sentido, diversas pessoas estdo sujeitas a compra de produtos, em sua maioria de
luxo, nos ambientes do metaverso pensando que se tratava de algo original pela similaridade

visual e até mesmo do nome.

Esse foi o caso da empresa Hermes, em que suas bolsas de luxo, Birkins, foram vendidas
sob 0 nome MetaBirkins, NFTs coleciondveis por um terceiro sem autorizagdo, Mason
Rothschild, que lucrou milhares de délares com a falsificagdo. E diferente, por exemplo do caso
da Playboy, que ja estd no ambiente do metaverso e vende NFTs de seus coelhos, representantes

da marca, e busca acabar com as falsificagdes dos mesmos.

" LAHORGE, Simone. “Metaverso, NFTs e direitos autorais” (Palestra). FGV, Rio de Janeiro, 08 de junho de
2022.
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E mister destacar a importancia de se registrar a marca em um carater primordial para a
prépria sobrevivéncia da mesma, principalmente em seu inicio, e permitir a construcdo da
carreira de seus criadores. Em regra, marcas e empresas comecam de maneira pequena, com
capital limitado, sujeita a crises periddicas e todos 0s riscos e incertezas de um pequeno
negdcio, por isso torna-se tdo crucial garantir um manto de protecdo minima para sua
permanéncia no mercado. Com o registro, 0s autores e suas criaches passaram a estar sob a
tutela do estado e podem gozar dos direitos previstos no ordenamento, que via de regra vedam
a concorréncia desleal e permitem a venda de copias autorizadas de seu trabalho monetizando,

dessa forma, a marca. Sobre tal assunto, Alejandro Arrabal e Ana Paula Colombo expde:

Em sintese, podem existir marcas idénticas, desde que elas identifiquem produtos ou
servicos em mercados diversos. O principio da especialidade resguarda a novidade da
marca dentro do seu campo de atuagéo e permite a correta orientacdo do consumidor,
impedindo a existéncia, no mesmo segmento comercial, de sinais que causem davida
ou confusdo quanto ao seu objeto.*

Com o avanco da tecnologia e a gradativa migragédo para os ambientes digitais, é possivel
analisar o movimento dos criadores e empresas em direcdo ao mundo digital a fim de se adequar
as novas demandas e ndo se tornar obsoleto perante a sociedade. Como exemplo, grandes e
antigas marcas de roupas, como a Chanel, quando comegaram ndo possuiam um site na internet
para divulgar suas colecdes, uma vez que sequer existia a internet na época, mas hoje pode-se

observar sua mobilizacdo para certificar de sua adequacéo perante a coletividade.

Em contrapartida, constata-se que os custos de producéo e venda de copias, que no mundo
fisico ndo poderiam ser driblados pela real materialidade dos produtos, no ambiente virtual
foram consideravelmente reduzidos. Realmente, conforme estava desenhado o funcionamento
da compra e venda de produtos e servigcos, ndo seria possivel corrigir ou diminuir
exorbitantemente os custos da realizagdo de copias, sua distribuicdo envolvendo transporte, o
aluguel do espaco fisico da loja, a propaganda para que 0s consumidores tomassem
conhecimento daquele produto e diversos outros fatores que encareciam o produto e faziam

com que o dono necessitasse de um relativo capital para comecar seu negocio.

18 ARRABAL, Alejandro Knaesel, COLOMBO, Ana Paula. A Marca e sua Registrabilidade no Direito
Brasileiro. Disponivel em: < https://profnit.org.br/wp-content/uploads/2021/08/PROFNIT-Serie-Conceitos-e-
Aplica%E2%80%A1aes-de-Propriedade-Intelectual-Volume-1.pdf > Acesso em 22 jun. 23
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Atualmente, embora grande parte do comércio ainda seja assim, ja se comeca a perceber
uma certa transi¢do para o mundo digital com as vendas online de lugares sem loja fisica, o e-
commerce e obras digitais. E interessante analisar tais obras uma vez que sua reproducéo e
distribuicdo é gratuita, ou seja, ndo possui 0s custos de producdo de uma obra fisica. Além
disso, com a popularizacdo de diversas midias sociais, como o TikTok, Instagram e YouTube,
uma pessoa pode construir sua marca do zero e torna-la conhecida utilizando-se do algoritmo
para difundir seu produto sem investir nos tradicionais veiculos de propaganda como comerciais

na televisdo, outdoors e radio, exemplo.

Nessa linha de raciocinio, verifica-se que o poder das redes sociais se tornou tamanho que
ndo seria errado dizer que as mesmas formaram (e formam) celebridades propriamente ditas,
os chamados influencers. Nesse cenario, € notoria a continuidade da presenca dos direitos
autorais a fim de garantir a protecdo dos autores para que os mesmos, de maneira exclusiva,
consigam monetizar seus produtos e marcas. No entanto, observa-se cada vez mais a
importancia da protecdo dos direitos de autor dando lugar a da marca registrada. De fato, 0s
autores precisardo de tempo para se adequarem e ajustarem as mudancas impostas pelo mercado
e pelas transformacgBes sociais com as novas tecnologias, até mesmo para definir seus

relacionamentos com as marcas.

No metaverso, um ambiente que, embora em constru¢do, jd possui um expressivo
movimento migratério de marcas e autores ndo é diferente. Lojas que proporcionam uma
experiéncia imersiva nas plataformas, tokens ndo fungiveis de produtos, que ja existiam no
mundo fisico ou sdo exclusivos do mundo virtual, shows e eventos virtuais feitos pelas marcas
sdo alguns exemplos do que ja ocorre atualmente. No entanto, embora inicialmente possa
parecer que as questdes litigiosas do metaverso e dos NFTs girem em torno dos direitos autorais,
é notério o fato de que os maiores litigios envolvem questfes concernentes as marcas
registradas. Isso se deve ao fato de que o real valor estd na marca, e ndo nas copias que dela

possam ser feitas?®.

Majoritariamente referente a influencers, os conteddos postos nas redes sociais criados

pelos proprios usuarios também podem ser chamados de UGC, ou User-Generated Content, que

19 FRYE, Brian. Tokenized Brands. St. Thomas Journal of Complex Litigation. 2023. p. 4. Disponivel em:
< https://ssrn.com/abstract=4411107 > Acesso em 21 mai. 23;
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também abarcaria os conteddos do ambiente do metaverso. Usualmente, o termo se refere as
criacBes feitas pelas proprias pessoas que usufruem das redes sociais, mas a sigla ja é aceita
para 0 mundo virtual em terceira dimensdo, uma vez que se observa serem 0s proprios usuarios

os criadores de grande parte do contetdo também neste espaco.

Seguindo essa linha de raciocinio, seria possivel a aplicacdo da protecao dos direitos de
propriedade intelectual aos conteidos gerados por usuarios também no metaverso, inclusive
quanto a aplicacdo de normas, penas e sang¢des. Para isso, tal como no mundo fisico, é preciso
observar o preenchimento de caracteristicas necessarias para tal enquadramento, por exemplo,
a originalidade, os prazos legais e prescricionais e ser de fato algo relacionado a producéo
intelectual e/ou autoral. Como exemplo pode-se trazer a protecdo que € devida as obras de arte

vendidas em marketplaces, contra suas copias e falsificacdes.

Inclusive, ja se observa um movimento por parte de determinadas plataformas do
metaverso que ja se preocupam com a tematica do respeito aos direitos de propriedade
intelectual, estipulando-os em seus termos de uso. Tais atitudes demonstram um
reconhecimento por parte das empresas da importancia de se garantir os direitos de Pl, a fim de
se criar um ambiente seguro para 0s proprios usuarios. E possivel citar, por exemplo, a
OpenSea, que ja prevé ferramentas e mecanismos para o caso de violagdes dos direitos de

propriedade intelectual.

Dessa forma, é cristalina a importancia das disputas judiciais que ja ocorrem atualmente,
uma vez que contribuem para a fase inicial do movimento de contencioso no dmbito do
metaverso, principalmente no que se refere aos direitos de PI. De fato, a sociedade esta vivendo
a fase de popularizacdo do metaverso, em que 0 mesmo vai se tornando cada vez mais
conhecido, muitos atraidos pela ideia de imersdo no mundo virtual e, consequentemente, mais

sujeito a ocorréncia de litigios em seu espago.

1.2 Os tratados internacionais e 0 metaverso nas questdes marcarias

E elementar trazer os tratados internacionais que versam sobre 0 assunto, uma vez que,
por possuir diversos paises signatarios, conseguem iluminar a questdo de forma mais uniforme.
De fato, uma vez que cada pais, soberano, estabelece sua prépria legislacdo acerca de como

deve-se lidar com as infragdes dos direitos de propriedade intelectual, o que inclui os direitos
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marcarios, nos espagos Vvirtuais, acaba que ndo ha uma uniformidade, comprometendo até

mesmo a seguranca juridica em um mundo atual marcado pela era da globalizag&o.

Em outras palavras, uma vez que o metaverso é descentralizado, ndo esta limitado pelas
barreiras fisicas, fazendo com que empresas e usuérios nao estejam sujeitos as legislacdes de
um so pais. Nesse sentido, observa-se a Convencdo de Paris de 1883, a Convencéo de Berna de
1886 e o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio (ADPIC), um dos mais relevantes na questdo da propriedade industrial e autoral, nos

quais o Brasil € signatario.

A fim de elucidar melhor a importancia dos tratados que versam sobre propriedade
intelectual sobre a referida tematica, é prudente trazer um breve histérico e contextualizacdo

para se entender como o direito culminou no ponto atual.

Primeiramente, cabe trazer o fato de que a Organizacdo Mundial de Propriedade
Intelectual (OMPI), ou WIPO em sua sigla em inglés, foi criada em 1967 e se ateve a Convencéo
de Estocolmo, do mesmo ano, embora também estivesse previsto dentre suas competéncias
estimular a concepcdo de obras intelectuais e artisticas de inventores/artistas até ideias macro
como o desenvolvimento em diversos setores, mas principalmente o econémico, 0s paises,

inclusive os de paises do segundo mundo.

Dessa forma, a OMPI foi gradativamente assumindo e consolidando o papel de
idealizadora de diversas normas que, juntas, assegurem um minimo de seguranca juridica para
0 registro, compra, identificacdo, etc. de produtos ou servigos na questdo dos direitos de
propriedade intelectual. Além disso, a organizacdo também se faz presente na criacdo de
tratados internacionais que versem sobre propriedade intelectual, seja na confeccao do contetido

dos termos, seja na intermediacéo entre 0s paises, majoritariamente.

E elementar para se entender a conjuntura da propriedade intelectual no plano
internacional hoje, que se caminhe por seu desenvolvimento ao longo dos anos. A medida em
que as sociedades foram aumentando seu nivel de complexidade, principalmente apos as
grandes revolugdes industriais e o desenvolvimento de novas tecnologias e invencdes, foi-se,
cada vez mais, aumentando a necessidade e demanda de regulacdo sobre tais criagoes, a fim de

garantir a protecdo de seus inventores e autores.
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Cabe observar o surgimento da PI inicialmente no ambito doméstico, ou seja na
jurisdicéo interna dos paises, em que cada ordenamento estabeleceu normas para a protecao da
propriedade intelectual, abarcando propriedade industrial e direitos do autor, sendo tais normas
validas dentro de seu territorio nacional. Versava-se, dentre outros fatores, sobre os direitos de
exclusividade dos criadores sobre suas obras?, sendo presente desde a idade média corporacdes
de oficio que atuavam na fiscalizacdo da origem das mercadorias, se utilizando do argumento

de protecdo das marcas, que precisavam possuir registros nas corporacaoes.

Pouco a pouco, no entanto, entre o final do século XVIII e inicio do século XIX, foi-se
acendendo e alimentando a chama da pauta da propriedade intelectual nas discussdes entre
paises. Dessa forma, nota-se a criacdo de acordos e tratados bilaterais entre Estados, dada a
necessidade de protecdo dos direitos de seus criadores nacionais também em outros paises,
regando as sementes que dariam origem aos grandes tratados multilaterais que surgiriam anos
depois. Buscava-se, dessa maneira, evitar que a nacionalidade diversa culminasse em prejuizo
as pessoas titulares dos produtos em razédo da discriminacao por ser de outro pais, dificultando,

portanto, a violacdo de seus direitos.

Nesse contexto, foi-se gradativamente aumentando a luz posta sobre 0 assunto para além
do ambito meramente interno, passando a ser alvo de discussdes também no plano

internacional, até culminar na Convencéo de Paris de 1883 e Convencdo de Berna de 1886.

E interessante atentar-se ao fato de que tais tratados bilaterais incipientes, em sua
maioria traziam consigo os principios da territorialidade e da reciprocidade em seu contetdo.
Outra caracteristica da época era que as normas que versavam sobre propriedade intelectual
pela Europa ainda eram dispersas, sem uma unidade que construisse uma linha de pensamento
uniforme entre os paises. Com o0s primeiros tratados multilaterais, os direitos debatidos para
serem alvo de protec¢do ainda variavam de acordo com os paises envolvidos, embora existissem
direitos basicos que se encontravam presentes na maioria deles. Assim, com a tutela dos direitos

da propriedade intelectual paulatinamente se fazendo mais presentes no &mbito internacional,

20 POLIDO, Fabricio Bertini Pasquot. Direito Internacional da Propriedade Intelectual — Fundamentos,

principios e desafios. Rio de Janeiro: Renovar, 2013. p. 18.
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foi-se criando o contexto que deu espaco para a criacdo das Convengdes de Paris e Berna no
final do século XI1X.%

Tratando das referidas Convengdes conjuntamente, é evidente sua importancia ao trazer
avancos sobre diversos assuntos, principalmente para trazer para o &mbito internacional normas
uniformes dos direitos da propriedade intelectual. Em contrapartida a reciprocidade presente
em grande parte dos tratados bilaterais, as Unides trouxeram consigo o principio do tratamento

nacional para os direitos que versem sobre PI no plano internacional.

Nesse principio, 0s nacionais dos paises signatarios da Convencao irdo gozar da mesma
vantagem e protecdo no que se refere aos direitos de propriedade intelectual em outro pais
também signatario que o nacional desse outro pais??3. Em outras palavras, se o pintor brasileiro
de uma obra de arte for registrar sua obra nos Estados Unidos, 0 mesmo gozara do mesmo
tratamento e proteg&o que um americano, visto que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos séo
signatarios das Unides de Paris e de Berna. Visa-se assegurar, dessa forma, a protecdo de
criadores, inventores e autores a tratamentos diferenciados prejudiciais em razdo da sua origem,
sendo importante que observem também as condi¢Ges impostas aos nacionais do pais para onde

for.

Tal principio do tratamento nacional se mostra de relevante importancia quando se traz
a tematica para o ambito do metaverso. De fato, por possuir diversos paises signatarios, caso
um crime que tange a violacdo de propriedade intelectual ocorra no mundo virtual, as previsdes
constantes nas Unides de Paris e Berna irdo garantir com que estrangeiros gozem dos mesmos

direitos dos nacionais no pais em que a infracdo for julgada. Contribui-se, assim, para a

21 POLIDO, Fabricio Bertini Pasquot. Direito Internacional da Propriedade Intelectual — Fundamentos,
principios e desafios. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

22BRASIL. Decreto N° 75.572. Artigo 2. 1) “Os nacionais de cada um dos paises da Unido gozardo em todos os
outros paises da Unido, no que se refere a prote¢do da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas
concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuizo dos direitos especialmente
previstos na presente Convencdo. Em consequéncia, terdo a mesma protecdo que estes e 0s mesmos recursos legais
contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condigBes e formalidades impostas aos
nacionais.” Disponivel em: <https://www?2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-
1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html > Acesso em 15 mai. 23;

23 BRASIL. Decreto N° 75.699. Artigo 5. 1) Os autores gozam, no que concerne as obras quanto as quais sao
protegidos por forca da presente Convencao, nos paises da Unido, exceto o de origem da obra, dos direitos que
as respectivas leis concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, assim como dos direitos
especialmente concedidos pela presente Convencdo. Disponivel em:
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/d75699.htm > Acesso em 15 mai. 23
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consolidagdo da seguranca juridica tdo importante para incentivar a migracdo das empresas e
novos usuarios para o ambiente digital da Web 3.0.

Consolidado propriamente nas Unides de Paris de 1883 e de Berna de 1886, um segundo
principio entendido como fundamental para a protecdo dos direitos de propriedade intelectual
fora do &mbito domeéstico € o principio do tratamento unionista. Dentro da tematica é possivel
trazer o direito de prioridade, em que a pessoa, Ou sua sucessora, que tiver apresentado um
pedido de patente de invencao, por exemplo, gozara de do direito de prioridade respeitando o0s

prazos preestabelecidos para apresentar o pedido em outros paises também signatarios®*.

Nesse enquadramento, cabe dizer que o principio unionista ratifica a protecdo dos
direitos de propriedade intelectual dos criadores e inventores por meio da elaboracdo de normas
fora do plano nacional. Em sintese, o direito de prioridade trazido com o principio do tratamento
unionista, se utilizando de um critério cronoldgico dos pedidos, visa assegurar as mesmas
circunstancias para a protecdo dos direitos de Pl entre nacionais e estrangeiros em diferentes

territorios.

Trazendo agora propriamente a Convencdo de Paris de 20 de marco de 1883 para
protecdo da propriedade intelectual, verifica-se que a mesma foi revista pela Revisdo de
Estocolmo mais de oitenta anos depois, em 14 de julho de 1967, ano de criacdo da OMPI. No
plano nacional, a Unido de Paris de 1883 foi incorporada pelo ordenamento juridico brasileiro
em 8 de abril de 1975, por meio do decreto n° 75.572. A importancia da referida Convengéo
torna-se cristalina ao constatar que foi o primeiro tratado multilateral a tomar tamanhas
proporc¢oes, tanto no nimero de paises envolvidos quanto na quantidade de direitos e principios

garantidos.

Visando a protecdo da industria, comércio, agricultura e servigos, 0s paises signatarios
uniram-se para discutir mais de um século atras a fim de estabelecer padrdes minimos e

uniformes de defesa dos direitos de propriedade intelectual. Conforme ja mencionado, a Unido

24 BRASIL. Decreto N° 75.572. Artigo 4°, A. 1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de
invencéo, de depdsito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fabrica ou
de comércio num dos paises da Unido, ou o seu sucessor, gozara, para apresentar o pedido nos outros paises, do
direito de prioridade durante os prazos adiante fixados.
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visa impedir prejuizos em virtude de discriminacdo quanto a origem das pessoas ao estabelecer

que os estrangeiros gozam da mesma protecao conferida aos nacionais pelos paises membros.

Ademais, a Convencéo de Paris aborda alguns principios de suma importancia para o
tratamento da propriedade intelectual. Dentre eles pode-se citar: o principio do tratamento
nacional, do tratamento unionista, da reserva de ratificacdo e adesdo e o principio da protecéo
minima. No entanto, € assegurada a cada pais a criacdo de uma legislacdo interna adequada aos
interesses do respectivo Estado para que seja reconhecida e criada uma patente, seja ela patente
de invencédo, marcas de produtos ou servigos, modelos de utilidade e desenhos industriais e

dentre outros.

E pertinente trazer a discussdo também para o direito de prioridade consagrado na
Convencdo de Paris, devido a indubitavel importancia de sua previsdo em uma Unido tdo
massiva. Em conformidade com os dizeres acima, a Convencao estabelece, em seu artigo 4°,
A. 2), que qualquer pedido de patente com valor de pedido nacional regular origina o direito de
prioridade, em virtude da legislacdo do préprio pais signatario ou decorrente de tratados
bilaterais ou multilaterais entre paises da Unido. Nesse cenario, considera-se propriamente
como pedido nacional aqueles que foram realizados, independentemente de seu resultado
posterior, em condicBes de se estabelecer a data em que o mesmo foi apresentado no pais.

Além disso, registros podem ser invalidados, ou recusados, e 0 uso de marca de fabrica
ou de comércio pode ser proibida caso se entenda que a mesma constitui imitacdo, reproducao
ou traducdo de outra marca. Assim, a pedido de um interessado, ou administrativamente se a
lei interna dessa forma permitir, os paises signatarios da Convencao de Paris de 1883 assumiram
0 compromisso de recusar um registro ou proibir seu uso de marca nesses casos, uma vez que
poderd gerar equivocos com outra marca considerada notoriamente conhecida. Tal marca
notoriamente conhecida precisa ja ser de alguem amparado pela Convencdo, bem como ser
utilizada para produtos iguais ou semelhantes aos da marca que teve seu registro recusado ou

uso proibido, conforme exposto no artigo 6 bis da Uni&o de 18832,

25 BRASIL. Decreto N° 75.572. Artigo 4 A. 2) Reconhece-se como dando origem ao direito de prioridade qualquer
pedido com o valor de pedido nacional regular, em virtude da legislacdo nacional de cada pais da Unido ou de
tratados bilaterais ou multilaterais celebrados entre paises da Unido. 3) Deve entender-se por pedido nacional
regular qualquer pedido efetuado em condigdes de estabelecer a data em que o mesmo foi apresentado no pais em
causa, independentemente do resultado ulterior do pedido.

26 BRASIL. Decreto N° 75.572. Artigo 6 bis. 1) Os paises da Uni&o 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
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Sobre isso, € interessante estabelecer um paralelo com o metaverso no tocante a
possibilidade de recusa e invalidacdo de registro e proibicdo de uso da marca. Com o atual
movimento das empresas ocupando cada vez mais espagos do mundo virtual e por se tratar de
uma conjuntura inédita na historia da sociedade, observa-se o surgimento de diversas empresas
voltadas ao desenvolvimento e habitacdo do metaverso para aproveitar o cenario de
oportunidades atuais. No entanto, € possivel que surjam marcas utilizando um nome idéntico,
ou similar, com os mesmos produtos e/ou servi¢os de uma marca notoriamente conhecida no
mundo fisico que ainda ndo migrou para o metaverso. Nesse contexto, a partir da Convencéo
de Paris, caso essa marca nova faga um pedido de registro perante um pais signatario da Uniéo
de 1883, tal pais administrativamente ou a pedido de um interessado podera recusar ou invalidar

esse pedido de registro, a fim de evitar a confusao entre as marcas.

Voltando as principais protecfes garantidas pela Convencdo de Paris de 1883, é
pertinente trazer o artigo 9°, em que se prevé a apreensédo de produtos que de forma ilicita foram
assinalados com uma marca ou home comercial que possui direitos a protecao legal nos paises
da Unido de 1883. Tal apreensdo também podera ser realizada onde a aposicéo ilegal foi
efetuada, e sera feita a requerimento de um interessado, sendo ele pessoa fisica ou juridica,
desde que seja produtor, fabricante ou comerciante ligado ao produto e estabelecido ou no local
falsamente apontado como lugar de procedéncia, ou na regido em que essa localidade estiver
situada?’, ou da autoridade competente, como por exemplo o Ministério Pablico, de acordo com
as leis internas do pais em questdo. No entanto, se a legislacdo do pais ndo prever a apreensao
propriamente no ato da importacdo, a mesma sera substituida pela proibicdo de importacéo ou
mesmo pela apreensdo dentro do pais, mas se ndo admitir nenhuma das trés hipéteses, seréo

seguidas as acdes previstas pela legislacio interna aos proprios nacionais®®. Por fim, cabe dizer

marca de fabrica ou de comércio que constitua reproducdo, imitacdo ou traducdo, 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 Convencao, e utilizada para
produtos idénticos ou similares. O mesmo sucedera quando a parte essencial da marca constitui reproducao de
marca notoriamente conhecida ou imitagao suscetivel de estabelecer confusdo com esta.

27 BRASIL. Decreto N° 75.572. Artigo 10. 2) Sera, em qualquer caso, reconhecido como parte interessada, quer
seja pessoa fisica ou juridica, o produtor, fabricante ou comerciante empenhado na producdo, fabricacdo ou
comércio desse produto e estabelecido quer na localidade falsamente indicada como lugar de procedéncia, quer na
regido em que essa localidade estiver situada, quer no pais falsamente indicado ou no pais em que se fizer uso da
falsa indicacdo de procedéncia.

28 BRASIL. Decreto N° 75.572. Artigo 9. 1) O produto ilicitamente assinalado com uma marca da fabrica ou de
comeércio ou por um nome comercial serd apreendido ao ser importado nos paises da Unido onde essa marca ou
esse nome comercial tém direito a prote¢do legal. 2) A apreensao seré igualmente efetuada no pais onde a aposicao
ilicita tenha sido feita ou no pais onde o produto tenha sido importado. 3) A apreensdo sera efetuada a requerimento
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que a aplicabilidade do artigo nono esta limitada aos casos de utilizagao direta ou indireta de
um falso apontamento quanto a identidade do fabricante, ou demais figuras da cadeia produtiva

e a procedéncia do produto em si%®.

Por fim, a Convenc&o de Paris de 1883 também versa sobre a concorréncia desleal. E
considerado pela Unido de 1883 como desleal qualquer ag&o de concorréncia que va de encontro
aos usos honestos em matéria industrial ou comercial, positivando em suas normas a protecao
dos nacionais de forma efetiva por parte dos paises da Unizo*°. Como exemplo, é possivel trazer
0 Art. 10, bis, 3 da Uni&o:

Deverdo proibir-se particularmente:

1. todos os atos suscetiveis de, por qualquer meio, estabelecer confusdo com o
estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um
concorrente;

2. as falsas alegacdes no exercicio do comércio, suscetiveis de desacreditar o
estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um
concorrente;

3. as indicacOes ou alegagdes cuja utilizacdo no exercicio do comércio seja suscetivel
de induzir o publico em erro sobre a natureza, modo de fabricacéo, caracteristicas,
possibilidades de utilizagéo ou quantidade das mercadorias.®

Trés anos depois, veio a denominada Convencdo de Berna, de 9 de setembro de 1886, a
fim de se garantir a protecdo dos direitos dos autores acerca das obras literarias e artisticas®,
atualizada pela Revisdo de Paris de 1971 e incorporada ao ordenamento juridico brasileiro pelo
decreto n° 75.699, de 6 de maio de 1975. A Unido de Berna possui ainda nos dias atuais suma
importancia para a propriedade intelectual no plano internacional. Precipuamente, cabe trazer
que foram consideradas obras literarias e artisticas todas as produc¢des que, independentemente

da forma de expressdo, envolvam o plano literario, artistico e cientifico.

do Ministério Publico, de qualquer outra autoridade competente ou de qualquer interessado, pessoa fisica ou
juridica, de acordo com a lei interna de cada pais. 4) As autoridades ndo serdo obrigadas a efetuar a apreensdo em
caso de transito. 5) Se a legislacdo de um pais ndo admitir a apreensdo no ato da importacao, essa apreensao sera
substituida pela proibicado de importacdo ou pela apreensdo dentro do pais. 6) Se a legislacdo de um pais nao
admitir a apreensdo no ato da importacdo nem a proibicgdo de importagdo nem a apreensédo dentro do pais, enquanto
a legislacdo ndo for modificada nesse sentido, essas medidas serdo substituidas pelas agdes e meios que a lei desse
pais assegurar em tais casos aos nacionais.

29 BRASIL. Decreto N° 75.572. Artigo 10. 1) As disposicdes do artigo precedente serdo aplicaveis em caso de
utilizacdo direta ou indireta de uma falsa indicacéo relativa a procedéncia do produto ou a identidade do produtor,
fabricante ou comerciante.

30 BRASIL. Decreto N° 75.572. Artigo 10 bis. 1) Os paises da Unido obrigam-se a assegurar aos nacionais dos
paises da Unido protecdo efetiva contra a concorréncia desleal. 2) Constitui ato de concorréncia desleal qualquer
ato de concorréncia contrario aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

31 BRASIL. Decreto N° 75.572. Artigo 10 bis, 3)

32BRASIL. Decreto N° 75.699. Artigo 1: Os paises a que se aplica & presente Convencao constituem-se em Uni&o
para a protecao dos direitos dos autores sobre as suas obras literarias e artisticas.
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Por se tratar de um conceito amplo, e possivel citar alguns exemplos, como escritos, tais
como os livros, conferéncias, obras dramaéticas, composi¢cdes musicais, pinturas, esculturas,
arquitetura, obras cinematogréaficas, fotografias, mapas geograficos e dentre inUmeras outras
possibilidades em que seus autores e representantes gozam de protegdo em todos o0s paises
signatarios da Uni&o de Berna.

Além disso, também foi estabelecido na Convencéo de 1886 que os autores das obras
possuem liberdade para autorizar a cdpia de suas obras, isto é, s&o os Unicos detentores do
direito de permitir a outrem a reproducédo, de qualquer modo ou forma, inclusive gravacao
sonora ou visual, de suas obras protegidas pela Unido de 1886. Nesse sentido, verifica-se que a
Convencdo também previu a possibilidade de se reproduzir as obras em determinados casos
especiais, sendo algo facultado de se constar nas legislacdes internas dos paises, desde que ndo
cause prejuizos injustificados ao autor ou afete a exploragdo habitual da obra*. Por fim, cabe
dizer que a possibilidade de autorizacdo por parte dos autores legitimos das obras também se
estende as adaptacOes, arranjos e demais transformacfes nas obras artisticas e literarias

protegidas pela Convencéo de 1886%.

Caminhando pela historia, com o final dos anos de 1800, a Primeira e Segunda Guerra
Mundial e Guerra Fria, periodo em que a propria internet foi criada, é notério o boom industrial
e tecnoldgico do periodo em todo o globo. Nesse cenario, também foi possivel verificar a

gradual mudanca na prépria logica de criacdo de bens e servigos, em que a regra de inventores

33 BRASIL. Decreto N° 75.699. Artigo 2. 1) Os temas "obras literérias e artisticas", abrangem todas as producdes
do dominio literario, cientifico e artistico, qualquer que seja 0 modo ou a forma de expresséo, tais como os livros,
brochuras e outros escritos; as conferéncias, alocucdes, sermdes e outras obras da mesma natureza; as obras
dramaticas ou dramatico-musicais; as obras coreogréficas e as pantomimas; as composi¢fes musicais, com ou sem
palavras; as obras cinematograficas e as expressas por processo analogo ao da cinematografia; as obras de desenho,
de pintura, de arquitetura, de escultura, de gravura e de litografia; as obras fotogréaficas e as expressas por processo
analogo ao da fotografia; as obras de arte aplicada; as ilustragdes e os mapas geograficos; os projetos, eshocos e
obras plasticas relativos a geografia, a topografia, 4 arquitetura ou as ciéncias. 6) As obras acima designadas gozam
de protecdo em todos os paises unionistas. A protecdo exerce-se em beneficio dos autores e de seus legitimos
representantes.

34 BRASIL. Decreto N° 75.699. Artigo 9. 1) Os autores de obras literarias e artisticas protegidas pela presente
Convencdo gozam do direito exclusivo de autorizar a reprodugéo destas obras, de qualquer modo ou sob qualquer
forma que seja. 2) As legislagdes dos paises da Unido reserva-se a faculdade de permitir a reproducéo das referidas
obras em certos casos especiais, contanto que tal reproducdo ndo afete a exploragdo normal da obra nem cause
prejuizo injustificado aos interesses legitimos do autor. 3) Qualquer gravacdo sonora ou visual é considerada uma
reproducdo no sentido da presente Convencao.

35 BRASIL. Decreto N° 75.699. Artigo 12: Os autores de obras literarias ou artisticas gozam do direito exclusivo
de autorizar as adaptac6es, arranjos e outras transformac6es das mesmas obras.
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individuais deu lugar as grandes empresas, alterando, dessa maneira, 0 contexto das normas das
UniBes de 1883 e 1886. Com tamanhas inovacg0es, é de se esperar uma certa necessidade de
repensar certos dispositivos ou suas interpretacoes, a fim de se garantir o melhor ajuste para as
questdes da atualidade. Neste espaco de tempo, ha que se trazer também a criacdo da OMPI,
assinada em Estocolmo em 14 de julho de 1967, que em muito ajuda a solucionar conflitos e

pacificar entendimentos®®.

Em 1994, por sua vez, sdo assinados os TRIPs, que na sigla em inglés significa
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, ou ADPIC, Acordo sobre
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio. O tratado
internacional em questdo foi assinado na Rodada Rodada Uruguai de NegociacGes Comerciais
Multilaterais do GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, ou Acordo Geral sobre
Tarifas e Comércio em portugués), onde também foi criada a Organizacdo Mundial do

Comeércio, e representou importantes avancos sobre a tematica.

Nesse contexto, € cristalina a percepcdo de que o ADPIC e os dispositivos nele contidos
trouxe importantes avancos para a protecdo dos direitos de propriedade intelectual. Cabe citar,
a fim de exemplificar seu carater amplo, que o ADPIC se preocupou em positivar desde
programas de computador e compilacbes de dados a protecdo adicional as indicagdes
geograficas para vinhos e destilados e ao controle de praticas de concorréncia desleal em
contratos de licencas, demonstrando sua preocupacdo quanto aos diferentes cenarios de

violagoes.

N&o poderia ser diferente, portanto, que o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio possuisse uma se¢do reservada para tratar
da questdo marcéria. Assim, destaca-se o artigo 15, 1, do ADPIC, que traz defini¢cdes sobre o

que ¢ considerado uma marca para 0 Acordo:

ARTIGO 15. 1. Qualquer sinal, ou combinacdo de sinais, capaz de distinguir bens e
servicos de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, podera constituir
uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes préprios, letras,
numerais, elementos figurativos e combinacdo de cores, bem como qualquer
combinacdo desses sinais, serdo registraveis como marcas. Quando os sinais ndo
forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e servigos pertinentes, 0s

36 Convencao que institui a Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual Assinada em Estocolmo em 14 de
Julho de 1967, e modificada em 28 de Setembro de 1979. Disponivel em: <
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf > Acesso em 18 mai. 23



https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf
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Membros poderdo condicionar a possibilidade do registro ao carater distintivo que
tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderdo exigir, como condi¢do para
registro, que os sinais sejam visualmente perceptiveis.’

Outra previsdo importante, principalmente quando se pensa no &mbito do metaverso, é
a de que ndo poderdo ser criadas dificuldades ao registro em razéo da natureza dos produtos ou
servicos para os quais a marca se identifique®®. Como ja foi reiterado, como a Web 3.0 ainda
estd em sua fase inicial e de transicdo da Web 2.0, 0 metaverso ainda é considerado uma
novidade para a histéria mundial, o que ndo tornaria estranho o receio de certos paises em

aprovar o registro de bens cuja natureza esteja especificamente no mundo virtual.

Além disso, também foi previsto no acordo o direito exclusivo do titular impedir que
terceiros sem autorizacdo utilizem, de forma que seja possivel gerar confusdo, sinais que
lembrem ou sejam idénticos a marca registrada nos mesmos produtos ou servi¢os da mesma,

conforme bem versa o artigo 16 do ADPIC:

Artigo 16

1. O titular de marca registrada gozara do direito exclusivo de impedir que terceiros,
sem seu consentimento, utilizem em operacfes comerciais sinais idénticos ou
similares para bens ou servigos que sejam idénticos ou similares aqueles para os quais
a marca esta registrada, quando esse uso possa resultar em confusdo. No caso de
utilizagdo de um sinal idéntico para bens e servigos idénticos presumir-se-4 uma
possibilidade de confuséo. Os direitos descritos acima ndo prejudicardo quaisquer
direitos prévios existentes, nem afetardo a possibilidade dos Membros reconhecerem
direitos baseados no uso.

2. O disposto no Artigo 6bis da Convencdo de Paris (1967) aplicar-se-4, mutatis
mutandis, a servigos. Ao determinar se uma marca é notoriamente conhecida, 0s
Membros levardo em considera¢do o conhecimento da marca no setor pertinente do
publico, inclusive o conhecimento que tenha sido obtido naquele Membro, como
resultado de promocéo da marca.

3. O disposto no Artigo 6bis da Convengdo de Paris (1967)aplicar-se-a, mutatis
mutandis, aos bens e servigos que ndo sejam similares aqueles para os quais uma
marca esteja registrada, desde que 0 uso dessa marca, em relacdo aqueles bens e
servicos, possa indicar uma conexdo entre aqueles bens e servigos e o titular da marca
registrada e desde que seja provavel que esse uso prejudique os interesses do titular
da marca registrada. *°

37Artigo 15, 1. Rodada Rodada Uruguai de Negociacbes Comerciais Multilaterais do GATT. Acordo Sobre
Aspectos Dos Direitos De Propriedade Intelectual Relacionados Ao Comércio. 1994. Disponivel em:
<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/42593/mod_resource/content/1/%20Trips%20-
%20Acordo%20sobre%20aspectos%20dos%20direitos%20de%20propriedade%20intelectual%20relacionados%
20a0%20com%C3%A9rcio.pdf > Acesso em 21 mai. 23

38 Rodada Rodada Uruguai de NegociacBes Comerciais Multilaterais do GATT. Acordo Sobre Aspectos Dos
Direitos De Propriedade Intelectual Relacionados Ao Comércio. 1994. Artigo 15. 4. A natureza dos bens ou
Servigos para os quais se aplique uma marca ndo constituira, em nenhum caso, obstaculo a seu registro.

3 Artigo 16. Rodada Rodada Uruguai de Negociagdes Comerciais Multilaterais do GATT. Acordo Sobre
Aspectos Dos Direitos De Propriedade Intelectual Relacionados Ao Comércio. 1994. Disponivel em:
<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/42593/mod_resource/content/1/%20Trips%20-
%20Acordo%20sobre%20aspectos%20dos%20direitos%20de%20propriedade%20intelectual%20relacionados%
20a0%20com%C3%A9rcio.pdf > Acesso em 21 mai. 23



https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/42593/mod_resource/content/1/%20Trips%20-%20Acordo%20sobre%20aspectos%20dos%20direitos%20de%20propriedade%20intelectual%20relacionados%20ao%20com%C3%A9rcio.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/42593/mod_resource/content/1/%20Trips%20-%20Acordo%20sobre%20aspectos%20dos%20direitos%20de%20propriedade%20intelectual%20relacionados%20ao%20com%C3%A9rcio.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/42593/mod_resource/content/1/%20Trips%20-%20Acordo%20sobre%20aspectos%20dos%20direitos%20de%20propriedade%20intelectual%20relacionados%20ao%20com%C3%A9rcio.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/42593/mod_resource/content/1/%20Trips%20-%20Acordo%20sobre%20aspectos%20dos%20direitos%20de%20propriedade%20intelectual%20relacionados%20ao%20com%C3%A9rcio.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/42593/mod_resource/content/1/%20Trips%20-%20Acordo%20sobre%20aspectos%20dos%20direitos%20de%20propriedade%20intelectual%20relacionados%20ao%20com%C3%A9rcio.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/42593/mod_resource/content/1/%20Trips%20-%20Acordo%20sobre%20aspectos%20dos%20direitos%20de%20propriedade%20intelectual%20relacionados%20ao%20com%C3%A9rcio.pdf
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E importante falar de forma t4o exaustiva dos tratados, bem como trazer seus dispositivos,
pois, uma vez com o inédito cendrio de incertezas trazido pelo metaverso os mesmos terdo papel
fundamental na resolucdo dos conflitos, desde os que ja ocorreram aos que potencialmente irdo
surgir. Nesse contexto, cabe levantar a divida de se as marcas que ja detém um registro valido

em seus paises estdo suficientemente protegidas para ingressar no metaverso.

Nessa conjuntura, cabe, em tempo, trazer a Classificacdo Internacional de Produtos e
Servicos de Nice, NCL. Tal classificacdo possui sua importancia destacada principalmente no
ato do registro, uma vez que o titular da marca deve enquadra-la nos produtos e servicos que
ela deve ser protegida, fazendo com que, dessa maneira, a protecdo esteja focada
majoritariamente sobre os produtos e servicos identificados. S8o um total de 45 classes que
contém informac@es de diversos tipos de produtos, listados entre as classes 1 e 34, ou servicos,
que se encontram compreendidos entre as classes 35 a 45, e 0 que pertence especificamente a

cada.

Deve-se ter em mente, entretanto, que tais classes e listas sdo exemplificativas, ou seja,
ndo possuem a pretensao de alocar todos os tipos de produtos e servigos existentes, em outras
palavras ndo sdo taxativas ou exaustivas. O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, a fim
de complementar as listas originais, criou listas auxiliares, a fim de aumentar o nimero de itens
para a identificacdo pelo depositante. Como exemplo geral, cabe trazer a classificacdo 25, que
inclui, dentre outros itens, babador ndo descartavel, baby-doll, bermuda para pratica de esporte,

biquini, blusa militar, bota para operario e calgado esportivo.

Quando se traz a Classificacdo Internacional de Produtos e Servigos de Nice para o
metaverso, observa-se a necessidade de adequacao das classes e listagens atuais para que sejam
abarcados também os produtos e servigos inseridos dentro do mundo virtual em terceira
dimensdo. Se uma marca langar sua propria linha de roupas para avatares no metaverso, por
exemplo, é interessante que seja possivel identifica-la nas listas e classes a fim de garantir sua

melhor protecdo contra violagdes de direitos marcarios.

1.3 As marcas no metaverso sob a 6tica do direito brasileiro
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No Brasil, é possivel identificar, dentre outras, duas leis que parecem ser capazes de trazer
luz para o referido tema, a Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/1998) e a Lei da Propriedade
Industrial (Lei 9.279/1966). A primeira sabiamente contempla em seu artigo 7° a protecdo sobre
as criacdes do espirito, considerando-as obras intelectuais, em que o legislador permite uma
ampla gama de interpretacdo para sua configuracdo ao estipular as possibilidades de sua
expressdo por qualquer meio e serem fixadas em qualquer suporte, seja tangivel ou intangivel,
conhecido ou que se invente no futuro®. Dentre seus incisos, é possivel encontrar como
exemplos as obras de desenho e pintura, textos de obras literarias, composi¢es musicais, obras
fotogréficas e dentre outras que se encontram presentes atualmente no metaverso, na forma

intangivel.

Enquanto isso, a Lei 9.279, de maio de 1996, também conhecida como a Lei de
Propriedade Industrial que regula direitos e obrigagdes relativos a propriedade industrial,
levando em consideracdo os interesses da sociedade e o desenvolvimento tecnoldgico e
econémico do Brasil, prevé em seu artigo 2° e incisos que a protecdo dos direitos de propriedade
industrial efetua-se por meio de concessdes de patentes de invencdo e de modelo de utilidade,
registro de desenho industrial e de marca, repressao as falsas indicacdes geograficas e bem

como a concorréncia desleal.

A Lei de Propriedade Industrial também carrega o conceito de marca para o ordenamento
brasileiro, que em seu artigo 122 traz como possibilidades de registro como marca 0s sinais
distintivos, desde que ndo presentes nas proibicGes legais e visualmente perceptiveis. O artigo
seguinte, por sua vez, estabelece trés tipos de marcas: a de produto e servico, utilizada para
distinguir produto/servico de origem diversa de outro igual ou parecido; a marca de certificacao,
usada para verificar o respeito da marca as normas ou especifica¢fes técnicas, como quanto a
qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e a marca coletiva, utilizada
para fins de identificacdo de produtos/servigcos provenientes de membros de uma entidade

determinada.

40BRASIL. Lei N° 9.610. Art. 7°, caput. “S&o obras intelectuais protegidas as criaces do espirito, expressas por
qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangivel ou intangivel, conhecido ou que se invente no futuro, tais
como:”. Brasilia, DF. Diério oficial da Unido: 1998. Disponivel em:
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9610.htm > Acesso em 21 abr. 23.
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No capitulo de Direitos sobre a Marca da Lei 9.279 de 1996, é estabelecido que a
aquisicdo da propriedade da marca garante ao seu titular o uso exclusivo da obra, invencéao e
etc. e tal posse se da por meio do registro, desde que 0 mesmo seja expedido de forma vélida.
Nesse contexto, é notdrio que o direito brasileiro também nédo desconsiderou o fator da boa-fé,
ao determinar acerca do direito de precedéncia ao registro que aquele, dotado de boa-fé, que
utilizasse marca idéntica ou parecida para distinguir ou certificar um produto ou servico
idéntico ou semelhante hd mais de 6 meses no pais, considerando a data da prioridade ou
depdsito, teria o direito de precedéncia ao registro. Ressalta-se ainda que o referido direito de
precedéncia serd perdido caso o negdcio da empresa seja cedido sem direta relagdo com o uso

da marca, mas caso o seja, podera ser cedido por alienagdo ou arrendamento.*!

Em outras palavras, no Brasil a propriedade sobre uma marca é adquirida com o seu
registro, conforme versa o ordenamento juridico, em que o mesmo confere ao seu titular o
direito ao uso exclusivo em todo territorio nacional. Dessa forma, a fim de garantir a protecao
de sua marca e poder exigir o cumprimento de seus direitos, é necessario que o titular da marca,
ou depositante, realize o registro perante o INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial,

nas classes de produtos e/ou servicos correspondentes a sua marca.

Dessa maneira, € indispensavel se atentar para o viés da territorialidade dos direitos de

protecdo de marcas, que na perspectiva de Thais Castelli,

Sua eficécia € limitada ao territério deste Estado, 0 que determina a relatividade do
direito de propriedade da marca no espaco, dai falar-se em Principio da
Territorialidade tendo o registro/uso local como elemento de conexdo, que determina
a lei local como Unica e exclusivamente aplicavel. Referido principio implica, pois,
em uma forma de limitacéo da propriedade.*

Apobs realizado o registro, parece pertinente abordar propriamente os direitos assegurados
ao titular da marca (ou depositante), que se encontram na se¢cdo Da Protecdo Conferida Pelo

Registro, na Lei de Propriedade Industrial. Partindo do pressuposto de que a protecdo abrange

41 BRASIL. Lei N° 9.279. Art. 129. “A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido,
conforme as disposicOes desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o territério nacional,
observado quanto as marcas coletivas e de certificacdo o disposto nos arts. 147 e 148. § 1° Toda pessoa que, de
boa-fé, na data da prioridade ou depésito, usava no Pais, ha pelo menos 6 (seis) meses, marca idéntica ou
semelhante, para distinguir ou certificar produto ou servico idéntico, semelhante ou afim, terd direito de
precedéncia ao registro. § 2° O direito de precedéncia somente podera ser cedido juntamente com o negdécio da
empresa, ou parte deste, que tenha direta relagdo com o uso da marca, por alienagdo ou arrendamento.” Brasilia,
DF. Diério oficial da Unido: 1996. Disponivel em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm >
Acesso em 21 abr. 2023.

42 CASTELLI, Thais. Propriedade Intelectual: O principio da territorialidade. 1° ed. Sdo Paulo,: Quartier
Latin, 2006. p. 161
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a utilizacdo da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos a atividade do
titular*®, o mesmo possui o direito de ceder seu registro (ou o pedido do mesmo), licenciar seu

uso e zelar pela sua integridade material ou reputacio®*.

Ainda na mesma secdo, consta-se 0 que o titular da marca ndo podera fazer, como
impossibilitar que na sua venda ou propaganda por comerciantes e distribuidores haja a
utilizacdo de simbolos distintivos proprios junto a marca do produto, isto €, impedir que
vendedores coloquem suas préprias identificacdes. Além disso, também é vedado que o titular,
desde que as préaticas leais de concorréncia sejam respeitadas, oponha-se aos fabricantes de
acessorios utilizarem a marca para apontar a destinacdo do produto. Logicamente, o titular da
marca também ndo podera negar a livre circulacdo do produto que, com seu consentimento, foi
posto no mercado interno por si ou por outrem, com as devidas ressalvas previstas na legislacao.
Por fim, desde que sem conotacdo comercial e/ou prejuizo ao seu carater distintivo, a citacdo
da marca em discursos, obras cientificas ou literarias e publicacdes no geral também néo

poder&o ser impedidas®.

Em tempo, acerca de marcas notoriamente conhecidas, o ordenamento brasileiro adota a
Convencao da Unido de Paris para Protecdo da Propriedade Industrial, nos termos do seu artigo
6° bis, em que é estabelecido que uma marca notoriamente conhecida goza de especial protecao
ainda que ndo estivesse previamente depositada ou registrada no Brasil. Sublinha-se que as
marcas de servicos também estdo asseguradas por tal protecdo e o Instituto Nacional de
Propriedade Industrial podera de oficio indeferir o pedido de registro de uma marca que

reproduza, integral ou parcialmente, uma marca que seja conhecida notoriamente®.

43 BRASIL. Lei N°9.279 Art. 131. “A protecdo de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos,
propaganda e documentos relativos a atividade do titular.”

44 BRASIL. Lei N° 9.279 Art. 130. “Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: | -
ceder seu registro ou pedido de registro; Il - licenciar seu uso; 111 - zelar pela sua integridade material ou reputacédo.”
Brasilia, DF. Diario oficial da Unido: 1996.

45 BRASIL. Lei N° 9.279 Art. 132. “O titular da marca n&o podera: | - impedir que comerciantes ou distribuidores
utilizem sinais distintivos que Ihes sdo prdprios, juntamente com a marca do produto, na sua promog¢do e
comercializagdo; Il - impedir que fabricantes de acessérios utilizem a marca para indicar a destinago do produto,
desde que obedecidas as praticas leais de concorréncia; Il - impedir a livre circulacdo de produto colocado no
mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos 88 3° e 4° do art. 68; e
IV - impedir a citacdo da marca em discurso, obra cientifica ou literaria ou qualquer outra publicacdo, desde que
sem conotagdo comercial e sem prejuizo para seu carater distintivo.”

46 BRASIL. Lei N° 9.279 Art. 126. “A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do
art. 6° bis (1), da Convencdo da Unido de Paris para Protecdo da Propriedade Industrial, goza de protegéo especial,
independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. § 1° A protecdo de que trata este artigo
aplica-se também as marcas de servigo. § 2° O INPI podera indeferir de oficio pedido de registro de marca que
reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.”
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Assim, trazendo a discussdo para o campo do metaverso, € perceptivel o necessario
cuidado que as marcas precisam ter neste delicado momento de criacdo dos padrbes do que é
considerado aceitavel ou ndo, seja ao entrar no ambiente dos mundos virtuais, ou até mesmo
aquelas que optarem por nédo fazer parte dessa migragdo ndo terem seus produtos vendidos nos
marketplaces por terceiros sem autorizacdo. Dito isso, Lia Andrade e Fabio Cenddo se

debrucam sobre a temética como é visto no trecho a seguir:

“No campo das marcas, ha um movimento grande de marcas aparecendo em
metaversos e ativos digitais, com empresas investindo em acGes em plataformas de
metaversos, criando lojas virtuais, adquirindo terrenos digitais, criando colecBes de
NFTs, tokenizando produtos e servigos, entre outros. A ida ao metaverso e didlogo
com produtos digitais como NFTs, demanda atencdo das empresas para protecdo
marcaria, uma vez que pode ser necessaria a extenséo da exclusividade de seus sinais

distintivos para classes até entdo ndo protegidas junto ao INPI ou pelo menos se

o s . - .. 47
resguardar em relagdo a avangos de terceiros em prote¢ao de marca similares.”

Da mesma maneira segue Carla Battilana, Sofia Kilmar, Stephanie de Schryver e Julia
Menzel, no livro metaverso: Aspectos Juridicos:

Assim, abre-se nesta se¢do do artigo a discussdo sobre como as marcas irdo se
comportar e se apresentar neste universo. Neste ponto, certamente diversas discussfes
relativas a publicidade, marketing e gerenciamento de marcas irdo surgir, afinal, serd
necessario analisar como as marcas irdo anunciar seus produtos, em quais plataformas,
quais serdo as formas de engajar o seu publico e como fardo para definir suas
estratégias de branding, marketing e campanhas. Isto porque no metaverso existem (e
existirdo) infinidades de opcdes nesse sentido — as estratégias definidas irdo variai de
marca para marca.*®

Com isso, é preciso se atentar para o fato de que o metaverso, embora tido por muitos
como algo que sera revolucionario, que transformara o modo de vida da sociedade, ainda é um
mundo, ou diversos mundos, em sua fase embrionaria de desenvolvimento e consolidacéo.
Portanto, averigua-se que, trazendo para o universo dos direitos marcarios, é preciso manter a
atencdo sobre eventuais violagcbes dos direitos principalmente pelos titulares, inclusive
pensando em estratégias e mecanismos de prevencdo acerca de eventuais problematicas que

possam vir a ser criadas, de acordo com o que se esta desenvolvendo nos dias atuais.

47 ANDRADE, Lia; CENDAO, Fabio. Direito, Metaverso e NFTs [recurso eletrénico]: Introdugdo aos
desafios na Web3. Sdo Paulo: Expressalur, 2022. p. 1.118.

48 BATTILANA, Carla; KILMAR, Sofia; MENZEL, Julia; SCHRYVER, Stephanie de. Metaverso: Aspectos
Juridicos. Organizacgdo: Patricia Martins e Victor Cabral Fonseca; Coordenacdo: Fernando Serec. Sdo Paulo:
Almedina. 2022. p. 193
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Nesse contexto, tendo em vista o valor, principalmente econémico, mas também para o
funcionamento da sociedade, é de suma importancia refletir a atuacéo do direito sobre as marcas
na Web 3.0, para regulamentacdo e protecdo, acerca dos eventuais enigmas que venham a
aparecer, e como se esta, ou deveria estar, a preparacdo para este cenario futuro. Tal linha de
pensamento encontra importancia no mundo concreto ao se constatar o papel que as marcas
exercem na dindmica global, tanto de geracdo de empregos em multiplos setores quanto de
propriamente manter girando as engrenagens do sistema de consumo que esta em vigor

atualmente.

Posta sua importancia, € preciso acompanhar de perto os movimentos das marcas a fim
de garantir o respeito as leis, tratados e principios, bem como a manutencao de suas presencas
no cenario global, principalmente quando se fala em grandes empresas, na mesma medida em
que as proprias marcas devem buscar ter seus direitos respeitados. Dessa forma, com o
movimento migratdrio gradual para a Web 3.0, é possivel observar a tentativa de diferentes
marcas ao redor do mundo de se proteger neste ambiente virtual inédito utilizando-se de
diversas medidas. Como exemplo é possivel trazer a Nike, que pediu ao INPI o registro de
acessorios para uso online e em mundos virtuais. Sobre o assunto, Fabio Cendao e Lia Andrade
trazem um ponto de vista interessante em seu livro Direito, metaverso e NFTs: Introducao aos
desafios na Web3.

Os produtos virtuais, além de possibilidades de patentes, também poderdo ser objeto
de protecdo via Desenho Industrial, que pode servir para garantir exclusividade de
determinados ativos digitais assim como ja acontece na economia real. Prova disso é
ja termos conflitos relacionados & violacdo de design com NFTs no cenério
internacional, dentre os quais podemos citar o caso da empresa Hermés que alegou
“falsificacdo” de suas bolsas por um projeto de NFTs que utilizou o design das bolsas
da marca.*®

No mundo fisico, é notdria a regulacdo sobre os mais diferentes campos da vida cotidiana
e, se 0 mundo virtual pretende ser uma extensdo do mundo fisico, com as mais avancadas
técnicas e tecnologias de imersao para tornar tudo o mais real possivel, seria no minimo curioso

pensar que se trataria de um ambiente sem (ou com menos) regulagéo.

49 ANDRADE, Lia; CENDAO, Fabio. Direito, Metaverso e NFTs [recurso eletrénico]: Introdugdo aos
desafios na Web3. Séo Paulo: Expressalur, 2022. p. 1.127.
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2. O caso da Bolsa Birkin e as Metabirkins: Hermes V. Rothschild

A Hermeés, uma marca de grife francesa quase bicentenéria de artigos de luxo, fundada
em 1837 por Thierry Hermeés, cujo maior destaque esta na linha de bolsas Birkin, processou em
janeiro de 2022 o artista digital Mason Rothschild, que criou NFTs baseados nas bolsas de luxo
e as vendeu como itens colecionaveis no metaverso sem autorizacdo da marca. Quando foi
processado pela sociedade empresaria, o artista alegou que néo estaria comercializando uma
falsificagcdo da bolsa, mas sim uma versao imaginaria dela, existente apenas no mundo virtual,

as denominadas MetaBirkins.

Mason Rothschild alega possuir liberdade para criar sua arte baseado em sua interpretacao
do mundo, estando amparado pela primeira emenda da Constituicdo dos Estados Unidos e que
os NFTs criados por ele seriam um remix, ou seja, a sua propria versdo artistica das bolsas de
luxo Birkins. Nessa circunstancia, Rothschild pleiteou pelo entendimento de que a liberdade de
expressao da primeira emenda deveria ser estendida a obras que reproduzem marcas registradas,
mesmo sem autorizacao, por seu carater expressivo. Além disso, o criador dos tokens argumenta
contra a violacdo de direitos de marca e propriedade intelectual uma vez que esta usando a
marca registrada "MetaBirkins" em um discurso ndo comercial, trazendo énfase para a
relevancia artistica e alegando que suas obras ndo induziriam explicitamente as pessoas em erro

guanto a sua fonte ou conteudo.

Enquanto isso, a Hermés ao entrar com a a¢do, no processo 1:22-cv-00384, defende a
violacdo dos direitos da marca registrada, uma vez que os cem NFTs das MetaBirkins foram
produzidos com base nas bolsas de couro Birkin sem autorizacdo. Sem chegar a um acordo, a
empresa entrou com uma acgdo contra Rothschild em Nova York por violacdo e diluicdo da
marca, uma vez que a mesma ja se encontrava registrada. A fim de se trazer parametros
concretos, traz-se a bolsa Sac Bijou Birkin, uma miniatura das bolsas Birkin que utiliza ouro
rosa e diamantes em sua composic¢éo, que foi vendida por mais de 2 milhdes de ddlares, o que

por si sO ja demonstra o carater exclusivo da referida linha de bolsas.

Foi alegado pela grife francesa que a mesma néo autorizou a criagdo e comercializagdo
dos NFTs MetaBirkins e que ficou sabendo das falsificagdes por meio de redes sociais, em que
seus consumidores relataram acreditar que havia uma ligagdo das MetaBirkins com a Hermes.

Nesse sentido, observou-se que a propria midia também se enganou, uma vez que revistas como
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a Elle e L’Oficiel divulgaram que os Tolkens N&o Fungiveis “MetaBirkins” seriam fruto de
uma parceria entre a Hermeés com Rothschild.

Em suma, a Hermes, alegando a violagdo do uso de sua marca, propds acdo judicial em
face de Rothschild, o criptoartista criador da colecdo de 100 MetaBirkins, que consistem em
uma linha de ativos digitais de bolsas que possuem design e aparéncia idéntica ou similar as
famosas bolsas de grife Birkins no mundo fisico, que pertencem a Hermés e sdo vendidas em
uma quantidade controlada e um preco elevado a fim de manter a exclusividade e raridade das

pecas.

Nesse contexto, além da violacdo da marca, que se encontra devidamente registrada, é
imperioso se falar na sua diluicdo, ou seja, no prejuizo ao carater exclusivo da bolsa, que
contribui para a manutencéo de seu status e permanéncia do seu pre¢o elevado no mundo fisico,
que certamente foi prejudicado com a entrada de 100 NFTs, ainda que no mundo virtual. Aliado
a diluicdo da marca, a Hermes também alega a existéncia de cybersquatting, uma vez que o

registro do site metabirkins.com se confundiria com a marca Birkin em si.

Além disso, ha que se falar na confusdo causada para os usuarios acerca da originalidade
e do titular das MetaBirkins, em que muitos apenas adquiriram o NFT pois pensavam se tratar
de um original da Hermés. De fato, foi juntado ao processo pela grife francesa documentos que

evidenciam que a venda dos NFTs gerou mais de U$ 1,1 milhdo de dolares.

Sobre o assunto, Kathryn Park diz na Revista da OMPI:

No fim de 2021, a Hermés contestou a venda da cole¢do de NFTs “MetaBirkins” no
OpenSea. Criados pelo artista Mason Rothschild, os tokens eram virtualmente
idénticos as desejadas e inconfundiveis bolsas Birkin comercializadas pela grife. No
mundo real, uma bolsa Birkin chega a custar milhares de délares. Os NFTs
MetaBirkins também foram comercializados por somas vultosas, tendo supostamente
movimentado quase US$ 1 milhdo no OpenSea. Inconformada, a Hermeés recorreu a
Justica®.

Em 8 de fevereiro de 2023, o juri do Tribunal Distrital dos Estados Unidos da América

do Distrito Sul de Nova lorque decidiu por condenar Mason Rothschild, condenando-o a pagar

%0 PARK, Kathryn. As marcas e o Metaverso. Revista da OMPI. 2022. Disponivel em: <
https://www.wipo.int/wipo magazine/pt/2022/01/article _0006.html > Acesso em 28 abr. 23
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U$ 130.000 & Hermes por danos decorrentes da violagdo dos direitos de marca registrada pela

comercializagdo das NFTs MetaBirkins sem autorizagdo da marca.

Observa-se que esse foi, portanto, um caso emblematico no tocante a aplicacao do direito
no &mbito do metaverso, bem como para o inicio de uma delimitacdo do que sera considerado
como aceitavel neste novo espaco. Cria-se, dessa forma, um precedente para as questdes que
tangem as violacOes de direitos marcarios no mundo virtual em terceira dimenséo, contribuindo
para que cada vez mais marcas encarem-no a partir da oOtica de um lugar seguro para a

comercializacdo de seus produtos e servicos.
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Consideracdes Finais

Averigua-se, portanto, que apesar de ser um tema recente para 0 mundo e para o direito,
a busca por discuss@es robustas acerca da regulamentacédo da entrada e atuacdo das marcas no
metaverso sdo cada vez mais necessarias e, felizmente, cada vez mais mais presentes nos
debates e discussdes. Nessa linha de raciocinio, € mister observar que para a constru¢éo de um
mundo digital seguro, o papel do direito sera fundamental e as disputas judiciais inescapaveis,

em especial as que tangenciam os direitos de marca no metaverso (ou metaversos).

Dessa forma, evidenciou-se que a tutela dos direitos marcarios no metaverso parece estar
garantida com base na extensdo da aplicacdo das normas atuais do mundo fisico para o digital,
apesar de restar a davida de quanto tempo sera necessario para a criacdo de dispositivos feitos
especificamente para regular este espaco ainda em construgdo. Nesse sentido, resta clara a
importancia das legislagdes que versem sobre a internet no ordenamento interno e a existéncia
de tratados internacionais que estabelecam padrGes minimos de protecdo sobre os direitos de

propriedade intelectual aos nacionais dos paises signatarios.

Quando se analisa 0 processo historico da internet, € possivel dividi-lo em trés grandes
fases. A primeira, denominada de Web 1.0, foi marcada pelo surgimento de grandes empresas
de tecnologia, como a propria Google, enquanto a Web 2.0, por sua vez, traz a existéncia do
second life e de redes sociais. Ingressa-se, atualmente, na terceira fase, a Web 3.0, ja
caracterizada pela descentralizacéo, blockchain, e mundos virtuais na terceira dimenséo. Nesse
cenario, traz-se o metaverso que, embora ainda em construgdo, ja carrega certos riscos a serem
considerados, como os NFTs de produtos de marcas do mundo fisico e os direitos que visam a

protecdo das mesmas.

Em contrapartida, conclui-se que as normas, legislagdes, principios e precedentes atuais
conseguiram resolver de forma eficiente as questdes juridicas dos NFTs e do metaverso até o
presente momento. Decerto, com as devidas adaptacOes de dispositivos, majoritariamente
associados a regulamentacdo da internet nas fases de Web 1.0 e Web 2.0, e os principios
utilizados como guias para as fundamentagdes, observa-se que as problematicas apresentadas

as vias juridicas até agora foram solucionadas.
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Nessa condicdo, parece sabio estabelecer o paralelo com o mundo fisico no sentido de
que da mesma forma como os mais diferentes campos de propriedade intelectual, como
mausicas, obras de arte, fotografias e dentre outros, necessitam de dispositivos versando sobre a
protecao dos seus direitos, no metaverso ndo seria diferente. Dessa forma, € preciso dar especial
atencdo ao registro das marcas, a fim de incluir seu &mbito de protecdo também no mundo
virtual em terceira dimensdo e que sejam respeitadas as normas de Pl do mundo real no

metaverso.

Por ser um ambiente em construgdo, sdo incertas as dimensdes litigiosas que as
problemaéticas trazidas com a migracdo das pessoas para o ambiente virtual podem trazer.
Realmente, o presente ja se mostra, por meio de NFTs sem autorizacdo e dentre outros, que sera
um ambiente desafiador, descortinando a importancia de as proprias plataformas fiscalizarem e

preverem em seus temos de uso medidas contra as violagdes de direitos.

Caminhando para o ponto de vista do direito brasileiro, observa-se a existéncia de
importantes dispositivos normativos, como a Lei 9.610, de Direitos Autorais, trazendo o que
seriam consideradas obras intelectuais e a Lei 9.279/1966, da Propriedade Industrial,
positivando quais direitos recaem sobre as propriedades industriais. Além disso, também
evidencia-se a previsdo legal de que aquisicdo da propriedade da marca se da pelo registro

valido perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Partindo para fora do ambito doméstico e ingressando no plano internacional, foi
primordial trazer os principais tratados internacionais sobre propriedade intelectual, ou seja, a
Convencao de Paris de 1886, a Convencéo de Berna de 1886 e 0 ADPIC, que possibilitam uma
atuacdo mais uniforme para a forma como os paises resolverdo as problematicas proprias da
Web 3.0. Nesse ambito, ainda é preciso falar na Classificacdo Internacional de Produtos e
Servicos de Nice, devido ao seu enfoque no ato do registro da marca propriamente. Trata-se de
uma série de classes e listagens nas quais o titular da marca deve identificar seus produtos ou
servigos em um total de 45 classes. Quando se observa as particularidades do metaverso,
entretanto, ha a necessidade de adaptacdo de modo a abranger os produtos e servi¢cos do mundo

virtual também.

Coube realizar, nesse contexto, um estudo do caso Hermeés V. Rothschild. Nele, a grife

francesa Hermes processa o criptoartista criador dos NFTs denominados MetaBirkins, alegando
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violacdo ao direito da marca registrada, bem como sua dilui¢do, fato que foi acolhido pelo jari
de Nova lorque, que decidiu por condenar Rothschild ao pagamento da quantia de U$ 133.00,00
pelos danos causados. Rothschild alega que sua arte representa sua prépria versdo das bolsas
Birkin e se defende alegando ser um exercicio do seu direito de liberdade de expresséo,
amparado pela primeira emenda da Constituicdo dos Estados Unidos, ainda que sem

autorizagéo.

O referido caso, portanto, foi de fundamental importancia para se analisar concretamente
os desafios possiveis de surgir com o metaverso, assim como a postura e atuacdo do
ordenamento juridico perante o inedito cenario. De fato, a decisdo do Tribunal e
posicionamento do juri demostraram de forma satisfatdria a aplicabilidade das normas atuais
em um caso concreto de conflito envolvendo o metaverso. No entanto, ndo se pode descartar a
possibilidade de surgimento de novas problematicas, e que elas possam gerar a necessidade de

criagdo de novas legislagdes e tratados internacionais no futuro.

Destarte, conforme foi explicitado no presente trabalho, muito ha que se caminhar para
aprimorar 0 metaverso, assim como a regulamentacdo juridica da protecdo dos direitos de Pl
das marcas e NFTs préprios deste novo mundo. Certamente serd necessario tempo, estudos e
novos litigios até que se adapte eficientemente as normas do mundo real para o virtual acerca
da protecdo de direitos marcarios no metaverso, assim como a consolidacdo da linha de
raciocinio dos tribunais sobre o assunto, mas com tantos olhos voltados para a temaética é
possivel se manter otimista. Por fim, por ser um ambiente descentralizado, a unido de paises,
especialmente por meio dos tratados internacionais, sera importante para garantir a seguranca

e protecdo das marcas e seus NFTs no metaverso da melhor maneira possivel.
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