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ABSTRACT

This introductory study aims to assess the personality rights as a distinctive sign and also the construction
of its protection in the intellectual property scope. It has been pursued to demonstrate that the merchandising
of personality rights has been evolving to become a usual business model based on the commercial exploitation
of fame that its holders have, therefore, reorienting the engagement of names related to luxury fashion.

Keywords: Brand, Personality rights, Merchandising.

1 Professora Titular da Escola de Ciéncias Juridicas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).
2 Professora da Academia de Propriedade Intelectual do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
3 Discente da Escola de Ciéncias Juridicas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

| Aratjo RC, Peralta P, Aime B. | MERCHANDISING DE DIREITOS DA..

J. res.: prop. intelec. online 2018. mar./ago. 1(1): 1-8 lﬁj}’(‘UNIRIO 1



Araujo RC, Peralta P, Aime B.

MERCHANDISING DE DIREITOS DA...

RESUMO

O presente trabalho é um estudo introdutério que tem por objetivo
analisar os direitos da personalidade como sinal distintivo e a constru¢ao da
sua prote¢do no ambito da propriedade intelectual. Procuramos demonstrar,
que o merchandising dos direitos da personalidade estd evoluindo para se
tornar um usual modelo de negdcio a partir da exploragao comercial da
fama que os seus titulares detém, reorientando a adesao de nomes ligados

a moda de luxo.

Palavras-chave: Marca, Direitos da Personalidade, Merchandising.

RESUMEN

Este trabajo es un estudio introductorio que tiene por objetivo analizar
los derechos de la personalidad como signo distintivo y la construcciéon de
su proteccion en el ambito de la propiedad intelectual. Se trata de demostrar
que el merchandising de los derechos de la personalidad esta evolucionando
para convertirse en un modelo habitual de negocio a partir de la explotacion
comercial de la fama que sus titulares detienen, reorientando la adhesion

de nombres ligados a la moda de lujo.

Palabras clave: Marca, Derechos de la Personalidad, Merchandising.

INTRODUCAO

O segmento da moda de luxo possui, entre muitos
atributos, o glamour. Universo no qual a criagdo autoral,
de um estilista especificamente, possui a capacidade de
criar uma mitica em torno de determinadas personali-
dades.

O tema tem sido objeto de estudos em diversas dreas
do conhecimento, como a sociologia, a psicologia social e
a estética. Internacionalmente, estudos e teses académicas
demonstram que, o universo circundante deste segmento,
seja a propria criagao, seu criador ou a marca, ndo esta
desvinculado da exploragdo econdmica baseada em bens
intangiveis. No Brasil, os estudos e pesquisas sobre o
assunto ainda sdo incipientes, inclusive na area juridica.

Todavia, ndo se pode negar que este segmento possui
relevincia incontestavel, principalmente a se considerar
a composi¢do das marcas, mormente formadas a partir
de nome civil, patronimico ou pseudénimo famoso que
remetem aos grandes criadores do segmento de luxo.

Por serem assim compostas, essas designacdes atraem
a protegdo relacionada aos direitos da personalidade, e
passam a exercer uma func¢do diversa ndo s6 daquela
existente no ambito civil comumente, mas também da
propriedade intelectual, especificamente sobre marcas e
desenhos industriais jogando luzes sobre o atual debate
acerca do campo do fashionlaw enquanto elemento intro-
dutor de uma ressignificacao dos institutos classicos do
direito civil e da propriedade intelectual.

Este trabalho tem por objetivo analisar a ressignifica-
¢do do direito da personalidade em contraponto a marca,
apontando as possibilidades e os limites de utilizacdo de
uma e outra no segmento da moda de luxo, propulsora
de um atraente modelo de negdcio para os seus criadores,
compreendido, internacionalmente, como merchandising
de direitos da personalidade.

A discussdo a ser empreendida possui relevancia e se
justifica em fun¢do da rara e incipiente produgao traba-
lhos sobre o tema no Brasil, conquanto bem desenvolvida
em teses e dissertacdes em dmbito internacional e em
documentos produzidos pela OMPI.

Para fins deste estudo, que consideramos como pri-
meira parte, trabalharemos nos itens que se seguem com
as normas juridicas do direito brasileiro e com a dou-
trina que nos permite responder as hipdteses que serdo
colocadas.

Na segunda parte, pretendemos demonstrar como este
ramo de negdcio se desenvolve, através de pesquisa em
casos decididos na Administragdo Publica, no INPI bra-
sileiro, especificamente, e na jurisprudéncia do Tribunal
de Justica do Estado do Rio de Janeiro.

Assim, a conclusio final sobre nossas hipdteses sera
apresentada na segunda parte do estudo.

Marca: principios e atributos

A Constitui¢gdo da Republica Federativa do Brasil de
05 de outubro de 1988 incluiu o direito da propriedade
intelectual no rol dos direitos e garantias fundamentais
inscritos no artigo 5°. Assim dispde o inciso XXIX: “a
lei assegurara aos autores de inventos industriais privilé-
gio tempordario para sua utilizacdo, bem como prote¢do
as criagdes industriais, & propriedade das marcas, aos
nomes de empresas e a outros signos, tendo em vista o
interesse social e o desenvolvimento tecnolédgico e eco-
ndémico do Pais”

As Marcas, propriamente, estdo regulamentadas pela
Lei da Propriedade Industrial - LPI n° 9.279, de 14 de
maio de 1996, no Titulo III. No seu artigo 122 esta
consignado que “sdao suscetiveis de registro como marca
os sinais distintivos visualmente perceptiveis, ndo com-
preendidos nas proibi¢des legais”. E no artigo 123 encon-
tram-se relacionados os tipos de marcas protegidas por
esta lei'.

Em doutrina especializada, o termo marca possui
diversas acepgdes, que pode variar segundo o campo
do conhecimento sobre o qual ela se encontra inserida.
Desse modo, ha definicbes no campo das praticas de
marketing, no universo do discurso semioldgico, bem

“Artigo 123 - Para efeitos desta lei, considera-se: I - marca de produto ou servigo: aquela usada para distinguir produto ou servigo de outro idéntico,

semelhante ou afim, de origem diversa; II — marca de certificagdo: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou servi¢o com
determinadas normas ou especificagdes técnicas, notadamente quanto a qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e III -
marca coletiva: aquela utilizada para identificar produtos ou servigos provindos de membros de uma determinada entidade”.
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como no campo juridico referente a matéria da proprie-
dade intelectual.

Neste trabalho delimitamos e conceituamos o instituto
marca no ambito da propriedade intelectual juridicamente
protegido, e o ilustramos sob a ética de reconhecidos
autores de consagradas obras juridicas.

Segundo Carlos Olavo, “a marca antes de tudo, é um
sinal, ou seja, uma realidade perceptivel aos sentidos” “E
o sinal que serve para diferenciar a origem empresarial do
produto ou servigo proposto ao consumidor, e por isso
se integra aos sinais distintivos” (OLAVO, 2005, p. 75).

Este autor permite-nos identificar em sua colocag¢do
a existéncia de uma categorizagdo de marca como sinal
distintivo do comércio que, dentre outras, possui uma
fungdo a ser exercida no mercado, e pela qual recebe a
protecdo do direito da propriedade intelectual.

Carlos Fernandez-Né6voa reconhece a marca como um
bem imaterial. Para esse autor, “a marca é um bem que
nao tem uma existéncia em si, ao contrdrio, necessita
materializar-se em coisas tangiveis (corpus mechanichum)
para ser percebido pelos sentidos, sendo, ademais, susce-
tiveis de serem reproduzidos ilimitadamente e de modo
simultineo em diversos lugares” (NOVOA, 2004, p. 27).

A marca em suas variadas defini¢des e aplicagoes, sd
encontra prote¢do oponivel a terceiros através do direito
da propriedade intelectual, quando registrada na forma da
LPI. Néao fazé-lo, entende-se que restard ao titular de um
sinal se socorrer apenas pela via da concorréncia desleal,
no caso do uso indevido de sua marca por terceiros. Isto
decorre da adogdo pelo Brasil do sistema atributivo de
direito, em contraposi¢do ao sistema declarativo. Neste,
a prote¢do a marca se da pelo uso da mesma, enquanto
naquele, a prote¢do s6 é obtida por meio do registro.

Parte da doutrina provoca-nos com questionamentos
acerca dos sistemas atributivo e declarativo: “o que da
a propriedade as marcas? O uso ou o reconhecimento
publico da titularidade? Os sistemas variam sob a tole-
rancia da Convengdo de Paris-CUP?, com uma grande
tendéncia atual pelo registro; mas encontram-se ainda
legislagdes em que o uso prévio é pressuposto do regis-
tro. Assim é que se diz o sistema em que a exclusividade
nasce do registro, atributivo; aquele em que a propriedade
nasce do uso, mas homologado pelo registro, declaratorio”
(MORO 2003, p. 55).

O direito de marcas carrega como uma de suas pecu-
liaridades os principios da territorialidade e da especiali-
dade. O principio da territorialidade se refere a limitagdo
da prote¢ao a lei local, e o da especialidade a vinculagdo
da protecao legal da marca a atividade do seu titular, ou

seja, a protecdo ¢ limitada a determinados produtos ou
servicos, pertencentes a dados segmentos de mercado,
e territorios.

A LPI brasileira ndo traz uma conceituacao geral sobre
marcas, mas introduz defini¢des referentes a tipos de
marcas e indica, no art. 122, o que ndo pode ser pro-
tegido através deste instituto, excluindo do 4mbito de
protegdo legal os sinais sonoros, gustativos e olfativos.
Estes sinais, atualmente, ja sao considerados protegiveis
em alguns paises, face a realidade que decorre das dina-
micas comerciais.

As proibigdes impostas pela LPI se dividem em duas
categorias: absoluta e relativa. A primeira diz respeito aos
6bices impostos ao registro como marca de sinais que
atinjam interesses publicos ou sociais, como os de desig-
nagdo de institui¢des publicas, bandeiras de paises, termo
de cunho genérico, termos que atentem contra a honra e
os bons costumes ou mesmo aqueles sinais indispensaveis
para compor outras marcas, como é o caso das cores,
quando requeridas isoladamente. A segunda refere-se ao
dbice a prote¢do legal para sinais que identifique direitos
de terceiros, sejam estes outros direitos de propriedade
intelectual como o direito autoral, o desenho industrial, o
nome comercial, sejam direitos de particulares dispostos
em outras esferas do ordenamento juridico patrio, como
ocorre, por exemplo, com os direitos da personalidade.

Entre as proibi¢oes relativas e a exce¢do aos princi-
pios da especialidade e da territorialidade, exsurgem os
direitos da personalidade que, por estarem relacionados
a um direito privado de terceiro nio relacionado a um
segmento de mercado, se apresenta como um elemento de
destaque face ao efeito de bloqueio que lhe é inerente e,
por isso mesmo, limitador do direito de marcas, uma vez
que ostenta capacidade de oponibilidade a constitui¢ao de
uma marca, tendo em vista o disposto na LPI, no artigo
124, incisos XV e XVI3.

Os Direitos da Personalidade no Universo da Proprie-
dade Intelectual

O direito privado brasileiro, por muito tempo, adotou
uma concep¢do de personalidade essencialmente patri-
monialista, voltada para a propriedade em todas as suas
manifesta¢oes.

Segundo Miguel Reale, “o importante é saber que cada
direito da personalidade corresponde a um valor funda-
mental, a comegar pelo proprio corpo, que é a condi¢do
essencial do que somos, do que sentimos, percebemos,
pensamos e agimos”. “Vem, em seguida, a prote¢do ao

Esta Convengdo destina-se a prote¢io internacional da propriedade industrial em sua acep¢do mais ampla, visando proteger as invengdes, as marcas,

os desenhos e modelos industriais, os modelos de utilidade, 0 nome comercial, as indicagdes geograficas, bem como reprimir a concorréncia desleal.
Sobre a adesdo do Brasil &8 CUP, conferir: BASTOS, Aurélio Wander. Dicionério de Propriedade Industrial e Assuntos Conexos. Rio de Janeiro:

Lumen Juris, 1997.

“Artigo 124 — Nio sdo registraveis como marca: [...J; XV - nome civil ou sua assinatura, nome de familia ou patronimico e imagem de terceiros, salvo

com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVI - pseudénimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artistico singular ou coletivo,

salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;”
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nome, nele compreendido o prenome e o sobrenome,
nao sendo admissivel o emprego por outrem do nome da
pessoa em publicagdes ou representagdes que exponham
ao desprezo publico, ainda quando nao haja inten¢io
difamatéria. E o mesmo motivo pelo qual, sem autori-
zagdo, é proibido o uso do nome alheio em propaganda
comercial” (REALE, 2004, p. 2).

O mesmo autor acrescenta “que cada direito da perso-
nalidade se vincula a um valor fundamental que se revela
através do processo historico, o qual ndo se desenvolve
de maneira linear, mas de modo diversificado e plural,
compondo as varias civilizagdes, nas quais hd valores
fundantes e valores acessorios, constituindo aqueles as
que denomino invariantes axioldgicas. Estas parecem
inatas, mas assinalam os momentos temporais de maior
duragdo, cujo conjunto compde o horizonte no sentido
que lhe dd Jaspers, recuando a medida que o ser humano
avanga, adquirindo novas idéias ou ideais, assim como
novos instrumentos reclamados pelo bem dos individuos
e das coletividades. A cada civilizagdo corresponde a
um quadro dos direitos da personalidade, enriquecida,
com novas conquistas no plano da sensibilidade e do
pensamento, gracas ao progresso das ciéncias naturais
e humanas” (REALE, 2004, p. 2).

Atualmente é possivel constatar uma solida expansdo
da idéia de protecdo no campo dos direitos da persona-
lidade as pessoas juridicas de natureza publica ou pri-
vada. A personalidade deixou de ser atributo normativo
exclusivo do ser humano, passando a abranger, também,
pessoas juridicas, conforme esta disposto no Cddigo Civil
brasileiro de 10/01/2002*.

Os direitos de personalidade, portanto, sdo uma cons-
trucdo tedrica evolutiva no direito civil e, naturalmente,
sua existéncia caminha para a consolidagdo como direito
subjetivo, insito ou atribuido a um titular, que podera ser
pessoa humana ou juridica, consideradas nos seus aspec-
tos essenciais e constitutivos, pertinentes a integralidade
fisica, moral e intelectual, que nascem e acompanham a
pessoa por toda a sua existéncia. Tal como afirma Caio
Mario da Silva Pereira: “nosso direito atual ndo reconhece
qualquer hipétese de perda da personalidade em vida”. (
PEREIRA, 2011, p. 187).

O Codigo Civil brasileiro incorporou entre os seus
artigos 11 a 21 os direitos da personalidade em enun-
ciados gerais, sem se restringir a integridade fisica, mas
também, abrangendo a prote¢do ao nome e a imagem
nas mais diversas formas e manifestagdes.

No que diz respeito ao nome, sobrenome e pseudo-
nimo, que intrinseco a pessoa, pois a individualiza e a
identifica, é expressamente assegurado protecdo ao seu
uso e defesa contra abusos praticados por terceiros através

de exposicdo do nome ao publico, agressdo a reputagdo
ou divulgagdo por propaganda ndo autorizada pelo titular.
Contextualizando os direitos de personalidade no
ambito da propriedade intelectual, verifica-se que o uso
por terceiro de um sinal composto de elemento confi-
gurativo de direito da personalidade, se dd com a rela-
tivizacdo da oponibilidade impeditiva ou proibitiva ine-
rente ao instituto de direito civil, pela via de autorizacdo
contratual entre o titular e o licenciado, possibilitando,
inclusive, uma exploragido econdmica mais abrangente,
dada a natureza do direito da personalidade cedido para
o uso do licenciado. Considera-se aqui que o direito da
personalidade é imprescritivel e o de marca temporario,
embora renovavel segundo as regras contidas na LPI

Merchandising de Direitos da Personalidade na Moda

O termo merchandising tem significado abrangente
de acordo com as dreas do conhecimento. Utilizaremos
neste trabalho o conceito que vem sendo adotado no
ambito juridico.

Em sua conceituagdo mais especifica, o merchandising
revela-se como a possibilidade de exploragdo de um bem
que, devido a notoriedade adquirida em seu uso principal,
também denominado primario, torna-se potencialmente
passivel de ser explorado em atividade econémica secun-
déria, principalmente para diferenciar produtos ou servi-
¢os ou agregar valor aos mesmos. Utilizado desta forma,
o bem passa a atuar numa funcéo distintiva, considerada,
por sua esséncia, pertinente & marca’.

Assim, “quando em direito, refere-se ao merchandi-
sing, pretende-se aludir a uma autoriza¢do conferida pelo
titular de um bem que adquiriu valor sugestivo pela sua
utilizagdo numa determinada atividade, a outra pessoa
para que esta o use — numa atividade diferente - para
distinguir os seus produtos ou servigos ou para integra-los
nestes, sempre com o objetivo de promover a sua venda’
(CARVALHO, 2003, p. 14).

Em documento produzido pela Organizagio Mundial
da Propriedade Intelectual - OMPI verifica-se que o mer-
chandising relacionado & propriedade intelectual pode
ser identificado por categorias, como: merchandising de
marcas, de personagens e de direitos da personalidade.
(OMPI. 1994).

Segundo Maria Miguel de Carvalho, o merchandising
pode ser: “de direitos de autor (maxime sobre personagens
de fantasia ou, na terminologia anglo-sax6nica, character
merchandising); de direitos da personalidade (sobretudo
o nome e a imagem de pessoas famosas, personality mer-
chandising); e de sinais distintivos de empresas e de pro-
dutos e servicos (corporate merchandising)” (CARVALHO,
2003, p. 14).

4

5

“Art. 52. Aplicam-se as pessoas juridicas, no que couber, a protegao dos direitos da personalidade”

Vide os trabalhos de Carvalho e Gongalves, citados nas referéncias bibliograficas.
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Para cada um dos tipos de merchandising estdo liga-
dos direitos diversos. Neste sentido, no merchandising de
personagens sdo utilizados bens protegidos pelos direitos
autorais, tendo em vista se tratarem de criagdes de cunho
autoral artistico. No merchandising de sinais distintivos,
o bem a ser utilizado constitui-se por uma marca, geral-
mente considerada de alto renome (ARAUJO, 1999), que,
por seu efeito “desespecializante”™ e de bloqueio, ou seja,
de impedir terceiros de requererem registro em qualquer
classe, passa a fruir de um poder de exclusdo que permite
a negocia¢do da sua forca atrativa. No merchandising de
personalidade, consideram-se os direitos da personalidade
de pessoa publica e famosa que autoriza o uso de seu
nome, pseudénimo ou imagem para potencializar a venda
de produtos e servicos (CARVALHO, 2003, p. 14). Este
ultimo tipo interessa aos criadores de moda para, através
de seus nomes, identificarem sua produgdo e agregar
notoriedade a mesma.

As praticas legais que possibilitam o exercicio do mer-
chandising, geralmente, baseiam-se em contratos atipicos,
como licencga de uso do bem que obteve notoriedade em
sua atividade primdria enquanto direitos da personalidade,
para que terceiro possa explora-lo em sua atividade secun-
déria, de vender produtos ou prestar servicos, utilizando
o objeto do contrato de merchandising para potencializar
sua atividade econdmica.

Pode-se afirmar que, no merchandising, ha vantagens
para ambas as partes. Para uma, o titular, seja do direito
da personalidade, do direito autoral ou de marca, que
licencia o seu bem em troca de uma retribui¢do que
sera acordada contratualmente. Para a outra, cessionario,
porque entrard na concorréncia com um sinal de maior
visibilidade, de forma a destacar-se dos seus concorrentes
ao adentrar em dado segmento com uma posi¢do privi-
legiada em relagdo aos demais.

Assim Maria Miguel de Carvalho explica: “no mer-
chandising, o licenciado desenvolve o produto, ou seja,
realiza um investimento. Apesar de estar obrigado ao
pagamento de uma soma pecunidria ao titular de outro
direito, ele terd uma vantagem: a associagdo a um sinal
tdo conhecido permite-lhe despertar o impulso de compra
mais rapidamente. Para o titular, é o valor adicional que
seu bem lhe pode proporcionar que o leva a autorizar
terceiro ao seu uso em rela¢do a produtos ou servigos
de um sector bem diferente do seu” (CARVALHO, 2003,
p. 14).

Segundo a mesma autora, algumas condi¢des devem
ser observadas para se dar efetividade ao contrato de
merchandising em relagdo a terceiros: “para que o bem
- que haja alcangado popularidade, for¢a publicitaria e
capacidade atrativa, no decurso da atividade primaria
- possa ser objeto de merchandising, para afetacdo a
uma atividade secundaria de distin¢do de produtos ou

servicos, é necessario que o titular, para além do direito
exclusivo sobre o bem, em relagdo a utilizagdo primaria,
tenha o direito de proibir o uso ndo autorizado desse
bem no 4mbito da atividade secunddria. A luz do direito
de marcas confirma-se a existéncia, a favor do titular
do direito de autor, de um ius prohibendi em rela¢do ao
uso do bem autoral, por terceiros ndo autorizados, como
marca. Consequentemente confirma-se as circunstancias
econdmica e juridica para a pratica do merchandising”
(CARVALHO, 2003, p. 62).

Segundo a OMPI, o mais recente tipo de merchandi-
sing envolve o uso de atributos essenciais de pessoas reais
no marketing ou na publicidade de produtos ou servigos.
Em sintese, tem-se que esse uso ndo se dd apenas em
atividades de marketing e publicidade. O direito da perso-
nalidade passa a funcionar como uma verdadeira marca,
distinguindo, no mercado, produtos e servigos de outros.

Ao aprofundar a discussdo sobre o merchandising,
os documentos disponibilizados pela OMPI acrescen-
tam que, em geral, as pessoas reais cujos atributos sdo
comercializados e vinculados a produtos e servicos sdo
personalidades bem conhecidas pelo publico. Tal fato,
segundo a citada Organizacao, seria uma das razdes para
o uso da expressio merchandising de reputacdo como
equivalente ao de personalidade. A OMPI atribui a esco-
lha do produto a ser posto no mercado em fun¢do do
apelo provocado pelo uso do direito da personalidade
junto ou aposto a0 mesmo.

Torna-se assim inquestionavel a importincia que
determinadas personalidades possuem em uma época
dominada pela comunicagio e veiculagdo de mensagens.
Tal fato surge realcado no universo da moda de luxo.
A percepc¢do da notoriedade, vinculada a determinadas
figuras publicas, faz com que as mesmas, desde o inicio
de suas atividades profissionais, reflitam sobre a possi-
bilidade de merchandising dos seus direitos da perso-
nalidade. Isso ocorre no esporte, no setor de producio
audiovisual e também no setor da moda de luxo. Neste
ultimo, alguns nomes ou patronimicos destacam-se a
ponto de agregar valor aos produtos ou servigos com os
quais sdo veiculados.

Exatamente por existir esta possibilidade, alguns
nomes ou patronimicos passaram a ser utilizados como
marcas, sendo registrados como tal também no INPI
brasileiro, visando a distinguir produtos que, sé por serem
endossados por tais nomes, ja possuem uma percepgao
de exceléncia em qualidade antes mesmo do seu uso ou
experimentagdo por parte do consumidor. Os direitos de
personalidade dos criadores de moda de luxo revelam-se
marcas que carregam consigo beneficios “experienciais’,
conforme destaca Lipovetsky e Roux: “enquanto os pro-
dutos de consumo corrente correspondem a beneficios do
tipo funcional, as marcas de luxo remetem a beneficios

6

Inserimos esse neologismo, tendo em vista a prote¢ao a marca de alto renome ser uma excegao ao principio da especialidade. O termo desespecializante

ja vem sendo utilizado em trabalhos académicos que versam sobre a figura de marca aqui aludida.
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ditos experienciais, isto é, que implicam no cliente uma
busca de experiéncias e emogdes fortes e excepcionais”
(LIPOVETSKY e ROUX, 2005, p. 66).

Em funcéo disso, ha que se refletir qual seria a melhor
forma de utilizar esses direitos da personalidade em ati-
vidade econdmica, a partir do seu uso como um sinal
distintivo, como é o caso da marca. Duas possibilidades
devem ser consideradas: ou o titular do direito da per-
sonalidade, por meio de um contrato de licenciamento,
autoriza terceiro a registrar como marca o seu nome ou
imagem; ou o proprio titular do direito da personalidade
deposita como marca tal direito.

No caso desta dltima hipdtese, hd que aferir se o titu-
lar de um direito da personalidade, no setor de moda,
efetivamente exerce atividade econdémica compativel com
o segmento de produtos e servicos no qual deseja registrar
como marca seu nome ou imagem, pois assim estipula a
lei brasileira por meio do seu artigo 128”. Como criador
do universo da moda, pensa-se que Christyan Lacroix se
vé apto a requerer o seu nome ou imagem como marca,
por exemplo, no setor de vestuario. Podemos conferir os
registros de marcas de luxo que carregam o nome civil
do titular, na base de marcas do INPI.

Todavia, questdo mais complexa pode ser colocada
quando se indaga sobre a pertinéncia de um mesmo
criador requerer como marca o seu direito da persona-
lidade para outros segmentos, fato que também pode ser
observado a partir de breve consulta a base de depdsitos
e registros de marcas do INPI, tendo em vista o principio
da especialidade, concernente ao direito de marcas, e,
ainda, por conseqiiéncia, a atribui¢do apenas ao titular
do direito da personalidade o 6nus de impedir terceiros
ndo autorizados de requerer como marca tal direito.

Em que pese a auséncia de atividade econémica por
parte do titular do direito da personalidade, o que por
si seria um limitador ao requerimento de registro de
marca, o titular do direito da personalidade deve pen-
sar em outras questdes de cunho mais pratico quando
do uso do sistema de prote¢do a marca em detrimento
do exercicio do seu direito da personalidade, como o
bloqueio a possiveis registros. Impde-se registrar que

a marca ¢ limitada pelo principio da especialidade e a
sua prote¢do s serd possivel no segmento para o qual
o sinal foi solicitado.

Para obter uma protecdo em todos os segmentos a
partir do uso do direito de marcas, o titular do direito
da personalidade terd de requerer seu nome ou imagem
em todos os setores existentes ou conseguir compro-
var que sua marca pode auferir a prote¢do concedida as
marcas de alto renome, previstas no artigo 125 da LPI®
. No caso de solicitar prote¢do em todos os segmentos,
dificilmente todos os requerimentos prosperariam, pois
seria muito dificil ao titular do direito de personalidade
obter registros com seu nome ou imagem em todos os
setores, tendo que comprovar a atividade econémica em
cada um. Como alto renome, a protegdo deve ser gal-
gada e comprovada perante o INPI, que atribuira tal
status & marca registrada em uma das classes da Classi-
ficagdo de Nice’, possibilitando, por meio de um tnico
registro, impedir que qualquer sinal igual ou semelhante
seja requerido e registrado como marca por terceiros em
qualquer outro segmento.

Pelo disposto na LPI, entende-se que terceiros sé
podem requerer como marca elementos do direito da
personalidade quando autorizados pelo titular daquele
direito. Cabe ressaltar que o direito da personalidade
possui um poder de proibigdo muito mais abrangente
que o direito de marcas, pois em qualquer setor, o titu-
lar do direito da personalidade pode se opor a ter o seu
nome ou imagem requerido como marca por terceiros
sem a sua autorizac¢do. Para tanto, hd a necessidade de
acompanhar os pedidos efetuados por terceiros no 6rgao
responsavel pelo registro de marca, no Brasil, o INPI. Esta
acdo pode revelar-se como um 6nus ao titular do direito
da personalidade. Todavia, paradoxalmente, ao requerer
como marca o seu direito de personalidade por si, tam-
bém terd o 6nus de ter que acompanhar todo tempo de
existéncia desse registro, além de ter que, no caso de uma
caducidade', efetivamente comprovar o uso de tal marca.

Assim, entende-se que a forma mais recomendavel
para garantir a exclusividade e a perenidade do sinal
vinculado a um direito da personalidade, seria por meio

“Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas fisicas ou juridicas de direito publico ou de direito privado. § 1° As pessoas de direito privado
s6 podem requerer registro de marca relativo a atividade que exergam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem
direta ou indiretamente, declarando, no proprio requerimento, esta condigao, sob as penas da lei”

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

Visando a facilitar a operacionalizagio da atividade de exame para fins de registro de marcas, boa parte dos paises utiliza a Classificagdo de Produtos
e Servicos de Nice, que permite apontar quais produtos e servigos o titular pretende e classificar seus pedidos de acordo com a citada classificagéo
para fins de busca de anterioridade. Ha certa relagao entre a Classificagdo de Nice e a divisdo setorial e 0 uso da mesma é necessério para a aplicagao
do principio da especialidade.

LPI: “Art. 143 - Caducara o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legitimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessao, na
data do requerimento: I - 0 uso da marca néo tiver sido iniciado no Brasil; ou II - 0 uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos
consecutivos, ou se, N0 mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificagdo que implique alteragao de seu caréter distintivo original, tal como
constante do certificado de registro. § 1° Nao ocorrerd caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razdes legitimas. § 2° O titular sera
intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o 6nus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razdes legitimas.
Art. 144. O uso da marca devera compreender produtos ou servigos constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relagio
aos nao semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada. Art. 145. Nao se conhecera do requerimento de caducidade
se 0 uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido hd menos de 5 (cinco) anos. Art. 146. Da decisao
que declarar ou denegar a caducidade cabera recurso”.
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de um contrato de licenca, de forma a autorizar terceiros
a registrarem como marca um direito da personalidade.
Esta tende a ser a melhor op¢do para o titular do direito
de personalidade. Entretanto, no Brasil esta ainda nao ¢
a forma que vem sendo mais utilizada em negdcios que
envolvem a tomada de decisdo sobre a pertinéncia de
requerer a concessio de uma marca ou de licenciar o uso
dos direitos da personalidade para tal fim. A principio,
este comportamento pode ser consequéncia da incom-
preensdo da abrangéncia do direito da personalidade
e das praticas atuais que vem sendo desenvolvidas em
outros sistemas internacionais.

Neste especial tipo de contrato, largamente difun-
dido em paises desenvolvidos, se integra ao produto o
valor intelectual, como forma de aumentar ou despertar
o interesse geral. Sdo firmados, em regra, com clausula
de exclusividade, obrigando-se a empresa interessada a
fazer respeitar, por si e por terceiros, os direitos do titular
(BASTOS, 1997, p. 168). Assim se da nos trés casos, ou
seja, no direito autoral, no direito de marca, quando o
sinal é considerado de alto renome, bem como no direito
da personalidade, que possui a peculiaridade de ser um
direito extrapatrimonial.

CONCLUSAO

O presente trabalho, considerado a primeira parte de um
estudo, tratou de direitos da personalidade da perspectiva
do seu reconhecimento como um sinal distintivo que agrega
valor a bens tangiveis de alta performance.

Inicialmente apresentamos os principais aspectos juridi-
cos que asseguram prote¢do as marcas e, em seguida, abor-
damos os direitos da personalidade, em especial, aqueles
relacionados aos nomes, compreendidos o prenome e o
sobrenome, que possam ser legalmente associados a produtos
para distingui-los com forga de exclusividade.

Constatou-se a importancia que os direitos da persona-
lidade galgaram, a partir do Cédigo Civil brasileiro de 2002,
inclusive para assinalar bens, face ao seu poder de bloqueio
limitador do direito de marcas.

Foi possivel demonstrar que, internacionalmente, o
merchandising de personalidade ¢ usualmente adotado nas
praticas comerciais, mas ainda pouco reconhecido no Brasil
pelos agentes envolvidos na sua exploragdo econdmica.

Enfim, entendemos que o objetivo deste trabalho foi cum-
prido na medida em que foi possivel destacar aimportincia da
temadtica, e a abertura internacional para sua adogao, expondo
o quanto é pouco compreendido ou utilizado internamente.

Como anotamos na introdugio, esta conclusdo é mera-
mente demonstrativa do ramo de negdcio. Na segunda parte
apresentaremos as conclusdes analiticas que sdo obtidas pelo
estudo de casos no ambito das decisdes administrativas e
judiciais. Basearemos para tanto, nas decisdes do INPI bra-

sileiro sobre a matéria e nas decisdes do Tribunal de Justica
do Estado do Rio de Janeiro.

Os dois estudos, no seu conjunto, nos permitirdo demons-
trar o grau de inovagio e sustentabilidade para este ramo
de negdcio.
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