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RESUMO

Ao longo dos ltimos anos, observa-se um grande numero de pedidos de registros, protocolares
por titulares paraenses e, que vem sendo indeferidos pelo INPI. Somente a titulo de
exemplificagdo, em 2018, houve 1.126 pedidos protocolados e no mesmo periodo, houve 702
indeferimentos, o que representa cerca de 62%, um indice muito alto e que estd gerando grandes
transtornos aos empreendedores locais. Nesse sentido, o objetivo deste sera elaborar um guia
de andlise de marca, um material didatico para fora do PROFNIT, para ajudar os interessados
na realizacdo de um pedido de registro de marca no Brasil, com todas as orientacdes/estratégias
que devem ser adotadas, para identificar a viabilidade, inviabilidade ou riscos do pedido de
registro de marca pretendido. Na primeira etapa do trabalho, iniciou-se um estudo bibliografico
quanto a origem, legalidade e a importancia de uma marca fantasia, no atual cenario econémico
social. Logo em seguida foi feito um levantamento estatistico (dos ultimo 5 anos) junto ao INPI,
focando especificamente nos pedidos de registros de marcas protocolados por titulares sediados
no Estado do Pard, e que foram indeferidos pela autarquia federal e, além disso, a identifica¢ao
frente a esses pedidos quanto aos que foram requeridos através de procuradores e quanto aos
que foram protocolados pelo proprio requerente, como estudo de caso, onde, ao final, foi
possivel gerara graficos estatisticos anuais e consolidado, os quais ajudaram na analise frente
ao tema. Concluido o levantamento, foi possivel identificar o nimero total de indeferimentos
ocorridos neste periodo e, também, descobrir os principais motivos (fundamentagdo legal) que
resultaram na decisdo, para que seja possivel analisar o(s) motivo(s) que estdo causando esse
cenario e, por conseguinte, sugerir agdes que possam ajudar a modificar esse cenario. Com as
sugestdes de agdes sugeridas, procura-se aumentar de forma considerdvel a probabilidade de
deferimento do pedido de registro de marca pretendido, para com isso modificar o atual cenario

identificado por esse estudo de caso.

Palavras-chave: material didatico; registro de marca; sinal distintivo.
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1 INTRODUCAO

As marcas possuem papel fundamental na designacdo de procedéncia de produtos ou
fabricantes, além da vasta importancia nas relagdes entre as empresas € os consumidores,
devido ao alto nivel de competi¢do, que exige das empresas um posicionamento estratégico
diferenciado, de tal forma que possam se apresentar perante os consumidores com uma
identidade mercadoldgica. Essa diferenciacdo €, na percep¢ao do publico-alvo, fundamental
(ALMENDRA et al., 2019; MEDEIROS FILHO e RUSSO, 2016) para o reconhecimento de
empresas associadas a marca, que transmite qualidade ou a falta dela, em produtos e servigos.

Nesse contexto, além de criar, registrar uma marca, oficializando sua identidade, torna-
se uma etapa indispensavel para quem quer se destacar no mercado. Portanto, a pesquisa quanto
a viabilidade de solicitagdo de registro de marca, apesar de ndo ser um procedimento obrigatorio
(o requerente pode solicitar o registro de uma marca, sem consultar se a mesma ja se encontra
registrada) ¢ um procedimento altamente recomendavel.

O Registro de Marca ¢ realizado, por meio de uma solicitacdo de registo ao Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia responsavel pela anélise e concessdo de
direitos dessa propriedade o Brasil. Segundo Leonardos (1997) ao analisar a perspectiva dos
usuarios dos servigos do INPI em relagdo ao registro de marcas sob a Lei 9.279/96 (BRASIL,
1996), verifica-se que os usudrios de marcas t€m a expectativa de sempre poder proteger,
através do registro, aqueles sinais distintivos que escolheram para distinguir a sua atividade.

O legislador, ao ndo estabelecer a obrigatoriedade da realizagdo de uma pesquisa de
viabilidade para registro de uma marca nas bases de dados do INPI, conjectura que o solicitante
da mesma, antes de utiliza-la, ir4 primeiramente aguardar a analise quanto a aprovagdo ou nao,
do registro. Vale lembrar que “s6 ¢ dono da marca quem tem seu registro”. Ocorre que,
infelizmente, a cultura empreendedora em nosso pais ¢ diferente, haja vista que, a grande
maioria dos empreendedores, primeiro se utilizam de uma marca (gastam recursos financeiros
e trabalho) e, s6 depois de algum tempo, buscam realizar a protecdo da mesma junto ao INPL.

Essa situacdo ¢ muito perigosa, ja& que a utilizacdo de uma marca representa um
investimento financeiro e moral para o empreendimento, os quais ao longo do tempo de uso,
agregam valor a esse patrimonio. Nao ¢ incomum o empreendedor ser surpreendido ao constatar
que marca que ele utiliza para a sua empresa, ndo o pertence, podendo, inclusive, ser penalizado
financeiramente pela a pratica de crime de contrafagdo de marca) e/ou pela impossibilidade de

se registrar a marca em uso, devido a algum impeditivo legal. Ocorrendo essa situacao,



fatalmente, vai gerar grandes prejuizos financeiros e morais ao negécio, que podem até resultar
na descontinuidade do empreendimento.

No Estado do Para tem-se observado um consideravel numero de indeferimentos de
pedidos de registro de marcas pelo INPI, muitos deles, provavelmente, devido a ndo realizacao
e/ou uma realizacdo de pesquisa superficial de anterioridade, sem os devidos procedimentos e
cuidados necessarios. O site do INPI, possui algumas orientagdes para a realizagdo deste
procedimento, contudo, sdo superficiais e ndo substitui a expertise de um profissional habilitado
e com amplo conhecimento.

Mesmo antes de ingressar no mestrado, como profissional atuante no campo da
propriedade industrial no Estado do Pard, tenho observado ao longo dos ultimos anos, um
numero consideravel de pedidos de registros de titulares do Estado do Para, que estdo sendo
indeferidos pelo INPI. A consequéncia dessa situagdo ¢ um prejuizo consideravel para os
empreendedores locais, haja vista que, por questdes culturais e econdmicas, muitos deles
realizam um investimento consideravel na marca, mesmo antes de obter a certificacdo da
mesma junto ao INPI e, ao se depararem com o indeferimento de seu pedido de registro, acabam
por verem todo o seu trabalho e investimentos perdidos o que, a principio, poderia ter sido
evitado se antes de se realizar o protocolo do pedido de registro, ocorresse uma boa analise
previa quanto a viabilidade para registro do mesmo.

Diante do exposto ¢ importante identificar através de dados estatisticos disponibilizados
pela autarquia federal, o nimero de pedidos de registro indeferidos pelos Examinadores de
Marcas do INPI, no estado do Para e analisar os possiveis motivos provenientes dessa situacao
(com base nos motivos que justificaram o indeferimento, por parte do Examinador de Marcas

do INPI).



2 OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL

Estudar indeferimentos de pedidos de marca de titulares, sediados no Estado do Para, e
propor caminhos que facilitem que o demandante conquiste seu pedido, junto ao Instituto

Nacional da Propriedade Industrial, como a elabora¢do de manual.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar, através de dados disponibilizados pela autarquia federal, o nimero de
pedidos de registro indeferidos pelos Examinadores de Marcas do INPI, de titulares sediados
no Estado Para, por um periodo de 5 anos;

Propor Manual como produto para ajudar no deferimento de solicitagdes, através de um

guia de viabilidade de marca.



3 REFERENCIAL TEORICO

3.1 Origem da marca e a evolug¢ao historica

Teoricamente, a marca surge simultaneamente com o proprio homem, haja vista que, de
forma simples, a marca serve para distinguir um produto e/ou servigo de outro do mesmo
segmento. Todo ser humano j4 nasce com uma marca Unica, a qual lhe identifica e, também,
permite o distinguir de qualquer outro, qual seja, as nossas impressoes digitais. Segundo Soares
(2003), em sua obra “Tratado da Propriedade Industrial Marca e Congéneres — Volume I, em
seu capitulo I (A Marca através dos Tempos), na pagina 21, sobre a impressao digital, assim se

manifestou:

“Essa marca é o0 nosso sinal, o0 nosso simbolo, a nossa identificagao, ¢ a utilizamos em
todos os documentos para nos distinguir. Serve, inclusive, em muitos casos, como
equivalente a assinatura quando o homem sequer tem o minimo conhecimento da
escrita” (SOARES, 2003).

A marca fantasia, assim como a impressao digital, de forma simples, existem e possuem
a mesma finalidade, a de promover a distingdo entre outros similares/correlatos. Ao longo da
historia, a marca, assim como a impressdo digital evoluiram quanto a sua forma de
reconhecimento e registro, contudo, nunca modificando sua finalidade. Segundo Juliano (2003,
p. 126 e 127), por volta dos séculos XVIII e XIX, predominavam largamente produtos a granel,
sem marca-fantasia e o consumidor era fiel ao local da compra; a procedéncia da mercadoria
geralmente era local (produtos artesanais e agropecudrios) ou de procedéncia estrangeira,
principalmente da Inglaterra e Franca.

Historicamente, apesar do Brasil tenha sido o quinto pais do mundo a procurar proteger
os direitos do inventor, através do Alvara de 28 de abril de 1809, somente com a Lei Francesa
de 23 de junho de 1857 ¢ a que efetivamente inicia todo o processo de evolugdo moderna sobre
o tema.

No Brasil ndo houve uma evolugdo quanto as marcas:

“Até 1875 ndo havia qualquer legislagdo tratando do assunto e, quando entrou em
vigor a Conven¢do, foi apontada uma série de modificagdes necessarias para
compatibilizar a norma interna ao novo ato” (BARBOSA, 2010).

Somente em 23 de outubro de 1875 é que o Brasil passou a ter, efetivamente, a sua

primeira lei sobre as marcas de fabrica:
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Decreto n.° 2.682, de 23 de outubro de 1875, art. 1° - é reconhecido a qualquer
fabricante e negociante o direito de marcar os produtos de sua manufatura e de seu
comeércio com sinais que os tornem distintos de qualquer outra procedéncia. a marca
podera consistir no nome do fabricante ou negociante, sob uma forma distintiva, no
da firma ou razdo social, ou em quaisquer outras denominagdes emblemas, estampas,
selos, sinetes, carimbos, relevos, invélucros de toda espécie, que possam distinguir os
produtos da fabrica ou os objetos de comércio (BRASIL, 1875).

Com o avango constante do processo de globalizacdo (o aumento da circulagdo de
produtos e servigos, além da fronteira territorial das sedes dos titulares), a necessidade de se
estabelecer uma harmonizacdo e/ou normatizagdo padronizada sobre a protecdo das marcas
fantasias, foi que, em 1883 que se deu inicio ao sistema internacional da propriedade industrial,
através da CUP — Convencao da Unido de Paris. Todos os paises possuem a sua autonomia
juridica sobre o tratamento sobre o tema, contudo, os paises consignatarios respeitam alguns
principios (que serdo comum para todos os demais consignatarios também).

Em 1967, a Organizagdo das Nagdes Unidas — ONU, criou a OMPI — Organizacao
Mundial da Propriedade Industrial, tornando-se a entidade internacional de direito
internacional, com o proposito de promover a prote¢do da propriedade intelectual no mundo, a

qual definiu a propriedade intelectual como:

Direitos relativos as obras literarias, artisticas e cientificas, as interpretacdes 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 servi¢o, bem como as firmas comerciais e denominag¢des comerciais,
a protecao contra a concorréncia desleal e todos os outros direitos inerentes a atividade
intelectual nos dominios industrial, cientifico, literario e artistico(OMPI, 2002, p. 29).

Atualmente, apds passar por varias regulamentagdes ao longo dos anos de sua
existéncia, o Brasil possui a Lei 9.279 de 14 de maio de 1996, a qual regula Direitos e
Obrigacdes Relativas a Propriedade Industrial, sendo considerada uma das mais novas e
modernas legislagdes sobre o tema no mundo.

Guedes (2013) explica que:

Numa transac¢ao que envolve a venda de uma empresa (comercial ou industrial), além
da sua dimensdo fisica, vende-se a clientela e a marca fantasia, uns e outros
intangiveis. O que se vende ¢é parte da liberdade do antigo proprietario, que se exime
de competir com o novo e de usar sua marca. Esse caso ¢ ainda mais particular porque
o que se compra na verdade ¢ a oportunidade de lidar com os clientes e de ganhar com
o0 uso da marca. Compra-se do proprietario sua promessa de nada fazer em relagdo aos
clientes e a marca adquirida, sua abstencdo de agir em relagdo a eles. De outro lado,
compra-se a oportunidade de lidar com os clientes e de vender-lhes produtos
exclusivamente, isto €, sem a interferéncia do vendedor (GUEDES, 2013).

3.2 Marca e suas fungoes
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A marca, segundo a legislagdo brasileira, através do estabelecido na Lei 9.279/96 — Lei
da Propriedade Industrial — LPI, através do seu artigo 122 estabelece que “sdo suscetiveis de
registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptivos, ndo compreendidos nas
proibigoes legais” (BRASIL, 1996).

Soares (2003) define a marca como o “[...] sinal pelo qual o produto ou servi¢o ¢é
conhecido e distinguido no mercado consumidor ou entre usudrios”.

Para Branco (2011) a sua defini¢cdo de marca aborda algumas caracteristicas relativas as
suas diferentes formas de apresentacdo e composi¢ao devem ser consideras de modo que na
ocasido do registro atendam aos critérios estabelecidos por lei. Somente a titulo de
complementacdo a legislacdo brasileira ndo permite o registro de marcas sonoras ou olfativas.

O direito marcario brasileiro tem conceituagdo diferente, em comparagdo com o que ¢
adotado em outros paises (GOSSLING e RIBEIRO, 2013), ao considerar como marca aquelas
visualmente perceptiveis, excluindo a possiblidade de registro as marcas sensoriais (sonoras ou
olfativas).

O rol dos signos que podem ser usados como marca ¢ determinado em cada pais pelas
respectivas leis nacionais (artigo 6°, paragrafo 1°, da CUP). J4 o artigo 15 da TRIP’S dispdem
em sua parte final que “os membros poderdo exigir, como condi¢do para o registro, que os sinais
sejam visualmente perceptiveis”. Segundo DOMINGUES (1984), o entendimento do legislador
brasileiro quanto a possibilidade de registro das marcas sonoras e/ou olfativas deveria ser
revista, tendo em vista as mesmas cumprirem a mesmas funcionalidades das marcas

tradicionais.

A necessidade social existe porque, com o advento da televisdo e o enorme incremento
da radiodifusdo com os aparelhos portateis e transistorizados, a identificagdo sonora
mais que uma possibilidade ¢ uma realidade concreta como sinal identificador de bens
ou servigos. Assim, deverd a marca sonora ser juridicamente protegida face a seu
contetido e valor econdmico e importancia de mercado, tanto para seu titular, quanto
para o consumidor médio (DOMINGUES, 1984).

A legislacdo americana no ambito da propriedade industrial, possibilita o registro das
marcas ndo convencionais, ndo s6 como estimulo aos empreendedores, mais também como

mecanismo de protecdo para os consumidores, assim FILHO (2016) se manifestou:

Por isso a legislagdo americana ndo faz nenhuma censura aos sinais ndo convencionais
assim como ndo deveria fazer a legislacdo brasileira. Até porque o objetivo da
protecdo do direito marcario nos EUA se faz, como dito, para gerar uma eficiéncia
econdmica que, em primeiro lugar, favorece o consumidor, mas nao deixa de lado o
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fornecedor, que através dessa protegdo tem um estimulo para aprimorar os seus
produtos e servigos (FILHO, 2016, p.88).

Para Carvalho (1977), a individualizacdo da marca compreende “ndo apenas a de
facilitar a identificacdo das empresas, mas convertendo-se num pressuposto indispensavel para
a sua existéncia” visando tutelar primordialmente o consumidor e, além disso, proteger também
o titular, haja vista que, todo o trabalho e investimentos realizados na marca, refletem no valor
da mesma.

Através dos direitos de propriedade industrial (marca registrada) o seu titular podera
usufruir do direito de uso exclusivo da mesma, para qual se destina (BRASIL, 1996, artigo 129
da LPI). Além disso, ainda podera terd o direito de impedir que terceiros, seja de boa ou ma f&,
utilize a mesma (sem a sua autorizagdo), de marca idéntica e/ou confundivel (BRASIL, 1996,
artigo 130, inciso III da LPI).

No aspecto territorial, a prote¢do outorgada pelo governo brasileiro no campo da
propriedade industrial, somente tem valor juridico dentro do territorio nacional (BRASIL, 1996,
artigo 2° da LPI). Quanto ao aspecto temporal, a validade dos Certificados Nacionais de
Registro emitidos pelo INPI possuem validade de 10 (dez) anos, podendo ser prorrogado por

iguais e sucessiveis periodos (BRASIL, 1996, artigo 133 da LPI).

3.2.1 Distintividade da marca

A funcionalidade principal de uma marca fantasia ¢ exatamente promover a distingao
entre produtos e/ou servicos da mesma natureza, com o objetivo primordial de proteger o
consumidor, evitando que o mesmo adquira um produto/servigo pensando em se tratar de outro.
Logo, os beneficios da marca em reduzir os custos de procura dos consumidores pressupdem a
necessidade da protecdo legal (LANDES e POSNER, 1987).

“A marca ¢ um sinal ou conjunto de sinais suscetiveis de representagdo grafica,
adequada a distinguir os produtos ou servigos de uma empresa dos de outras empresas”
(CUNHA, 2010). Copetti (2007) expressa que as “[...] marcas sdo signos, antes de serem valores
na concorréncia ou objeto de propriedade. Estao inseridas na economia, para atender a demanda
de individualizacao dos produtos e servicos”, diante disso, observa-se que no campo comercial,
as marcas conquistam valor econdmico a cada dia mais valorizado, destacando-se como

mecanismo de individualizacdo e diferenciagdo no processo de concorréncia.
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O manual de marcas (5% revisdo de fevereiro de 2022) adotado pelo INPI, estabelece as
formas de apresentacdo das marcas. Os pedidos podem ser realizados na forma nominativa,

mista, figurativa e tridimensional.

Marca nominativa, ou verbal, ¢ o sinal constituido por uma ou mais palavras no
sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo, também, os neologismos ¢ as
combinagdes de letras e/ou algarismos romanos e/ou arabicos, desde que esses
elementos ndo se apresentem sob forma fantasiosa ou figurativa (INPI, 2021)

As marcas nominativas protegem somente os nomes, sem identificacdo visual. A Figura

1 mostra um modelo de um Certificado Nacional de Registro de Marca Nominativa

Figura 1 Certificado Nacional de Registro de Marca Nominativa

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Ministério da Economia

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicagdes Geograficas

Certificado de registro de marca

Processo n°: 829264809

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para garantia da propriedade e do uso exclusivo,
certifica que a marca abaixo reproduzida foi prorrogada nos termos das normas legais e
regularmente em vigor, mediante as seguintes caracteristicas e condigoes:

ACADEMIA APAM - MACHIDA

Data de depdsito:  23/08/2007
Data da concess&o: 03/11/2009
Fim da vigéncia: 03/11/2029

Restrigdo:  SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA PALAVRA "ACADEMIA".

Titular: ASSOCIAGAO PARAENSE DE ARTES MARCIAIS [BR/PA]
CNPJ:  04142881000136
Enderego: TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA 1657, NAZARE, 66035190,
BELEM, PARA, BRASIL

Apresentacdo: Nominativa
Natureza: Marca de Servigo
NCL(9): 41
Especificacdo: Academia de ginastica (servigos de-) Academias (educagao )

Rio de Janeiro, 05/02/2019

O

André Luis Balloussier Ancora da Luz
Diretor

A proteat pelo presente o art. 124, incisos Il VI, VI, XVIll & XX, da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996,

‘ Assinado digitalmente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial
ot
A Aprovado por ANDRE LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ - Matrcula 0443457

Fonte: Portal do INPI.
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As marcas figurativas (Figura 2) protegem somente as figuras ou emblematica, o sinal
constituido por: desenho, imagem, figura e/ou simbolo; qualquer forma fantasiosa ou figura;

ideograma, tais como o japonés e o chings.

Figura 2: Exemplos de marcas figurativas

»

Fonte: http://manualdemarcas.inpi.gov.br

No caso de apresentacdo grafica das letras e do ideograma em si (Figura 3), as mesmas
serdo sempre consideradas como marca figurativas salvo quando o requerente indicar, no
requerimento, o significado do mesmo para o nosso idioma local, caso isso ocorra, as marcas

serdo consideradas como marcas mista (elemento nominativo + ilustragdo grafica):

Figura 3: Exemplos de marcas figurativas representando ideogramas

‘— o W

%m P o - 6y -
E SNl ‘ ): :
o

Fonte: http://manualdemarcas.inpi.gov.br

Assim como todos as formas de protecdo, o registro de uma marca figurativa possui
vantagens e desvantagens. A principal vantagem de uma marca figurativa ¢ que vocé pode
utiliza-la individualmente ou em conjunto com outras marcas nominativas, para identificar um
produto ou servigo e, além disso, vocé também pode impedir que outra empresa, utilize o
mesmo logo (igual ou semelhante), passivel de gerar confusdo ou associagdo entre as mesmas.
Ja a desvantagem ¢ que a marca figurativa ndo protege o nome da marca, diante disso, para
proteger o nome, além do registro da marca figurativa, sera necessario realizar um novo pedido
de registro para proteger o nome da marca e, além disso, caso, no futuro, ocorra a

mudanga/atualizacdo da logo, serd necessario solicitar um novo pedido de registro, ja que a
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legislacdo ndo permite modificar a marca (apds a concessdo do registro), contudo, permite a
dualidade de marca do mesmo titular, ou seja, o mesmo titular pode ter 2 (duas) logomarca ou
logotipos diferentes, para 0 mesmo produto ou servico, conforme previsto no inciso XX, do
artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial — LPI, “dualidade de marcas de um s¢ titular para o
mesmo produto ou servigo, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem
de suficiente forma distintiva”.

As marcas mistas (Figura 4) protegem as logomarcas, conforme disposi¢ao prevista no
Manual de Marcas do INPI. Marca mista, ou composta, ¢ o sinal constituido pela combinagao

de elementos nominativos cuja grafia se apresente sob forma fantasiosa ou estilizada.

Figura 4: Marcas Mistas

FARMACIA

N, Personale

GRUPOLIBERAL

Fonte: Portal do INPI

A principal vantagem no requerimento de registro nesta modalidade ¢ que, desta forma,
ndo se faz necessario realizar 2 pedidos de registro, um para o logotipo (marca figurativa) e
outro para o nome (marca nominativa), entretanto, caso no futuro venha ocorrer
mudanga/moderniza¢do na logomarca registrada, serd necessario realizar um novo pedido de
registro, exatamente para proteger a nova logomarca (MANUAL DE MARCAS, 2022).

As marcas tridimensionais (Figura 5) sdo aquelas capazes de distinguir um produto e/ou

servigo, pela forma plastica diferenciada, conforme definido no manual de marcas do INPI.

“Marca tridimensional ¢ o sinal constituido pela forma plastica distintiva em si, capaz
de individualizar os produtos ou servigos a que se aplica. Para ser registravel, a forma
tridimensional distintiva de produto ou servigo devera estar dissociada de efeito
técnico”. (MANUAL DE MARCAS, 2022)

A principal diferenca desta modalidade de prote¢do (marca tridimensional) e o registro
de desenho industrial ¢ o fato de que o registro de marca tridimensional ¢ valido pelo periodo
de 10 (dez) anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo periodo, quantas vezes o titular assim

desejar (infinitamente), enquanto que, o registro de desenho industrial ¢ valido por 10 (dez)
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anos, s6 podendo sofrer 3 (trés) prorrogacdes de 5 (cinco) anos cada, totalizando no maximo
25 anos de protecao, apos esse periodo o desenho industrial “cai em dominio ptblico”, podendo
ser reproduzido por qualquer um, sem necessidade de autorizagdo e/ou pagamento pelo uso ao
seu titular. Se o requerente puder realizar as 2 formas de protecdo, ¢ recomendavel como forma

estratégica de aumentar a protecdo de seu patrimonio.

Figura 5: Exemplos de marca tridimensional

A EVOLUCAO DA GARRAFA DE COCA-COLA

1915 1957 1986 1994

Fonte: http://publicidadesemlimites.blogspot.com/2011/04/evolucao-das-garrafas-coca-cola-e-suas.html

3.3 A natureza juridica de uma marca fantasia

Inicialmente, deve-se destacar a diferenca entre denominacao social (razdo social) e
marca fantasia. Por uma questdo meramente cultural, ¢ normal o empreendedor escolher a
denominacao empresarial igual a sua marca fantasia, entretanto, ndo existe nenhum dispositivo
legal que obrigue esse procedimento. E possivel possuir a denominagio social “ABC
SERVICOS EDUCACIONAIS FONSECA LTDA” ¢ a minha marca fantasia ser “COLEGIO
PORTELA™.

O registro de denominagao social ¢ feito na Junta Comercial da unidade da federacdo
onde localiza-se a sede da empresa, ja o registro da marca fantasia ¢ feita junto ao INPI. No
manual de registro (atualizado de acordo com a Lei Complementar n.° 147, de 7 de agosto de
2014, e instrugdo Normativa DREI n.° 26, de 10 de setembro de 2014) da Secretaria da Micro

e Pequena Empresa — Departamento de Registro Empresarial e Integragdo, assim orienta:
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1.2.15 - NOME EMPRESARIAL O nome empresarial obedecera ao principio da
veracidade e da novidade, incorporando os elementos especificos ou complementares
exigidos ou ndo proibidos em lei. O nome empresarial pode ser de dois tipos:
DENOMINACAO SOCIAL ou FIRMA SOCIAL. A denominagdo social deve
designar o objeto da sociedade, de modo especifico, ndo se admitindo expressdes
genéricas isoladas, como: comércio, industria, servigos. Havendo mais de uma
atividade, devera ser escolhida qualquer delas. E facultativa a indicagdo do objeto no
nome, se a sociedade for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (art. 72 da Lei
Complementar n° 123/06). E permitido figurar na denominagio social o nome de um
ou mais sOcios.

Além disso, a denominacdo social somente tem proteciao na unidade da federagdo onde
¢ feito o registro, ja a marca fantasia possui prote¢ao para todo o territério nacional (MANUAL
DE MARCAS, 2022).

As principais teses juridicas adotadas pelo STJ (BRASIL, RELATOR MINISTRO
JORGE SCARTEZZINI, 2020) ao decidir a agdo que envolve a denominagdo social de uma
empresa e uma marca fantasia (ODEBRECHT), foram devidamente sintetizadas na ementa do

acordao respectivo, como se pode depreender a seguir:

4. A protecao legal da denominag@o de sociedades empresarias, consistente na
proibicdo de registro de nomes iguais ou analogos a outros anteriormente inscritos,
restringe-se ao territorio do Estado em que localizada a Junta Comercial encarregada
do arquivamento dos atos constitutivos da pessoa juridica.

5. Nao se ha falar em extensdo da protecdo legal conferida as
denominagdes de sociedades empresarias nacionais a todo o territoério patrio, com
fulcro na Convengdo da Unido de Paris, porquanto, conforme interpretagdo
sistematica, nos moldes da lei nacional, mesmo a tutela do nome comercial estrangeiro
somente ocorre em ambito nacional mediante registro complementar nas Juntas
Comerciais de todos os Estados-membros.

6. A andlise da identidade ou semelhanca entre duas ou mais
denominagdes integradas por nomes civis (patronimicos) e expressdes de fantasia
comuns deve considerar a composi¢ao total do nome, a fim de averiguar a presenca
de elementos diferenciais suficientes a torna-lo inconfundivel.

7. A protecdo de denominagdo social e nome civil em face do registro
posterior de marca idéntica ou semelhante encontra previsao dentre as vedagoes legais
previstas ao registro marcario (art. 65, V e XII, da Lei n® 5.772/71, aplicavel, in casu).

8. Conquanto objetivando tais proibigdes a protecdo de nomes
comerciais ou civis, mencionada tutela encontra-se prevista como topico da legislagao
marcéria, pelo que o exame de eventual colidéncia ndo pode ser dirimido
exclusivamente com base no critério da anterioridade, subordinando-se, em atengao a
interpretacdo sistematica, aos preceitos legais condizentes a reprodugdo ou imitagao
de marcas, ¢ dizer, aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei n° 5.772/71, consagradores do
principio da especificidade.

9. Especificamente no que tange a utilizagdo de nome civil
(patronimico) como marca, verifica-se a absoluta desnecessidade de autorizagdo
reciproca entre homonimos, além da inviabilidade de exigéncia, ante a auséncia de
previsdo legal, de sinais distintivos a marca do homénimo que proceder
posteriormente ao registro, também submetendo-se eventual conflito ao principio da
especificidade.

10.  Consoante o principio da especificidade, o INPI agrupa os produtos
ou servigos em classes e itens, segundo o critério da afinidade, de modo que a tutela
da marca registrada ¢ limitada aos produtos e servigos da mesma classe e do mesmo
item. Outrossim, sendo tal principio corolario da necessidade de se evitar erro, duvida
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ou confusdo entre os usuarios de determinados produtos ou servigos, admite-se a
extensdo da analise quanto a imitacdo ou a reproducdo de marca alheia ao ramo de
atividade desenvolvida pelos respectivos titulares.

11. A caracterizagio de "marca notoria" (art. 67, caput, da Lei n°
5.772/71), a gozar de tutela especial impeditiva do registro de marcas idénticas ou
semelhantes em todas as demais classes e itens, perfaz-se imprescindivel a declaragdo
de notoriedade pelo INPI, com a concessdo do registro em aludida categoria especial.

12.  Diversas as classes de registro e o ambito das atividades
desempenhadas pela embargante (comércio e beneficiamento de café, milho, arroz,
cereais, frutas, verduras e legumes, e exportagdo de café) e pela embargada
(arquitetura, engenharia, geofisica, quimica, petroquimica, prospeccdo e perfuragdo
de petroleo), e ndo se cogitando da configuracdo de marca notéria, ndo se vislumbra
impedimento ao uso, pela embargante, da marca Odebrecht como designativa de seus
servigos, afastando-se qualquer afronta, seja & denominag@o social, seja as marcas da
embargada. Precedentes.

13.  Possibilidade de confusdo ao publico consumidor dos produtos e
servigos das litigantes expressamente afastada pelas instancias ordinarias, com base
no exame do contexto fatico-probatdrio, do qual sdo absolutamente soberanas.

A marca fantasia faz parte do conjunto de bens que o empresario (pessoa fisica —
profissional liberal) ou sociedade empresarial (pessoa juridica) retine para a exploracdo da
atividade economica. Essa defini¢do legal ¢ estabelecida no artigo 1.142 do Cédigo Civil:
“Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercicio da empresa,
por empresario, ou por sociedade empresaria”’.

O mesmo ¢ reconhecido como sendo um bem imaterial (porque nao possui forma fisica,
palpavel), ja4 que ¢ um bem fruto da inteligéncia/criagdo do homem e, para efeitos legais, o
mesmo ¢ considerado um bem movel, conforme determina o artigo 5° da Lei da Propriedade
Industrial — LPI, “Consideram-se bens moveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade
industrial.”

No Brasil a marca somente torna-se efetivamente um patrimonio, através da concessao
do Certificado Nacional de Registro outorgado pelo INPI — Instituto Nacional da Propriedade
Industrial, conforme previsto no artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial: “A propriedade
da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposi¢des desta Lei,
sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o territério nacional, observado quanto

as marcas coletivas e de certificacdo o disposto nos Arts. 147 e 148”.

O sistema atributivo é constituido sobre o principio da inscrigdo registral anterior [...]
o nascimento do direito sobre a marca nasce com a inscrigdo registral do sinal no
ambito da autoridade competente, independentemente se este sinal foi usado
anteriormente ao registro pelo titular no mercado cuja protecdo se reivindica
(ASSAFIM, 2014, p. 205).
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Somente com o registro é que essa bem passa a se tornar um patriménio (BRASIL,
1996), passando a possuir um valor econdmico, podendo/devendo ser contabilizado como um
ativo. Em alguns casos, a marca fantasia torna-se tdo valiosa que, somente ele vale mais do que

todo o patrimdnio fisico da empresa.

3.4 As marcas mais valiosas do Brasil e do Mundo

Costa e Almeida (2012) explicitam as duas perspectivas inerentes ao valor de uma marca
fantasia, tanto no aspecto monetario quanto pela perspectiva do consumidor. A financeira “[...]
tem como objetivo tipico a verificacdo do valor monetéario da marca para propdsitos contabeis,
de fusdo e aquisicdo ou de investimentos” (COSTA; ALMEIDA, 2012, p. 45-46). Por

conseguinte, a referente ao consumidor:

“[...] também conhecida como consumer-based brand equity, [...] tem como

motivacdo potencializar os esforcos de marketing das organiza¢des ao permitir uma

maior compreensao do comportamento do consumidor” (COSTA; ALMEIDA, 2012).

A empresa Interbrand publica anualmente um estudo Best Global Brands (Melhores
Marcas Globais), o qual apresenta um ranking com as 100 marcas mais valiosas do mundo, sua
metodologia ¢ a primeira, do seu tipo, a possuir a certificagdo ISO (o que lhe proporciona maior
confiabilidade em seus resultados). A Tabela 1 mostra o ranking com as 25 marcas mais

valiosas do Brasil, em 2021, conforme publicacdo realizada no dia 10/12/2021:

Tabela 1 - Ranking com as 25 marcas mais valiosas do Brasil, em 2021

Empresas mais valiosas | Valor de marca Ranking de 2020
1. Itau RS 40,53 bilhdes 1*
2. Bradesco R$ 27,51 bilhdes 2°
3. Skol (Ambev) RS 18,82 bilhdes 3¢
4. Brahma (Ambev) R$ 12,78 bilhodes 42
5. Natura R$ 10,22 bilhdes 52
6. Banco do Brasil R$ 9,89 bilhoes 6*
7. Petrobras R$ 3,27 bilhdes 7
8. Magazine Luiza R$ 2.9 bilhdes 9
9. Vivo R$ 2,83 bilhoes 8*
10. Americanas R$ 1,79 bilhdo 12°
11. XP Inc. R$ 1,77 bilhdo 10°
12. Renner R$ 1,74 bilhdo 11*
13. Ipiranga R$ 1,16 bilhdo 13°

14. Claro [nova]

15. Cielo
16. Drogasil

R$ 1,08 bilhdo
R$ 1,06 bilhdo
R$ 1,05 bilhdo

Nao estava no ranking 2020

142
15°



17. Porto Seguro RS 883 milhdes 16*
18. Havaianas R$ 860 milhdes 17
19. Casas Bahia R$ 706 milhdes 18*
20. Assai R$ 654 milhdes 19*
21. Atacadao R$ 608 milhdes 20°
22.PagSeguro R$ 570 milhodes 228
23. SulAmerica R$ 564 milhdes 21°
24. Localiza R$ 551 milhdes 23*
25. Hering [nova] R$ 520 milhdes Nao estava no ranking 2020

20

Fonte: Interbrand (2021)

Conforme pode ser observada, a marca do banco “ITAU” ¢ a mais valiosa do Brasil,
tendo o valor estimado em R$ 40,53 bilhdes. Como que um patriménio que nao possui forma
fisica pode valor tanto dinheiro? isso demonstra a mudanca de paradigma, frente a valorizagao
dos bens para a sociedade moderna. Antigamente, quem detinha o poder econdmico era aqueles
que possuiam os meios de producdo (maquinario e ferramentas), com a difusdo gradual de
acesso a esses bens, as marcas (como elas sdo criadas e trabalhadas junto ao publico
consumidor) passaram a se tornar o patrimonio de maior valor e importancia, por isso, o cuidado
com a sua protegdo € e deve ser sempre encarado como a¢do importantissima, para o sucesso €

manutengdo do empreendimento e/ou produto no mercado.

“Uma marca ¢ um conjunto unico de valores incorporados em produtos, servicos,
locais ou experiéncias, que a diferencia das demais marcas. Essa diferenciagdo deve
traduzir-se na sua capacidade de oferecer aos consumidores um valor Unico e
relevante” (KAPFERER, 2012).

O valor de uma marca estd ligado, também, as a¢des de marketing criados para
estabelecer pontos de ligagdo da mesma para com o seu publico consumidor, capaz de
influenciar a sua percep¢ao sobre a mesma, ao longo das interagdes. Como afirmam Kotler e
Keller (2012), as comunicagdes de marketing ajudam a posicionar a marca na memoria dos
consumidores, ajudando a potenciar o valor da marca.

Abaixo a Tabela 2 mostra o ranking com as 10 (dez) marcas mais valiosas do Mundo,

em 2021, segundo a Interbrand (2021).

Tabela 2 - Ranking com as 10 marcas mais valiosas do Mundo, em 2021

Colocacao Marca Valor

1 Apple USS$ 408,2 bilhdes
2 Amazon USS$ 249,2 bilhdes
3 Microsoft US$ 210,1 bilhdes
4 Google USS$ 196,8 bilhdes
5 Samsung USS 74,6 bilhdes
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Coca-Cola US$ 57,4 bilhdes
Toyota USS$ 54,107 bilhdes
Mercedes-Benz  US$ 50,8 bilhdes
McDonald's US$ 45,8 bilhdes
10 Disney USS$ 44,1 bilhdes
Fonte: Interbrand

O 0 3 N

Apesar de saber da importancia e o valor das marcas no Brasil e no mundo, em recente
pesquisa realizada pelo SEBRAE, “O registro de marca nos pequenos negocios” realizadas em
2018, observou que cerca de 81% dos pesquisados ndo haviam solicitado o pedido de registro
de sua marca fantasia.

Pesquisas como essa, demonstra a falta de conscientiza¢do do empresariado brasileiro,
quanto a importancia em proteger o patrimonio que pode, no futuro torna-se o seu maior bem!

Provavelmente, essa situagdo ocorre devido a grande maioria dos empreendedores
acabam por investir em um negoécio por necessidade, j4 que o mesmo se encontrar
desempregado e ndo consegue emprego.

De acordo com a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor — Monitor Global de
Empreendedorismo (GEM) 2020), realizada no Brasil pelo SEBRAE em parceria com o
Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBPQ), a taxa de empreendedorismo por
necessidade teve um saltou de 37,5% para 50,4%, o mesmo nivel de 18 anos atras.

Com a crise, 82% dos novos empreendedores alegaram que foram motivados pela
caréncia de emprego. Essa situacdo deve justificar, em parte, o descuido ou a impossibilidade
de investimento (nesta fase inicial do neg6cio), na obtencdo do registro de sua marca fantasia,

situacdo essa que podera gerar transtornos consideraveis no futuro.

A década de 1990 apresentou uma aceleragdo no crescimento do empreendedorismo
no mundo, houve um aumento em propor¢ao nos anos 2000, o que pode ser observado
e comprovado com algumas agdes desenvolvidas, como os programas de incubagao
de empresas e parques tecnoldgicos, o desenvolvimento de curriculos integrados que
estimulam o empreendedorismo em todos os niveis de educacdo, programas e
incentivos governamentais para promover a inovagao e a transferéncia de tecnologia,
subsidios governamentais para criagdo e desenvolvimento de novas empresas, criagao
de agéncias de suporte ao empreendedorismo e a geragdo de negocios, programas de
desburocratizagdo e acesso ao crédito para pequenas empresas, além do
desenvolvimento de instrumentos para fortalecer o reconhecimento da propriedade
intelectual, entre outros (DORNELAS, 2011 ).

Neste aspecto ¢ importante destacar a agdo disponibilizada pelo SEBRAE/PA, apoiando
Micro Empreendedores Individuais, Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte no Estado

do Para, na busca da obten¢do do Certificado Nacional de Registro de Marca junto ao INPI,
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custeando partes os investimentos necessarios para esse procedimento. Essa acdo ¢ muito
importante, ainda mais para essas empresas que se encontram na sua fase inicial, onde a
necessidade de investimentos ¢ maior e, muitas das vezes, o empreendedor ndo possui
capacidade para suprir financeiramente todas as necessidades, sendo for¢ado a escolher as suas
prioridades e, muito das vezes, o registro da marca fica para um segundo plano.

O sistema de marca adotado no Brasil ¢ o atributivo e ndo o declarativo, o que isso quer
dizer? Se vocé se utiliza de uma marca durante 1, 5 ou 10 anos e nunca venha a solicitar o
registro, pra a legislacdo brasileira isso quer dizer que o titular ndo possui interesse na obten¢ao

do registro desta marca.

O direito sobre a marca possui especificidades que delimitam de forma mais precisa
0 escopo da prote¢do conferida. De forma geral, os paises adotam o denominado
sistema atributivo em detrimento do sistema declarativo em fungdo da maior
seguranca juridica garantida pelo primeiro. Sendo o sistema atributivo o adotado no
Brasil. Portanto, a marca devera ser requerida junto ao INPI para ter sua protecdo
garantida' (LASTRES, 1981).

Assim como um maquindrio novo ¢ moderno, capaz de proporcionar ao titular a
possibilidade de produzir seus produtos de forma mais rdpida e com menos desperdicio
(proporcionado maior lucro), a marca também deve ser encarada como um elemento diferencial
tdo importante quanto toda a infraestrutura e logistica da empresa.

A importancia da marca fantasia como patrimdnio foi ressaltada por Porfiro e Martins
(2018, p. 11), destacando os beneficios adquiridos por meio da marca “A marca ¢ um ativo
intangivel de grande importancia, visto que traz, direta ou indiretamente, inumeros beneficios
(...), tais como a comercializagdo de seus produtos e/ou servigos, com uma sélida identificagao
e fidelizagao por parte de seus clientes aos seus bens.”

A Porfirio e Martins (2018) assim resumiu o tema para a realidade brasileira:

[...] Os micro e pequenos empreendedores, agentes de grande influéncia na economia
do pais, devem ser motivados para seu fortalecimento no mercado e, para tal, a
construgdo de sua Marca e seu registro podem ser os diferenciais para seu
desenvolvimento e para evitar prejuizos futuros por questdes de protegdo de Marca.

!Como dito por Otero Lastres (1981), a prote¢do garantida pelos direitos de propriedade industrial é exclusiva e
excludente, diferenciando-se do direito de autor, este, apenas, um direito de exclusivo. No caso dos direitos de
propriedade industrial, além do direito de excluir terceiros da exploragdo economica do bem protegido por tais
direitos, o primeiro a requerer a protecdo poderd impedir qualquer outro de requerer a mesma prote¢do, mesmo
que esse tenha chegado a mesma invengdo que o primeiro de forma independente. Ou seja, o primeiro a requerer
junto ao 6rgao registral, atendendo aos requisitos presentes na Lei para obter a concessao, sera o detentor do direito,
podendo impedir qualquer outro a reivindicar a mesma protegao.
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Para Schuler ¢ Toni, Marca “¢ um esfor¢o continuo de diferenciacdo ¢ de busca da
superioridade do produto sobre seus concorrentes, para conseguir uma verdadeira e objetiva
vantagem competitiva no mercado” (2015, p.33).

Nao ¢ de hoje que se pode encontrar produtos equivalentes (iguais quanto ao seu
contetido) disponibilizados ao publico consumidor, contudo, com valores diferentes. Como
pode produtos “iguais/similares” com precos diferentes? a resposta para esse questionamento
¢ simples! a diferenca econdmica dos mesmos ¢ devida simplesmente a marca fantasia de cada
um.

Paesani (2015) afirma que a Marca ¢ uma forma de agregar valor economico ao bem ou
servigo vendido, e essa razao por si s0 ja justifica sua regulamentagdo pelo direito. “Esses sinais
exercem uma fung¢ao individualizante, atribuindo uma identidade propria ao seu objeto, criando
um campo de referéncia, que passa a diferenciar o objeto dos seus pares” (PAESANI, 2015).

Ja Perez (2013) afirma que na ultima década do século XIX, a marca passou a ser
imprescindivel na comercializagdo de produtos. Empresas iniciaram a distribui¢do em larga
escala e a demanda por produtos aumentava cada vez mais; surgia a necessidade de
diferenciagdo no mercado, o que levou ao surgimento de diversas marcas, seguindo critérios
como originalidade, facil de ser lembrada pelos consumidores, nomes de facil pronuncia e que

representassem ou descrevessem o produto de forma criativa.

3.5 Registro de marca pelo INPI: vantagens e desvantagens

3.5.1 As principais vantagens competitivas proporcionadas ao titular de uma marca registrada:

01) Propriedade exclusiva em todo o territorio nacional (Artigo 129 da Lei da Propriedade
Industrial): O sistema de marca ¢ nacional, portanto, o registro possui prote¢cdo em todo o
territorio nacional. Por exemplo, se na cidade de Belém do Estado do Pard uma lavanderia
registrar a marca “Lavanderia Portela”, outra empresa (do mesmo segmento de servico)
localizado na cidade de Campinas, no Estado de Sdo Paulo, ndo podera utilizar-se da mesma
marca. O mesmo somente podera utilizar desta marca se comprar a mesma do titular paraense
e/ou celebrar um contrato de licenciamento pelo uso do mesmo.

02) Validade de 10 anos (Artigo 133 da Lei da Propriedade Industrial): O registro outorgado
pelo INPI possui validade de 10 anos, podendo (a partir do Ultimo ano de vigéncia) ser

prorrogado por mais 10 anos, esse procedimento podendo ser realizado de forma indefinida.
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03)Cessao de Marca (inciso I, artigo 130 da Lei da Propriedade Industrial): O titular do
registro da marca pode vender o mesmo, através de um contrato de cessao de marca, tornando
uma fonte de renda para a empresa.
04) Licenciamento de uso de Marca (inciso II, artigo 130 da Lei da Propriedade Industrial):
O titular do registro da marca pode licenciar (autorizar) o uso de sua marca, por terceiro,
tornando-se também uma nova fonte de receita para o titular.
Esses sdo as principais vantagens competitivas proporcionadas pelo registro de marca.
Nesta esteira, Barbosa (2003, p. 6) defende que as marcas constituem o ativo de
propriedade industrial que assume maior relevancia entre o empresario, de modo que, baseado
em pesquisa realizada pela United States International Trade Comission (USITC), em 1988,
“de todas as modalidades de protec¢ao da propriedade intelectual, a marca tem sido considerada
pelas empresas americanas a de maior relevancia”.
O registro da marca ndo ¢ um elemento utilizado ndo somente para defender os

interesses individuais, mas, também, ¢ um instrumento de interesse publico, conforme

Ascensao (2002), defende:

A marca tem na sua base um interesse publico: o de dar informagdo ao publico em
geral, permitindo-lhe distinguir uns produtos ou servigos de outros e evitando que seja
induzido em erro. O interesse privado dos titulares s6 surge protegido num segundo
plano, enquanto serve aquela finalidade de interesse geral (ASCENSAO, 2002, p.
135).

3.5.2 As desvantagens e os perigos de se utilizar uma marca fantasia sem registro

Como o Brasil possui um tamanho territorial de propor¢des continentais, boa parte dos
conflitos de marcas sdo os denominados “conflitos de boa-fé”, haja vista que, ndo ¢ raro uma
empresa utilizar-se de uma marca (no mesmo ramo de atividade) conflitantes com um terceiro,
se que, desconhecida da existéncia da mesma, ou seja, a utilizacdo ndo se fez de forma
intencional.

Para PORFIRO ¢ MARTINS (2018), sobre os prejuizos advindos da perca de uma

marca, principalmente para as micros e pequenas empresas, assim se manifestaram:

“[...] Se um micro ou pequeno empreendedor construir sua Marca e depois perdé-la
por algum motivo, a principio necessitara de bastante esforco de marketing e
financeiro para se reorganizar e caso ndo consiga podera chegar a faléncia”
(PORFIRO e MARTINS, 2018).

Diante disso, as principais desvantagens de se utilizar uma marca sem registro:
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01) Perda do direito de uso (inciso III, artigo 130 da Lei da Propriedade Industrial): a
empresa fica na eminéncia de, a qualquer momento, ser obrigada a deixar de utilizar
a marca fantasia.

02) Indenizacdo pelo uso indevido (artigo 189 da Lei da Propriedade Industrial): O
titular ainda pode ser obrigado a indenizar o verdadeiro proprietario da marca, tendo

em visa a sua utilizagdo sem autorizacao (independente de boa ou ma-f¢).

Esses prejuizos causados pelo uso indevido de marca registrada de terceiro podem ser
tao significantes que fatalmente vai ocasionar até a inviabilidade da continuidade do servico ou

do produto no mercado.

3.6 Condigdes para Registro de Marca

O artigo 122 da Lei da Propriedade Industrial — LPI (BRASIL, 1996), estabelece que
sdo suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptiveis, nao
compreendidos nas proibi¢des legais. Um signo ja apropriado por terceiro veda um novo
registro do mesmo signo ou semelhante, ou causara conflito no caso de uso (BARBOSA, 2010).

Frente as proibigdes legais, inicialmente deve-se observar a legitimidade do requerente,
haja vista que, os pedidos podem ser feitos tanto por pessoas juridicas, quanto por pessoas

fisicas, contudo, com as devidas especificidades estabelecidas no artigo 128 da LPI:

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 exercam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas
que controlem direta ou indiretamente, declarando, no proprio requerimento, esta
condigdo, sob as penas da lei. (BRASIL, 1996).

O Manual de Marcas do INPI (BRASIL, 2022), frente a analise do dispositivo legal

acima exposto, assim estabelece:

A exigéncia legal de haver compatibilidade entre os produtos ou servigos reivindicados
no deposito com aqueles produzidos/comercializados ou prestados pelo requerente deve
ser observada, obrigatoriamente, pelos requerentes de pedidos de registro relativos as
marcas de produto ou servigo, sob pena de indeferimento, no caso de pedido, ou
nulidade, no caso de registro. (Manual de Marcas do INPI, 2022).

Desta forma, depreende que uma pessoa juridica, constituida para o segmento

comercializagdo de medicamentos (farmacia), ndo possui legitimidade para realizar o
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requerimento de uma marca destinada para o segmento de panificagdo (alimentagdo), por
exemplo (BRASIL, 1996).

No caso de pedidos realizados por pessoa juridica, o exame de compatibilidade se faz
através das analises do seu objetivo social, em relacdo para a atividade e/ou produto para qual
a marca foi requerida para registro (artigo 128 da Lei da Propriedade Industrial).

Quanto a legitimidade de requerentes pessoas fisicas (Paragrafo primeiro do artigo 128
da Lei da Propriedade Industrial), a mesma se faz através de todo e qualquer comprovante de
atividade profissional, legalmente valido e aceito, conforme determina o manual de marcas do

INPI:

No que se refere aos pedidos de marcas depositados por pessoas fisicas, o requerente
podera apresentar toda e qualquer prova em direito admitida, desde que passivel de
peticionamento, que leve a convicgdo em relagdo ao exercicio efetivo e licito da
atividade como, por exemplo, diplomas universitarios, certificado de conclusdo de
cursos, carteira emitidas por Conselhos Profissionais (CREA, CRM, OAB etc.),
contratos de prestagao de servigos, material publicitario e de divulgagao, entre outros.
(Manual de Marcas do INPI, 2022).

Outro condicionante importantissimo para que ocorra, ao final do processo de registro,
a concessao do registro da marca € a observancia do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial

(BRASIL, 1996):

Art. 124. Nao sdo registraveis como marca:

I - brasdo, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo ¢ monumento oficiais,
publicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva
designacdo, figura ou imitacao;

IT - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma
distintiva;

IIT - expressao, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrario & moral e aos bons
costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de
consciéncia, crenga, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e
veneragao;

IV - designac@o ou sigla de entidade ou 6rgao publico, quando ndo requerido o registro
pela propria entidade ou 6rgao publico;

V - reprodugdo ou imitagdo de elemento caracteristico ou diferenciador de titulo de
estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetivel de causar confusdo ou
associag¢do com estes sinais distintivos;

VI - sinal de carater genérico, necessario, comum, vulgar ou simplesmente descritivo,
quando tiver relagdo com o produto ou servigo a distinguir, ou aquele empregado
comumente para designar uma caracteristica do produto ou servi¢o, quanto a natureza,
nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de producao ou de prestagdo do servigo,
salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VII - sinal ou expressao empregada apenas como meio de propaganda;

VIII - cores e suas denominagdes, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar
e distintivo;

IX - indicagdo geografica, sua imitagdo suscetivel de causar confusdo ou sinal que
possa falsamente induzir indicagdo geografica;
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X - sinal que induza a falsa indicagdo quanto a origem, procedéncia, natureza,
qualidade ou utilidade do produto ou servigo a que a marca se destina;

XI - reprodugdo ou imitagdo de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de
padrio de qualquer género ou natureza;

XII - reprodugdo ou imitagao de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva
ou de certificagdo por terceiro, observado o disposto no art. 154;

XIII - nome, prémio ou simbolo de evento esportivo, artistico, cultural, social,
politico, econdmico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a
imitagdo suscetivel de criar confusdo, salvo quando autorizados pela autoridade
competente ou entidade promotora do evento;

XIV - reproducdo ou imitacdo de titulo, apdlice, moeda e cédula da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territorios, dos Municipios, ou de pais;

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de familia ou patronimico ¢ 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;

XVII - obra literaria, artistica ou cientifica, assim como os titulos que estejam
protegidos pelo direito autoral e sejam suscetiveis de causar confusdo ou associagao,
salvo com consentimento do autor ou titular;

XVIII - termo técnico usado na industria, na ciéncia e na arte, que tenha relagdo com
o produto ou servigo a distinguir;

XIX - reproducdo ou imitagdo, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de
marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou servigo idéntico,
semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou associagdo com marca alheia;
XX - dualidade de marcas de um s¢ titular para 0 mesmo produto ou servico, salvo
quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma
distintiva;

XXI - a forma necessaria, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou,
ainda, aquela que nio possa ser dissociada de efeito técnico;

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e
XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente
evidentemente ndo poderia desconhecer em razdo de sua atividade, cujo titular seja
sediado ou domiciliado em territério nacional ou em pais com o qual o Brasil
mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar
a distinguir produto ou servigo idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar
confusdo ou associagdo com aquela marca alheia.

No exame substantivo ¢ que serd realizado, pelo Examinador de Marcas do INPI, as
andlises pertentes pelo dispositivo legal acima. Caso o entendimento seja pela violagdo de
algum dos incisos acima, o pedido serd indeferido e, desta decisdo, conforme previsto no artigo
212 da Lei da Propriedade Industrial (BRASIL, 1996), cabe recurso, o qual devera ser
interposto em até 60 (sessenta) dias, contados da referida publicagdo. Em havendo recurso, o
pedido serd reexaminado e, a nova decisdo poderd manter o indeferimento ou modifica-lo para
deferimento do pedido de registro. A decisdo qual ao julgamento do recurso ¢ final e irrecorrivel
na esfera administrativa (artigo 215 da LPI).

Dentre os dispositivos proibitivos previsto no artigo 124 da LPI, destaca-se exatamente
o inciso XIX, que busca evitar a concessao de registro de seja uma reproducdo ou imitacdo de

outra. Neste sentido Barbosa (2006), assim se manifesta:
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[...] nas hipoteses em que, mesmo ndo cabendo confusdo — o consumidor ndo torna um
signo por outro — ha intensa relagdo simbolica entre uma marca e outra, ou assimilagdo
entre uma marca e a linguagem comum de um segmento de mercado, com risco de que
0 publico possa entender que o signo tem como referéncia um produto ou servigo
distinto do real, ou uma origem diversa da verdadeira (BARBOSA, 2006, p. 77).

3.7 Estudos juridicos sobre uso de marcas

Atualmente, o grande exemplo quanto a importancia do registro de marca em discursao
no Brasil ¢ a disputa pela marca “iPhone” entre a empresa Apple e a empresa brasileira IGB
Eletronica, dona da Gradiente, o que ja acontece no Brasil ha dez anos.

O pedido de registro n.° 822.112.175, da marca “G GRADIENTE IPHONE” foi
protocolado pela empresa Brasileira em 2000, ocorrendo exatamente 6 (seis) anos antes do
primeiro pedido n.° 828.743.193, requerido pela empresa americana, conforme figura 06

abaixo:

Figura 6: protocolos dos pedidos de registro das marcas

01/01/2022 22:26 INPI

m BRASIL Acesso a informagdo Participe Servigos Legislagdo Canais

Instituto Nacional da

Propriedade Industrial

Ministério da Economia
Consulta & Base de Dados do INPI
[ Inicio | Ajuda? ]
» Consultar por: Pesquisa Basica | Marca | Titular | Céd. Figura ]
RESULTADO DA PESQUISA (01/01/2022 as 22:26:42)
Marca: "IPHONE" Classe Internacional: "09*
Foram encontrados 13 processos que satisfazem & pesquisa. Mostrando pagina 1 de 1.

(") Nimero Prioridade Marca Situagio Titular Classe

A TCE INDUSTRIA ELETRONICA DA

(822058529 14/03/2000 (J) 1PHONE X Arquivado SRR NCL(7) 09

_ Registro de

(22112175 20/03/2000 ) G GRADIENTE IPHONE ® marcaem 1GB ELETRONICA SA NCL(7) 09
vigor
Aguardando

(826743193 27/03/2006 () IPHONE IPHONE v fimde APPLE INC. NCL(S) 09
sobrestamento
‘Aguardando

(Js29272747 22/06/2007 () 1PHONE v fimde APPLE INC. NCL(9) 09
sobrestamento
Aguardando

(829320687 28/06/2007 () WORKS WITH IPHONE v fimde APPLE INC. NCL(9) 09
sobrestamento

(829284605 26/07/2007 () IPHONE RECORDER v PedSobrest. :‘%"ACO'E“”"RE’ ASSOCIADOS ey 9) 09

~ 2 ; X COMPANY SOLUTION COM. E

(901652067 20/05/2009 () IPHONE SOLUTION X Arquivado e NCL(9) 09
Aguardando

(830893539 23/06/2010 () MY IPHONE v fimde APPLE INC. NCL(S) 09

sobrestamento

Fonte: Portal do INPI

O pedido de registro n.° 822.112.175, da marca “G GRADIENTE IPHONE” foi
protocolado na classe 09 NCL (08) - PRODUTO, destinado a assinalar exatamente “aparelhos

telefonicos celulares”, conforme figura 07 abaixo:



Figura 07: pedido de registro da empresa brasileira

01/01/2022 22:23 INPI

BRASIL Acesso a informagdo Participe Servicos Legislagdo Canais

Instituto Nacional da

Propriedade Industrial

Ministério da Economia

Consulta a Base de Dados do INPI

[ Inicio | Ayda? ]

» Consultar por: No Processo | Marca | Titular | Cod. Figura ] 1/0
Marca
Meus Pedidos ()
NP do Processo: 822112175
Marca: G GRADIENTE PHONE /
Situaglo Registro de marca em vigor
Apresentago Msta
Natureza De Produto
Classificacdo de Produtos / Servicos
Qasse de Nice Situag8o da Classe Especificagio

NCL(7) 09 Vide Situag8o do Processo APARELHOS TELEFONICOS CELULARES, APARELHOS TELEFONICOS CELUL

Classificagdo Internacional de Viena

Titulares
Nome:
Titular(1): 1GB ELETRONICA SA
Representante Legal
Datas
Data de Depésito Data de Concess&o Data de Vigéncia
29/03/2000 02/01/2008 02/01/2028
Prazos para prorrogacéo de registro de marca
Prazo Crdnério Prazo Extracrdinéno
Inicio 03/01/2027 03/01/2028
Fim 02/01/2028 02/07/2028
Peticées
Publicacdes
RPL DotaRPl  Depacho Certficads T Complemento do Despacho

Notificacgo de
2633 22/06/2021 0

Protocolo: 850210220749 (28/05/2021)

Peticao (tipo): Caducidade (337.1)

Requerente: APPLE INC.

Procurador: Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

’gmlgde ’:w Protocolo: 850180213949 (26/07/2018)
Peticao (tipo): Cépia reprogrifica srmpies (824.3)
2485 21/06/2018 : s Cﬁr‘;‘: " Requerente(es): IGS ELETRONICA SA
Sprogrénca Procurador: Jacques Labrunie
simples
Emissio de
folha de rosto Protocolo: §50170295931 (21/11/2017)
2465 03/04/2018  de cépia - PeticBo (tipo): Cépia reprografica smples (824.3)
reprografica Requerente: GABRIEL FLAUZINO MACHADO
simples
Protocolo: 800170248713 (02/08/2017)
Deferimento _ Petigdo (tipo): Promogagao de registro de marca e expedigao de certficado no prazo ordinrio (374 5)
2438 26/09/2017 "4, ercso Titular: 1GB ELETRONICA SA
Procurador: Jacques Labrunie
Publicagio de Protocolo: 301150000777 (30/11/2015)

decisgo
2427 11/07/2017  pdiciad

Peticao (tipo): [protocolo intemo] Anotas3o de limitas3o cu rus (391.3)
Detalhes do despacho: ANOTADO O LEVANTAVENTO DA PENHORA DA PRESENTE MARCA, EM
CUMPRIMENTO AO DETERMINADO PELO MM. JUIZ DA 23 VARA CIVEL - FORO DE SANTO ANDRE -

vm;;-:diem COMARCA DE SANTO ANDRE - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO - PROCESSO N
0002754-24.2008.8 .26 0554 - ORDEM 114/08 - CONTROLE DE DOCLIVENTOS INPI N® 289740,
Protocolo: 301150000330 (01/06/2015)

P“";‘:g L Petigao (tipo): [protocolo intemo] Anotago de limitagso ou dnus (391.3)

2427 11/07/2017 judicial » Detalhes do despacho: ANOTADO O LEVANTAMENTO DA PEN'()‘?A DA PRESENTE MARCA, EM

ranstada em CUMPRIMENTO AO DETERMINADO PELO MM, JUIZ DA 22 VARA CIVEL - FORO DE SANTO ANDRE -

COMARCA DE SANTO ANDRE - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PALLO - PROCESSO No
Yigado 0002754-24 2008 8.26 0554 - ORDEM 114/08 - CONTROLE DE DOCUMENTOS INPT NP 289740,

Protocolo: £50130239215 (09/12/2013)

e Peticao (tipo): Anotas3o de alteraso de nome, sede ou enderego (348 3)

2414 11/04/2017 dapeticio

- Requerente: IGB ELETRONICA SA
Procurador: LAETITIA MARIA ALICE PABLO D'HANENS
Detalhes do despacho:ANOTADA ALTERAGAO DE ENDEREGO.

https://busca.inpi.gov.br/pePl/ser

?Action=detail&CodPedido=1258278
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Fonte: Portal do INPI

O pedido de registro n.° 828.743.193, da marca “IPHONE IPHONE” foi protocolado
na classe 09 NCL (08) — PRODUTO, destinado a assinalar exatamente produtos afins ao

requerido pela empresa brasileira, conforme figura 08 abaixo:



Figura 08: pedido de registro da empresa americana (EUA)
INPI

Acesso a informagdo Participe  Servigos  Legislagdo  Canais

bpriedade Industrial

ério da Economia

Consulta a Base de Dados do INPI
[ Inicio | Ajuda? ]

» Consultar por: No Processo | Marca | Tiular | Cod. Figura ] 1/0
Marca

Meus Pedidos ()
N do Processo: 828743193
Marca: IPHONE IPHONE é”/ I PHONE

.

—_— P —— 1Phone
Apresentago: Msta
Natureza: De Produto

Classificacdo de Produtos / Servicos

Casse de Nce Situagdo da Classe Espedificagso
NCL(8) 09 Vide Situagso do Processo Dispositives eletrénicos digitas méveis @ manuais para envi

Classificagdo Internacional de Viena

Titulares

Titular(1):
Representante Legal

Procurador:
Datas

Data de Depésito
25/09/2006
Prioridade Unionista
Nimero do Pedido
37090

Peticbes

Publicagées

RPI  DetaRPI  Despacho Certf

APPLE INC.

Nome.
DANNEMANN SIEMSEN BIGLER & IPANEMA MOREIRA

Data de Concess&o Data de Vigéncia
Pas Data do Peddo
T 27/03/2006
cado 00 Complemento do Despacho

Protocolo: 850180084225 (27/03/2018)
Petigao (tipo): Anotago de alteracso de nome, sede ou enderego (348.3)

2497 13/11/2018 °;'“'":e;°° Requerente(es): APPLE INC.
Lo Procurador: Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
"
Sobrestamento Petigio 301160000661 ([protocdlo intemo] Notificagdo judcial (391.2)) Referente a0 processo
2409 07/03/2017 & exame de - 822112175 (G GRADIENTE IPHONE) e Petigo 301150000387 ([probocolo intemo] Notificaso judicial
ménto (391.2)) Referente a0 processo 829272747 (IPHONE)
2 :M'? ’m'! Protocolo: 50150149222 (0707/2015)
Peticao (tipo): Cépia reprogrifica simples (24.3)
2332 15/09/2015  de ae Fpmemdinmenesnini
repmg; tica Procurador: Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
smeles
Protocolo: 301150000387 (15/06/2015)
—_—_— Peticao (tipo): [protocolo interno ] Notificasdo judcidl (391.2)
2531 S0/08/2015 prod st . Detahes do despacho:Determinada a suspers3o do fiito pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias),
Judicial periodo durante o qual a autarquia deverd proceder & andiise do requerimento de caducidade do registro

2201 12/03/2013 241

2200 05/03/2013 55

2197 13/02/2013 100
2016 25/08/2009 230
1968 23/09/2008 185
1887 06/03/2007 009
1868 24/10/2006 003

Rua Maynink Veiga, 8 - Centro - RJ

1.0 822112175, comunicando o resultado a0 Ju20. Ago Ordinria Vigésima Quinta VF/R) 0121438-
67.2013.4025101 INPI n.© 52400 074255/2013-22.
- REG.C/CAD.: 822112175.
INDEFERIMENTO PUBLICADO NA RPI 2197 DE 13/02/2013, TENDO EM VISTA EXISTENCIA DE PETIGKO
- DE CADUCIDADE INTERPOSTA CONTRA O REGISTRO APONTADO COMO IMPEDITIVO, EM DATA
ANTERICR A DA DECISAO DE INDEFERIVENTO.
- INCISOXIX DO ART. 124 DA LPI, REG: 822112175.
NOME ALTERADO
- PET. (BR/R2) 020060191158, DE 26/12/2006, OPOSICKO A PLBLICAGAO DO PEDIDO.
Petigio: 020060191158 RJ), de 26/12/2006

Dados studizados até 28/12/2021 - N° da Revsta: 2660

FaeclD

?Action=detail&CodPedido=1944989

https://busca.inpi. gov. br/pePl/serviet/M: vl
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Fonte: Portal do INPI

O processo em tramitag@o sera julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) apds as
duas empresas recusarem os termos de conciliagdo nas 20 sessdes conciliatorias que
aconteceram desde dezembro de 2020. As empresas ndo chegaram a um acordo nas audiéncias
sobre quem seria a verdadeira proprietaria do nome iPhone.

Diferentemente dos Estados Unidos, que beneficiam a marca por seu valor e
reconhecimento no mercado, no Brasil quem registra primeiro a marca tem direito sobre ela —
salvo raras excegoes.

Em 2018, o STJ chegou dar uma decisdo judicial favoreceu a Apple e retirou a

exclusividade de uso da marca iPhone da Gradiente, mas a IBG Eletronica recorreu diretamente
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ao STF que inicialmente negou o pedido, mas em agosto de 2020 iniciou a tramitacdo do
processo.

Em dezembro de 2021 a empresa americana além do procedimento judicial em
tramitacdo, também protocolou um pedido de caducidade junto ao INPI, com o intuito de
promover, administrativamente, a extingdo do registro outorgado a empresa brasileira.

A disputa pelos direitos de uso do “iPhone” ndo ¢ exclusiva no Brasil. A Apple ja entrou
em acordos judiciais com empresas que contestaram a propriedade industrial em paises como
México, China e até nos Estados Unidos.

No Brasil, esse processo chegou até o Supremo Tribunal Federal, que propds uma

conciliag@o entre as empresas. A propria ex-ministra Ellen Gracie se manifestou sobre o caso:

“Nao obstante todos os esforcos de boa fé empreendidos no sentido de alcangar
convergéncia, na ultima sessdo, realizada em 28 de maio de 2021, as partes ndo
conseguiram atingir um termo comum para formulacdo de acordo, pelo que decidiram
por termo a mediagdo” (Ex-ministra Ellen Gracie, 2021)
Sem concilia¢do o processo continua em tramitagdo no Brasil, aguardando o julgamento,
exatamente pertinente aos direitos inerentes a marca.
Esse ¢ apenas um de diversos outros casos em disputa no poder judiciario, pelos direitos

sobre marcas. Esse sim ¢ o caminho correto, até porque o proprio Supremo Tribunal Federal,

examinando e decidindo sobre casos analogos, fixou a Simula n° 473, no seguinte sentido:

“a administragdo pode anular seus proprios atos, quando eivados de vicios que os
tornem ilegais, porque deles ndo se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de
conveniéncia ou oportunidade, respeitando os direitos adquiridos, ¢ ressalvada, em
todos os casos, a apreciacdo judicial” (BRASIL, Simula n.° 437).

O ato de concessao do Certificado Nacional de Registro de Marca ¢ um procedimento
administrativo da autoridade federal responsavel (INPI), decisdo essa ainda possivel de ser
revisada judicialmente. Todo e qualquer ato da administracao publica esta sujeito ao controle
jurisdicional de sua eficacia e legalidade, sem exce¢do, com base no principio constitucional da

inafastabilidade da jurisdicdo, insculpido no art. 5°, XXXV da CF.

Art. 5° Todos sdo iguais perante a lei, sem distingdo de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a
vida, a liberdade, a igualdade, a seguranga e a propriedade, nos termos seguintes:

XXXV -aleindo excluira da apreciagdo do Poder Judiciario lesdo ou ameaga a direito
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A propriedade da marca, assim como toda a concessdo de direitos outorgados pelo
Estado, deve sempre ter sua utilizagdo efetiva, com o intuito de cumprir a sua fun¢do social,
sob pena de perder esse direito de propriedade. No caso da prote¢do conferida as marcas, a
perca da mesma ocorre, além da extingdo pela falta de renovagdo, também por via de caducidade
de marca, em conformidade com o previsto no artigo 143 da Lei da Propriedade industrial

(BRASIL, 1996):

Art. 143 - Caducara o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legitimo
interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessdo, na data do requerimento:

I - 0 uso da marca nao tiver sido iniciado no Brasil; ou

IT - 0 uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos,
ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificacdo que implique
alteracdo de seu carater distintivo original, tal como constante do certificado de
registro (BRASIL, 1996, Lei da Propriedade Industrial).

Esse dispositivo legal acima esta em consonancia com o descumprimento constitucional
da funcdo social da marca, (fungdo social da propriedade), através da violagdo dos artigos 5,

inciso XXIII e artigo 170, inciso III:

Art. 5° Todos sdo iguais perante a lei, sem distingdo de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a
vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a propriedade, nos termos seguintes:
XXIII — a propriedade atendera a sua fungdo social;

Art. 170. A ordem econdmica, fundada na valorizac¢do do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existéncia digna, conforme os ditames da
justica social, observados os seguintes principios:

IIT — fungdo social da propriedade;

(BRASIL, 1988, Constituicdo Federal)

Todas as agdes necessarias para a obtencdo do Certificado Nacional de Registro de
Marca sdo importantes, tdo quanto, as acdes para a manutencao desse direito, sempre zelando
pelo bom uso da mesma.

NASCIMENTO e MARQUES (2021), em seu artigo “O Registro de Marcas Como
Ferramenta Estratégica No Processo De Desenvolvimento Do Negocio”, assim concluir sobre

o tema:

De acordo, com este trabalho, ratifica-se a importancia do registro de marca pelas
empresas, na promoc¢ao de produtos e servi¢os e no fortalecimento da marca, assim
como se salienta a importdncia de especialistas na area para dar suporte aos
empresarios que buscam o servico junto ao INPI, uma vez que, através dos dados da
busca foi comprovado que ha um grande numero de pedidos solicitados, porém com
grandes numeros de pedidos indeferidos, seja por falta de conhecimento na elaboracao
dos pedidos ou na busca de anterioridade antes de se fazer um depdsito de sua marca
(NASCIMENTO e MARQUES 2021).
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Por fim, o presente trabalho ndo possui como objetivo discutir juridicamente o direito
de propriedade sobre uma marca, mas sim, a importancia que o empreendedor deve dispensar
para a realizagdo deste procedimento, tendo em vista que, cada vez mais, a marca passou a se
tornar um elemento determinante para a garantia de manutencao de sua “fatia de mercado” e,

por conseguinte, pela manutencdo da viabilidade econdmica de seu produto e/ou servigo.

A perda do direito ao uso ¢ estabelecida em lei pela qual a empresa ou pessoa que
registrar sua marca possui todos os direitos de uso da mesma em todo o territorio
nacional. Mesmo que determinada marca ndo registrada, opere ha anos, a partir do
momento que terceiro registrar essa marca, fica concedido a ele os direitos de uso e
imagem da mesma (ALMEIDA, 2018).

Na atual sociedade do conhecimento que vivemos, os ativos intangiveis crescem
significativamente de valor. NUNES e HAIG (2003), baseados em estudos da Brand Finance
(maior consultoria global de valor de marca), com as marcas mais valiosas do mundo, afirmam
“achamos que a propor¢ao do valor da marca sobre o valor de mercado dessas empresas era de
mais de 40% em média, no ano de 1990. Estimamos que a média atual seja maior que 50% e
atinja mais de 60% no ano de 2010”.

Diante disso, o ideal ¢ que as empresas iniciem o processo de desenvolvimento de
produto ou um servigo, pela marca. Escolhida a marca deve-se logo iniciar o processo de
registro, de modo que ao se concluir o desenvolvimento do novo produto/servigo, o pedido de
registro ja tenha sido publicado e decorrido o prazo legal para oposi¢do de terceiros. Isso,
associado aos cuidados observados para uma boa de pesquisa de viabilidade para registro,
minimizard muito os riscos de prejuizos, decorrentes da eventual necessidade de altera a marca
apos seu langamento, alias, quanto mais tempo tiver decorrido o uso desta marca, maior sera o
prejuizo.

Apb6s a escolha do nome e a criag@o da logomarca, e antes que qualquer investimento
na marca seja feito, ¢ necessario verificar se o nome, a figura, ou ambos estdo
disponiveis para serem registrados no INPI — Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (ACCIOLI, 2000)

3.8 INPI — Instituto Nacional da Propriedade Industrial

O INPI — Instituto Nacional da Propriedade Industrial ¢ uma autarquia federal, criada
em 1970, vinculada atualmente ao ministério da economia, sediada na cidade do Rio de Janeiro,

Capital do Estado do Rio de Janeiro. O INPI tem por finalidade principal executar, em ambito
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nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua fungao social,
econdmica, juridica e técnica, bem como pronunciar-se quanto a conveniéncia de assinatura,
ratificagdo ¢ dentincia de convengdes, tratados, convénios, acordos, etc.

Atualmente, a autarquia federal ¢ regida sob a vigéncia da Lei da Propriedade Industrial
— LPI, Lei n.° 9.279 de 14 de maio de 1996, sendo uma das mais novas e modernas legislagdes
pertinentes ao temo do mundo.

Entre os servicos executados pelo INPI, estdo os registros de marcas, desenhos
industriais, indicagdes geograficas, programas de computador e topografias de circuitos, as
concessoes de patentes e as averbacdes de contratos de franquia e das distintas modalidades de
transferéncia de tecnologia.

O Certificado Nacional de Registro de Marca ¢ obtido ao final de todo o processo de
pedido de registro, em conformidade com o previsto no artigo 129 da Lei da Propriedade

Industrial:

“A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme
as disposi¢des desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o
territorio nacional, observado quanto as marcas coletivas e de certificacdo o disposto
nos arts. 147 e 148” (BRASIL, 1996).

Apenas com a aquisicdo desse titulo de propriedade ¢ o titular terd direito ao uso
exclusivo, em todo o territério nacional, do uso de sua marca podendo, inclusive, impedir que
terceiros (ndo autorizados) utilize a mesma. Neste ponto € importante observar que a autarquia
federal ndo ¢ um orgao fiscalizador, diante disso, cabe ao titular o dever de zelar pelo bom uso,
em conformidade com o que determina o artigo 130 da Lei da Propriedade Industrial — LPI,

vejamos:

“Artigo 130 - Ao titular da marca ou ao depositante ¢ ainda assegurado o direito de:
I - ceder seu registro ou pedido de registro;

II - licenciar seu uso; I1I - zelar pela sua integridade material ou reputagdo” (BRASIL,
1996).,

A vigéncia do registro ¢ de 10 (dez) anos, contados a partir da publicacdo da concessao
realizado na Revista da Propriedade Industrial. A prorrogacdo devera ser realizada sempre
durante o ultimo ano de vigéncia, pondo ser realizado sem qualquer limite. A legislagdo ainda
concede um prazo adicional de mais 6 (seis) meses, apds o final do prazo de vigéncia, com um
a realiza¢do de um pagamento acrescido de multa, conforme previsao legal expressa no artigo

133 da Lei da Propriedade Industrial:
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Art. 133. O registro da marca vigorara pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data
da concessao do registro, prorrogavel por periodos iguais e sucessivos.

§ 1° O pedido de prorrogagdo devera ser formulado durante o Ultimo ano de
vigéncia do registro, instruido com o comprovante do pagamento da respectiva
retribuigdo.

§ 2° Se o pedido de prorrogacdo nao tiver sido efetuado até o termo final da
vigéncia do registro, o titular podera fazé-lo nos 6 (seis) meses subseqiientes,
mediante o pagamento de retribui¢do adicional. (BRASIL, 1996)

Complementando, com a aquisi¢do deste titulo de propriedade, a marca fantasia passa
fazer parte do ativo da empresa, podendo ser contabilizado, licenciado, vendido, transferido
etc., tornando-se mais uma fonte de renda para o seu titular.

O sistema de propriedade industrial possui 2 (duas) fungdes basicas, sendo a primeira a
de impedir que o consumidor corra risco de adquirir um produto ou servico, pensando em se
tratar de outro. A segunda funcdo ¢ exatamente a prote¢do do titular, haja vista que, todo o
trabalho e investimento realizados ao longo do uso da marca, refletem economicamente,
agregando valor financeiro a mesma e, como obter a prote¢do sobre isso, somente através da

aquisi¢do exatamente do devido Certificado Nacional de Registro de Marca.

3.9 Fases processuais de um pedido de registro de marca no Brasil

A Lei da Propriedade Industrial — LPI n.° 9.279 estabelece todas as fases processuais de um
pedido de registro de marca no Brasil. As disposi¢des legais iniciam-se com a observagao do

artigo 155 (Dep0sito) e seguintes, combinado com o artigo 158 (Exame) e seguintes:

Art. 155. O pedido devera referir-se a um uUnico sinal distintivo e, nas condigdes
estabelecidas pelo INPI, contera:

I - requerimento;

II - etiquetas, quando for o caso; e

IIT - comprovante do pagamento da retribuigdo relativa ao deposito.
Paragrafo tinico. O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverao ser
apresentados em lingua portuguesa e, quando houver documento em lingua
estrangeira, sua tradugo simples devera ser apresentada no ato do deposito ou dentro
dos 60 (sessenta) dias subseqiientes, sob pena de ndo ser considerado o documento.
(BRASIL, 1996).

Lembramos que o protocolo do pedido de registro de marca pode ser efetuado de forma
eletronica, atendendo as exigéncias legais acima exposta e, seguindo as orientacdes do Manual

de Marcas disponibilizada pelo INPI, em seu portal.
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Art. 156. Apresentado o pedido, serd ele submetido a exame formal preliminar e, se
devidamente instruido, sera protocolizado, considerada a data de deposito a da sua
apresentagao.

Art. 157. O pedido que ndo atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que
contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcario e classe, podera ser
entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecera as exigéncias a serem
cumpridas pelo depositante, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado
inexistente.

Paragrafo tinico. Cumpridas as exigéncias, o deposito sera considerado como efetuado
na data da apresentagdo do pedido. (BRASIL, 1996).

Por questdes legais e transparéncia, todas as exigéncias pertinentes ao exame formal sdo
publicadas na Revista da Propriedade Industrial — REPI, que se trata do meio de comunicagado
oficial da autarquia federal. Portanto, ¢ dever do titular acompanhar, semanalmente, a edi¢ao
de cada REPI haja vista que, o desconhecimento de qualquer publicacdo pertinente ao pedido
de registro e a ndo atengdo das exigéncias pertinentes podem, fatalmente, provocar o
arquivamento definitivo do pedido de registro da marca.

A legislagdo ndo prevé a possibilidade de desarquivamento, portanto, caso o titular ainda
tenha interesse na obtencdo do Certificado Nacional de Registro devera solicitar um novo
pedido de registro. O perigo diante dessa situacdo ¢ a perda do direito de precedéncia sobre o
registro, ja que a data proporciona uma expectativa de direito, vinculada a data de seu protocolo.
Art. 158. Protocolizado, o pedido sera publicado para apresentacdao de oposi¢ao no prazo de 60
(sessenta) dias.

A publicacdo prevista no artigo 158 da LPI, possui 2 (duas) fungdes, sendo a primeira a
de tornar publico em nivel nacional o requerimento de uma determinada marca, destinada para
uma determinado produto ou servico. A segunda fun¢do ¢ exatamente o de iniciar o prazo legal
de 60 (sessenta) dias para que, terceiros que se sintam prejudicados, possam se manifestar
através de uma oposicao. Art. 158. § 1° O depositante serd intimado da oposi¢ao, podendo se
manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Caso ocorra a apresentacdo de alguma ou algumas oposi¢cdes ao pedido de registro
apresentado, o INPI realizar uma nova publicagdo na REPI, tornando publica essa situagao e,
também, iniciando o prazo de 60 (sessenta) dias, para que o titular possa se manifestar quanto
as alegacdes trazidas na(s) oposi¢cdo(Oes) apresentada(s). Independente de haver ou nao
manifestagdo, o pedido vai seguir para o setor de Exame Técnico onde sera analisado por um

examinador de marcas do INPI.

“Art. 159 Decorrido o prazo de oposi¢do ou, se interposta esta, findo o prazo de
manifestacdo, sera feito o exame, durante o qual poderdo ser formuladas exigéncias,
que deverao ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.” (BRASIL, 1996).
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Os examinadores de marcas possuem a liberdade de baixar exigéncias que considerar
necessaria para o seu julgamento. Essa exigéncia também serd publicada, para tornar ptblico o
ato e iniciar o prazo de 60 (sessenta) dias para o titular realizar o cumprimento. Neste aspecto
devemos destacar que o ndo cumprimento da exigéncia, vai provocar o arquivamento definitivo
do pedido de registro, conforme determina o artigo 159. § 1° Nao respondida a exigéncia, o
pedido seré definitivamente arquivado.

Ao final do Exame Técnico, em conformidade com o que determina o artigo 160 da Lei
da Propriedade Industrial - LPI, serd proferido a decisdo, que podera ser pelo deferimento ou
pelo indeferimento do pedido de registro, sempre com a indica¢do quanto a fundamentagao pelo
indeferimento. Neste aspecto ¢ importante destacar a atitude recente proferida pelo INPI,
quando a partir de 31 de dezembro de 2020 passou a disponibilizar o inteiro teor das decisdes
de mérito relativas aos processos. A medida adota possui como objetivo melhorar a prestagao
do servigo do instituto, com o aprimoramento da transparéncia ativa e do controle social dos
processos de registro de marca no Brasil. Art. 160. Concluido o exame, sera proferida decisdo,
deferindo ou indeferindo o pedido de registro.

Para facilitar o entendimento quanto as fases basicas de um pedido de registro de marca
no Brasil, segue abaixo a Figura 09 do Fluxo Processual Simplificado elaborado Gil Marcas e

Patentes (s.d), com a indicagao ilustrativa do processo:



Figura 09 - Fluxo Processual Simplificado para o Registro de Marcas no Brasil
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Fonte: Gil Marcas e Patentes (s.d)

3.10 Motivos para indeferimento de um pedido de registro de marca

Existem diversos motivos, previstos na Lei da Propriedade Industrial e atos normativos
do INPI, que podem gerar o indeferimento de um pedido de registro de marca no Brasil. No ato
de depdsito do pedido de registro, o mesmo passa obrigatoriamente por um exame preliminar
formal, em conformidade com o previsto no artigo 156 da LPI, “Apresentado o pedido, sera ele
submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruido, serd protocolizado,
considerada a data de deposito a da sua apresentacao”.

Em sendo identificado algum descumprimento aos requisitos basicos para um pedido de

registro de marca, a autarquia federal ird formular exigéncia, para que a mesma seja cumprida
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dentro do prazo legal, sob pena do pedido de registro ser considerado inexistentes, conforme

determina o artigo 157 da LPI, vejamos também:

Art. 157. O pedido que ndo atender formalmente ao disposto no art. 155,
mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal
marcario e classe, podera ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI,
que estabelecera as exigéncias a serem cumpridas pelo depositante, em
5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.

Superada essa fase inicial do pedido de registro (exame formal), o mesmo segue sua
tramitacdo, para todas as demais fases processuais até que o processo chegue no Setor de Exame
Técnico, onde sera realizado exatamente o Exame Técnico do processo, em que podera ser
formulario exigéncias (artigo 159 da LPI), que o Examinador de Marcas considerar necessarios
ou, ao final, deferir ou indeferir o pedido de registro (artigo 160).

No que tange a(s) exigéncia(s) formulada(s), caso a mesma ndo venha a ser respondida,
dentro do prazo legal, o pedido sera definitivamente arquivado (inciso 1°, artigo 159 da LPI),

vejamos:

Art. 159. Decorrido o prazo de oposic¢ao ou, se interposta esta, findo o
prazo de manifestacdo, sera feito o exame, durante o qual poderao ser
formuladas exigéncias, que deverdo ser respondidas no prazo de 60
(sessenta) dias.

§ 1° Nao respondida a exigéncia, o pedido serd definitivamente
arquivado. (BRASIL, 1996).

Neste ponto, a legislagdo ndo permite a possibilidade de desarquivamento do processo,
portanto, caso o titular ainda tenha interesse no registro da referida marca, o mesmo sera
obrigado a apresentar um novo pedido de registro.

Ao final do Exame Técnico, o pedido sera aprovado ou serd negado (artigo 160 da LPI).

De forma geral, o artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial é responsavel exatamente
por justificar o motivo pelo indeferimento do pedido de registro requerido, portanto, ¢ de
extrema importancia que se conhega deste dispositivo legal, antes de protocolar o processo,

exatamente para tentar evitar o indeferimento, vejamos abaixo o artigo 124 completo, vejamos:

Dos Sinais Nao Registraveis Como Marca
Art. 124. Nao sdo registraveis como marca:

I - brasdo, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais,
publicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva
designacdo, figura ou imitagao;

IT - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente
forma distintiva;
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IIT - expressdo, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrario & moral e aos
bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade
de consciéncia, crenga, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e
veneragao;

IV - designacao ou sigla de entidade ou 6rgéo publico, quando ndo requerido o
registro pela propria entidade ou 6rgdo publico;

V - reprodugdo ou imita¢ao de elemento caracteristico ou diferenciador de titulo
de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetivel de causar confusdo
ou associagdo com estes sinais distintivos;

VI - sinal de carater genérico, necessario, comum, vulgar ou simplesmente
descritivo, quando tiver relagdo com o produto ou servigo a distinguir, ou aquele
empregado comumente para designar uma caracteristica do produto ou servigo,
quanto a natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de producdo ou de
prestacdo do servigo, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VII - sinal ou expressdo empregada apenas como meio de propaganda;

VIII - cores e suas denominagdes, salvo se dispostas ou combinadas de modo
peculiar e distintivo;

IX - indicacdo geografica, sua imitacdo suscetivel de causar confusdo ou sinal
que possa falsamente induzir indicagdo geografica;

X - sinal que induza a falsa indicagdo quanto a origem, procedéncia, natureza,
qualidade ou utilidade do produto ou servigo a que a marca se destina;

XI - reprodug@o ou imitagdo de cunho oficial, regularmente adotada para garantia
de padrao de qualquer género ou natureza;

XII - reprodugdo ou imitacdo de sinal que tenha sido registrado como marca
coletiva ou de certificag@o por terceiro, observado o disposto no art. 154;

XIII - nome, prémio ou simbolo de evento esportivo, artistico, cultural, social,
politico, econdmico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a
imitagdo suscetivel de criar confusdo, salvo quando autorizados pela autoridade
competente ou entidade promotora do evento;

XIV - reprodugdo ou imitagao de titulo, apélice, moeda e cédula da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territérios, dos Municipios, ou de pais;

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de familia ou patronimico e imagem de
terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

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

XVII - obra literaria, artistica ou cientifica, assim como os titulos que estejam
protegidos pelo direito autoral e sejam suscetiveis de causar confusdo ou associagao,
salvo com consentimento do autor ou titular;

XVIII - termo técnico usado na industria, na ciéncia e na arte, que tenha relagio
com o produto ou servigo a distinguir;

XIX - reproducdo ou imitagdo, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo,
de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou servigo idéntico,
semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou associagdo com marca alheia;

XX - dualidade de marcas de um s6 titular para 0 mesmo produto ou servigo,
salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma
distintiva;

XXI - a forma necessaria, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento,
ou, ainda, aquela que ndo possa ser dissociada de efeito técnico;

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro;

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o
requerente evidentemente ndo poderia desconhecer em razdo de sua atividade, cujo
titular seja sediado ou domiciliado em territorio nacional ou em pais com o qual o
Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se
destinar a distinguir produto ou servigo idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de
causar confusdo ou associa¢do com aquela marca alheia. (BRASIL, 1996)

A titulo de orientagdo quanto as decisdes de indeferimento ocorridos no Exame Técnico,

lembramos ainda que, a legislagdo permite que o titular apresente um recurso, para que o pedido
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possa ser reexaminado e, dessa nova decisdo (que podera ser pela manutencao do indeferimento

ou, pela revisdo deste ato — deferimento o pedido), a mesma sera irrecorrivel na esfera

administrativa, em conformidade que a previsao legal expostas do artigo 212 a 215 da LPI:

DOS RECURSOS

Art. 212. Salvo expressa disposi¢do em contrario, das decisdes de que trata esta
Lei cabe recurso, que sera interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1° Os recursos serdo recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno,
aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instancia, no que
couber.

§ 2° Nao cabe recurso da decisdo que determinar o arquivamento definitivo de
pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de
adigdo ou de registro de marca.

§ 3° Os recursos serdo decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a
instancia administrativa.

Art. 213. Os interessados serdo intimados para, no prazo de 60 (sessenta) dias,
oferecerem contra-razdes ao recurso.

Art. 214. Para fins de complementagdo das razdes oferecidas a titulo de recurso,
o INPI poderd formular exigéncias, que deverdo ser cumpridas no prazo de 60
(sessenta) dias.

Paragrafo unico. Decorrido o prazo do caput, sera decidido o recurso.

Art. 215. A decisdo do recurso ¢ final e irrecorrivel na esfera administrativa
(BRASIL, 1996).

Esse direito de recorrer, além de previsto na Lei da Propriedade Industrial — LPI,

também ¢ garantido constitucionalmente (artigo 5°, LV da Constituicdo Federal). Neste sentido,

o duplo grau na esfera administrativa trata-se de garantia individual, voltada a assegurar que as

decisdes proferidas ndo sejam Uinicas, mas sim, submetidas a um juizo de reavalia¢do (ndo pelo

menos examinador que decidiu a decisdo recorrida), possibilitando ao titular o reexame do seu

pedido, por autoridade ou 6rgdo superior, no caso do INPI, em conformidade com a previsao

legal, decisdo decidida pelo presidente do INPI.
4 MATERIAL E METODOS

A pesquisa parte de um estudo descritivo, documental, quali-quantitativo, longitudinal,

utilizando uma base de dados secundaria, com método apresentado a seguir:

4.1 Coleta de dados

Para que fosse possivel realizar o levantamento proposto, foi necessario analisar os

registros de marca indeferidos na Revista da Propriedade Industrial — REPI?, que é o meio de

2 Revistas da Propriedade Industrial — Acesso ao acervo de edigdes das revistas - http://revistas.inpi.gov.br/rpi/
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comunicagdo oficial do instituto, publicadas pelo INPI?, nos tltimo 5 (cinco) anos, 2016 a 2020.
Para a realizacdo de uma analise mais especifica, optou-se por limitar o campo de pesquisa em
todas as andlises de pedidos que possuem como titulares, empresas ou pessoas fisicas sediados
no Estado do Para.

E importante lembrar que a edigdo da revista é semanal (toda a terga-feira), portanto,
cerca de 4 (quatro) edi¢des por més. Diante disso, foi necessario analisar cerca de 48 (quarenta
e oito) edi¢des por ano e, em sendo analisado os tltimos 5 (cinco) anos, foram analisados cerca
de 240 (duzentos e quarenta) edigdes.

Com base nos nuimeros obtidos nesta pesquisa, foram criados 2 (dois) graficos:

“Pedidos de titulares paraenses indeferidos de 2016 a 2020” e também de “Pedidos
indeferidos protocolados, através de um procurador, de 2016 a 2020”. Esses graficos foram

analisados e discutidos frente aos principais motivos que vieram a gerar os indeferimentos.

4.2 Elaboragao do guia de viabilidade de Marca

Ap6s o levantamento inicial, havera a verificagdo frente ao numero de incidéncias
(motivos) que geram o indeferimento dos pedidos de registro e, com base neste levantamento
complementar, identificar qual ou quais os principais pontos de atencdo que os titulares estdo
deixando de observar, antes de protocolarem o seu pedido de registro.

A partir dessa identificagdo, elaborar um Guia de Viabilidade de Marca com um passo-
a-passo de como se obter um registro dentro dos padrdes exigidos pelo INPI e com todos os
pontos de observagao especificos para protocolar um pedido de registro sem qualquer dbice.

5 RESULTADOS E DISCUSSAO

5.1 DOS PEDIDOS DE REGISTRO DE MARCAS PROTOCOLADOS POR TITULARES
PARAENSES

Apo6s andlise dos dados apresentados na Revista da Propriedade Industrial — REPI,
observou-se nos 5 (cinco) anos estudados, que os 3 (trés) principais motivos que geraram 0s
indeferimentos, foram os mesmo em todos os anos (com percentuais relativamente diferentes,
contudo, sempre mantendo a mesma ordem de ocorréncia). A Figura 10 mostra os dados

consolidados dos 5 (cinco) anos analisados (2016 a 2020) onde fica evidenciado que os

3 Portal do INPI — Instituto Nacional da Propriedade Industrial, autarquia federal ligada ao ministério da economia
— www.inpi.gov.br



46

indeferimentos se apresentam, na sua maioria, pelo descumprimento dos Incisos XIX, seguido

do Inciso VI e Inciso VII, todos do artigo 124 da LPIL.

A Figura 10 mostra os pedidos de titulares paraenses indeferidos de 2016 a 2020
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Dos 2.539 pedidos que foram indeferidos pelo INPI, exatamente 2.061 (dois mil e
sessenta e um) processo (cerca de 81,17%) foram considerados infringentes do inciso XIX do

artigo 124 da LPI, vejamos:

Dos Sinais Nao Registraveis Como Marca

XIX - reproducdo ou imitagdo, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de
marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou servigo idéntico,
semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou associagdo com marca alheia;

Nos termos do artigo 124, inciso XIX da Lei de Propriedade Industrial: O emprego de
um nome de dominio idéntico ou passivel de confusdo com determinada marca de
inddstria, comércio ou servico, para a designagdo de produtos ou servigos idénticos,
semelhantes ou afins com aqueles identificados por marca pré-registrada invade o
espaco juridico do titular do registro efetuado perante o INPI, dando lugar a pretensdes
de abstengao e ressarcimento do dano causado. Nao vejo necessidade ou utilidade de
qualquer lei nova para proclamar a extensdo dos direitos dos titulares de marcas
registradas no Brasil a hipétese de uso no mundo informéatico[16], de outro modo,
salvo quando a lei vigente ndo tem plasticidade suficiente, sendo pontual, seriamos
forcados a rever, incessantemente, as leis em vigor, para apanhar as mutacdes
tecnologicas, cada dia mais velozes e imprevisiveis (CORREA, 2000)

Essa situacdo ¢ resultante exatamente devido a uma falha no procedimento que antecede
o protocolo do pedido de registro. Uma pesquisa junto ao banco de dados da autarquia federal,
para se identificar possiveis anterioridades que possam ser considerados impeditivos poderia

dirimir esse nimero de indeferimentos. E comum protocolar o registro sem pesquisa de



47

anterioridade, porém, se houve uma pesquisa, pode ser que ndo tenha sido realizada com
conhecimentos técnicos recomendados para uma boa avalia¢ao de riscos.

Neste inciso, a proibi¢ao visa ndo sé a reproducdo de marca, como também a imitagdo
de marca anteriormente ja registrada, para o mesmo segmento de servigo/produto, tudo isso
sendo considerado passivel de gerar confusdo entre as marcas.

Além da analise quanto a reproducdo ou imitacdo, esse mesmo dispositivo ainda inibe
a reprodugdo ou imitac¢do, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo de uma marca ja
anteriormente registrada. Somente a titulo exemplificativo, se ja existe o registro da marca
“SPLASH” destinado para o produto refrigerante, esse dispositivo proibe o registro da marca
“SPLASH PLUS” para o mesmo segmento de produto, haja vista que, essa situacao ¢ passivel
de gerar confusdo ou associagdo, ja que existe o risco de as marcas serem consideradas do
mesmo titular e/ou grupo econdmico.

Para a aplicacdo deste dispositivo legal, o examinador de marcas do INPI vai aplicar as
diretrizes prevista no manual de marcas da autarquia federal e, ao final dessa analise, devera
responder a uma pergunta “existe a possibilidade do publico consumidor se confundir entre as
marcas?” Se ap0s as analises realizadas o examinador entender que a respostas desta pergunta
for sim, o pedido de registro ¢ indeferido com base neste dispositivo legal (inciso XIX do artigo
124 da LPI), se a resposta for ndo, o pedido ¢ deferido (aprovado).

O procedimento de pesquisa quanto a viabilidade ou ndo para registro, deve ter
conhecimento desta situagdo (dispositivo legal), exatamente para evitar o protocolo de um
pedido de registro que viole o inciso impeditivo para concessdo acima exposto. Devemos
lembrar que o sistema de propriedade intelectual existe exatamente para proteger o consumidor,
procurando evitar que o mesmo venha a correr o risco de adquirir um produto ou servigo,
pensando em se tratar de outro e, depois disso, proteger o titular da marca, ja que, todo o
investimento e trabalho desenvolvido na utilizagdo da marca, refletem no valor da mesma e,
como proteger esse investimento, somente através da obten¢do do respectivo Certificado
Nacional de Registro outorgado pelo INPIL.

E importante, para o inicio da apresentagdo dos resultados, destacar que o procedimento
de pesquisa quanto a viabilidade do pedido de registro de marca ndo € obrigatdrio, ou seja, o
interessado pode protocolar um pedido de registro, sem tem realizado uma consulta previa para
verificar a viabilidade para registro.

Apesar de ndo ser um procedimento obrigatorio, a realizacdo de uma pesquisa para
verificar a viabilidade do pedido é recomendavel, exatamente para reduzir (de forma

consideravel) a probabilidade do mesmo ser negado (indeferido) pelo INPI.
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O INPI disponibiliza em seu portal (www.inpi.gov.br) sua base de dados, com todos os
pedidos e registros de marca existentes, sendo esse acesso totalmente livre (gratuito), podendo
ser consultado a qualquer momento, sem a necessidade de qualquer autorizacdo e/ou algo
similar para a pesquisa pertinente.

Apesar do sistema ser disponibilizado para qualquer interessado, ¢ altamente
recomendavel que esse procedimento seja realizado por um profissional que detenha os
conhecimentos necessarios, para uma pesquisa correta, haja vista que, apesar do acesso ser
livre, uma consulta feita de forma incorreta, fatalmente pode resultar em uma negativa do
processo protocolado.

Mesmo que uma pesquisa seja feita por um profissional, a mesma ndo pode ser
considerada 100% confiavel, entretanto, a probabilidade desta pesquisa chegar proximo a esse
percentual ¢ muito maior do que a pesquisa feita por uma pessoa sem os conhecimentos basicos
necessarios.

Atualmente, a autarquia federal leva em torno de 30 (trinta) dias, entre a data do
protocolo do pedido até a publicagdo do mesmo. Essa situagdo deve ser observada, haja vista
que, ¢ com o protocolo que se adquire a prioridade sobre o registro, o registro propriamente
dito, somente ao final de toda a tramitagao.

Por fim, o interessado em registrar uma marca no Brasil deve, antes de protocolar o
processo, realizar uma pesquisa cuidadosa, para com isso reduzir a probabilidade de
indeferimento do mesmo, tendo em vista algum descumprimento dos impeditivos legais

previsto em nossa legislacdo.

Ja dos 2.539 pedidos indeferidos, 260 (duzentos e sessenta) dos processos (cerca de
10,24%) foram indeferidos por terem sidos considerados infringentes do inciso VI do artigo

124 da Lei da Propriedade Industrial - LPI:

Dos Sinais Nao Registraveis Como Marca

VI - sinal de carater genérico, necessario, comum, vulgar ou simplesmente descritivo,
quando tiver relagdo com o produto ou servigo a distinguir, ou aquele empregado
comumente para designar uma caracteristica do produto ou servigo, quanto a natureza,
nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de producdo ou de prestagdo do servigo,
salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; (BRASIL, 1996).

O segundo maior motivo pelos indeferimentos dos pedidos de registros protocolados

por titulares paraenses, nos ultimos 5 anos, foi exatamente por terem sidos considerados que os
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mesmos violam o inciso VI do artigo 124 da LPI, ou seja, que os mesmos sdo compostos por
termos de técnicos e/ou de uso comum e, além disso, ndo possuem suficiente forma distintiva.

Neste aspecto, esse quesito em nada € resultado de uma pesquisa de anterioridade, mais
sim, de um desconhecimento da nossa legislacdo, por parte do titular e/ou procurador que
realizou o pedido de registro, haja vista que, o dispositivo impeditivo ndo ¢ totalmente rigido
pois, apesar da ser composto por elemento nominativo de uso comum e/ou técnico, em relagao
o produto e/ou servigo a qual destina-se, o registro ¢ concedido salvo se o mesmo apresentar
suficiente forma distintiva. Diante disso, esse resultado identificado ¢é resultante de falha de
conhecimento da legislagdo.

As marcas fracas e/ou evocativas, do ponto de vista do marketing sdo as mais atrativas
para o titular, entretanto, do ponto de vista legal sdo as que, em sua grande maioria, acabam
provocando esse tipo de indeferimento por parte do INPI. As marcas arbitrarias (que nao
possuem relagdo para com o produto e/ou o servico para qual destina-se) sdo sempre as mais
recomendaveis para registro, por atribuir as mesmas a funcionabilidade e/ou destinagdo de uma
marca fantasia que ¢, exatamente, promover a distingdo entre um produto/servigo de outro, do
mesmo segmento. Somente a titulo exemplificativo sobre isso, citamos a marca “GOL”
destinada para o servigo de “transporte de passageiros”, adotado por uma companhia aérea, a

referida expressao nao possui nenhuma ligagdo para com o servigo a que se destina assinalar.

Por fim, dos 2.539 pedidos indeferidos e, representando a 3° maior incidéncia durante
esse periodo analisado, 136 (cento e trinta e seis) dos processos (cerca de 5,36%), por terem
sidos considerados infringentes do inciso VII do artigo 124 da LPI, “Dos Sinais Nao
Registraveis Como Marca, VII - sinal ou expressdo empregada apenas como meio de
propaganda”.

Neste dispositivo legal, acima, o indeferimento deixa claro que o requerente desconhece
a nossa legislacdo, pois o ato de realizar um protocolo de um pedido de registro, estando essa
associacdo a uma expressdo empregada apenas como meio de propaganda (slogan), tendo esse
impeditivo de forma clara na lei da propriedade industrial, comprova o desleixo do responsavel
pelo protocolo do pedido de registro de marca.

Somente a titulo de complementagdo, por sorte esse impeditivo legal ndo é absoluto,
tendo em vista que, em 13/11/2003, a Procuradoria Federal do INPI, através de sua Divisdo de
Consultoria e Comissdo de Assessoramento Juridico, emitiu um parecer técnico

(PARECER/INPI/PROC/N.° 048/03) quanto ao seu entendimento frente a infringéncia do art.
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124, inciso XVII, instaurada de oficio pela Diretoria de Marcas, frente ao processo n°

818.800.887.

Do parecer, devemos destacar:

“Na LPI, em seu Titulo IIT - DAS MARCAS, no

Capitulo XI — artigo 165, temos que;

“E nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposi¢des desta lei”
Paragrafo tnico — A nulidade do registro podera ser total ou parcial, sendo condigdo
para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registravel.
Assim, constatamos que a nulidade da marca podera ser declarada parcialmente,
sempre que a parte do signo subsistente, ou seja, a parte do sinal marcario requerido
e ndo questionavel, for considerada registravel a luz dos dispositivos legais vigentes.”
(BRASIL, 1996).

Esse entendimento, conforme exposto no proprio parecer técnico, tem como objetivo o

principio do direito atributivo de nossa legislacdo, e de dar a possibilidade de o requerente

garantir o seu direito de prioridade para a obtenc¢ao do registro.

E extremamente louvavel o presente parecer técnico, visto que, procura de todas as

formas, proteger e garantir aos usudrios do sistema da propriedade industrial (marcas),

mecanismo de ajuste em seus pedidos, sendo que este ja estava previsto em nossa legislagao,

entretanto, por falta de um melhor entendimento, ndo vinha sendo observados, o que aos longos

desses anos tem causado prejuizos e, consequentemente, prejudicado o desenvolvimento social,

que necessita de um sistema que os ajude a proteger seus investimentos e mercados.

Continuando, vejamos este outro trecho do parecer técnico:

“Tal entendimento, que tem como conddo garantir aos usudrios a prioridade do
depdsito, em relag@o a sua parte registravel, devera ser aplicada pelo INPI tanto no
exame de processos administrativos de nulidade, quanto em impugnagdes de terceiros,
via oposicdo ao pedido de registro evitando-se, assim, indeferimentos desnecessarios.
Para tanto, em casos analogos em que se constate a registrabilidade de parte do sinal
requerido, deve ser exigido dos requerentes/titulares a regularizagd@o de seus processos
administrativos, com a apresentagdo de novos formularios do pedido de registro de
marca em questdo e, nos casos de marcas mistas ou figurativas, um novo jogo de
etiquetas na forma anteriormente requerida, em conformidade com o Guia de Usuéario
de Marcas, contendo apenas a palavra, a expressao ou o signo passivel de registro
como marca, sob pena de ndo o fazendo, ser declarada a nulidade total do registro ou
manuten¢do do indeferimento do pedido”.

Em 21/11/2003, o entdo presidente do INPI, o ilustrissimo Sr. Luiz Otavio Beaklini,

emitiu um oficio, acolhendo o parecer dando-lhe provimento, onde concedeu nulidade parcial

ao pedido de registro em questao.

Acontece que o presidente do INPI, mesmo acatando o parecer, ndo deu ao mesmo um

carater normativo, o que fez a Procuradoria Federal do INPI, na pessoa do Dr. Mauro Sodré
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Maia, emitir um oficio, esclarecendo ao presidente a necessidade de se realizar a normalizag¢ao
do entendimento formulado.

Por fim, através de oficio, o Presidente a época, Jorge de Paula Costa Avila, entendendo
da necessidade manifestada, deu carater normativo ao parecer técnico da procuradoria federal
do INPL

Essas orientagdes, acima, sdo importantes, haja vista que, apesar desse dispositivo ter
sido identificado como sendo o 3° maior motivo que geraram os indeferimentos analisados,
praticamente todos poderiam ser revisados, através de um competente recurso a superior
instancia do 6rgdo. Se esse procedimento foi ou ndo adotado pelos processos indeferidos por
esse motivo, essa situagdo ndo foi analisada, entretanto, ja que os indeferimentos se devem ao
fato de desconhecimento da nossa legislagdo, ¢ bastante provavel que os mesmos, também,
desconhegam esse ato normativo.

Por fim, diante dos resultados obtidos, podemos concluir que esses 3 (trés) principais
motivos que foram responsaveis pela grande maioria dos indeferimentos dos pedidos de registro

requeridos por titulares paraense, sao na verdade a unido de 2 (dois) fatores:

1. A falha nos procedimentos quanto a pesquisa de anterioridade (inciso XIX, artigo 124);

2. A falta de conhecimento da legislagdo (incisos VI e VII, artigo 124).

Além do levantamento acima exposto, também foi realizado uma analise frente aos
responsaveis por realizarem o protocolo do pedido de registro junto ao INPI, no mesmo periodo
analisado. Teoricamente, o nimero de pedidos indeferidos protocolados pelo proprio titular
(que ndo possuem conhecimento/dominio dos procedimentos de pesquisa de anterioridade e
sobre a legislacdo pertinente) deveria ser bem maior que os protocolados por procuradores. O
que piora ainda mais esse cendrio, de forma consideravel, € o fato de também a grande maioria
dos pedidos que foram indeferidos, terem sidos protocolados através de procuradores (os quais,
teoricamente, deveriam conhecer os procedimentos quanto a pesquisa de anterioridade e,
principalmente, conhecer amplamente nossa legislacdo).

Dos 2.539 pedidos indeferidos nos 5 (cinco) anos analisados, 1.832 (cerca de 72,15%)
desses processos foram protocolados por procuradores e, apenas, 695 (cerca de 27,37%) pelo
proprio titular, conforme podemos observar do grafico consolidados abaixo. A Figura 08 mostra
os pedidos indeferidos protocolados por procuradores habilitados e os que foram protocolados

pelo proprio titular, durante o periodo de investigagdo analisado.
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Figura 11 - Pedidos indeferidos protocolados, através de um procurador, de 2016 a 2020
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O Agente da Propriedade Industrial — API é uma profissao antiga no Brasil, que foi
criada através do Decreto n.° 22.289 de 26 de julho de 1933, junto com a criagdo do entdo
denominada Departamento Nacional da Propriedade Industrial — DNPI, ancestral
administrativo do atual Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI. Em 1946, através
do Decreto-Lei n.° 8.933 de 26 de janeiro de 1946 ratificou a regulamentacdo da profissdo e
que vigora até os dias atuais.

A Portaria Ministerial n.° 32 de 19 de marco de 1998, reiterou a vigéncia do Decreto de
1946 e, incluiu, dentre outras disposi¢des a exigéncias de concurso de habilitacdo organizado e
aplicado pelo INPI, conforme forma de controle minimo quanto a capacidade técnica desses
profissionais para a um bom atendimento aos usudrios. Além da exigéncia acima, a autarquia
federal ainda criou o seu Cédigo de Conduta Profissional (Ato Normativo n.® 142 de 25/08/98)
e o seu respectivo Codigo de Etica Profissional, inspirada no Codigo de Etica dos Advogados,
tendo em vista a similaridade de atuagdo. Todas essas ag¢des objetivando disponibilizar para a
sociedade um grupo de profissionais de alta qualificagdo, especializados na protecao de direitos
de propriedade industrial.

Contudo, apesar de todo o historico acima exposto, todas as atividades pertinentes a
fiscalizacdo dos servigos prestados e, também, ao registro dos agentes da propriedade industrial
foram suspensos pela sentenca proferida nos autos do processo n.° 0020172-59.2009.403.6100
(Agao Civil Publica), que tramita na 10* Vara Civel da Secdo Judiciaria de Sao Paulo. A
sentenga determina que qualquer cidaddo pode agir como procurador de terceiros perante o
INPI, sendo efetivada administrativamente através da Resolucdo n.° 141 PR/INPI, de 3 de

novembro de 2014, publicada na Revista da Propriedade Industrial n.° 2288 de 11 de novembro
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de 2014. Desde entdo, a autarquia federal deixou de exercer o poder disciplinar sobre a conduta
de agentes/procuradores.

Apesar de observar o nimero crescente de pedidos de registros de marcas, apos a
sentenga acima proferida em 2014, ao mesmo tempo, acredita-se que seja esse o principal
motivo que justifica o percentual maior de pedidos de registros de marca de titulares paraense,
que foram protocolados por procuradores e que, foram indeferidos pelo INPI.

Infelizmente, como a base no estudo, que somente abrange os ultimos 5 (cinco) anos,
ndo ¢ possivel afirmar, categoricamente, essa conclusdo. Mesmo assim, a falta de controle, tanto
quanto a qualidade dos servigos prestados quanto a ética de atuacao desses profissionais, deve
ser, de alguma forma, controlada.

Acredita-se que um estudo especifico sobre esse tema, realizando a mesma analise
estatisticas dos 5 (cinco) anos, antes desta sentenga, seja uma abrangéncia de estudo que ofereca

uma resposta desse possivel cendrio.

5.2 SUGESTAO DE ACOES PROPOSTA COM O OBJETIVO DE MODIFICAR O
CENARIO OBSERVADO

5.2.1 Guia de Viabilidade para um pedido de registro de marca no Brasil

Diante dos resultados obtidos, a elaboragdo de um Guia de Viabilidade para um pedido
de registro de marca no Brasil, com as orientacdes basicas e recomendacdes necessarias, para
que o interessado em realizar em protocolo de um pedido de registro de marca, possa proceder
antes de apresentar o mesmo.

Esse guia deve, preponderantemente, expor as orientagdes necessarias para que o
interessado possa realizar um boa pesquisa de anterioridade, exatamente para fugir e/ou reduzir
de forma consideravel a probabilidade de ocorrer o indeferimento do seu pedido de registro,
tendo em vista a ja existéncia de registros concedidos pelo INPI, para a mesma marca (ou
similar), para 0 mesmo produto/servico e, com isso, reduzir os indeferimentos ocorridos devido
o inciso XIX do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial.

Esse guia deve apresentar todas as orientagdes e dicas para que o usuario possa realizar
uma boa pesquisa, utilizando-se do préoprio banco de dados disponibilizado pela autarquia

federal, em seu portal na internet (www.inpi.gov.br).

Como complementacdo as orientagdes para os procedimentos e estratégias de pesquisa

junto ao INPI, o Guia deve fornecer, também, as informagdes e cuidados quanto a legislacao
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pertinente ao caso, qual seja, a Lei n.° 9.279/96 e atos normativos pertinentes, exatamente com
objetivo de reduzir de forma consideravel, principalmente, o 2° e o 3° principais motivos que

geraram os indeferidos analisados (incisos V e VII da LPI).

5.3 Elaboracio do Guia de Viabilidade de Marca

O Guia de viabilidade de Marca, presente no Apéndice 1, apresenta-se seus topicos da

seguinte maneira:

O que é a pesquisa de viabilidade?

Este topico apresenta o proposito do material, demonstrando a importancia da realizacdo
correta deste procedimento, antes do protocolo do pedido de registro da marca, junto ao INPI,
para que se consiga atingir o objetivo final, que ¢ exatamente a obtencdo do Certificado

Nacional de Registro de Marca.

Onde ¢ feito essa pesquisa de viabilidade?
Este indica em qual a base de dados deve ser utilizada, a realizacdo dos procedimentos
de pesquisa e como o titular deve acessar essa ferramenta, dentro do portal do INPI

disponibilizado na internet.

Para que serve a pesquisa de viabilidade?
Este topico demonstra os resultados possiveis de uma pesquisa de viabilidade bem
realizada, a qual deverd demonstrar se o pedido de registro da marca desejada ¢ viavel, inviavel

ou se o mesmo, apesar de ser considerado vidvel, possui algum tipo de risco observado.

A pesquisa de viabilidade ¢ obrigatoria?
Este item vai indicar que, legalmente, esse procedimento ¢ exigido ou ndo, para o aceite

do protocolo do pedido de registro de uma marca no Brasil.

O que se deve definir antes de iniciar a pesquisa de viabilidade?
Este topico indica o que o deve ser analisado e definido, antes mesmo de se realizar o
processo de pesquisa propriamente dito, na base de dados disponibilizado pela autarquia

federal, para a realizag¢do da pesquisa de viabilidade.
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O passo a passo do procedimento de pesquisa

Apo6s as definicdes preliminares necessarias, o guia procura ensinar o processo de
pesquisa, de forma ordenada, e os elenca os respectivos conhecimentos necessarios (legais e
normativos do INPI) que precisam ser estudados, para que o interessado em realizar a pesquisa

de viabilidade possua os conhecimentos bésicos para iniciar a busca, junto ao INPI.

Definir a marca (termo nominativo) a ser pesquisado

Este topico informa como deve ser analisado o termo nominativo de uma marca que se
pretende obter o certificado nacional de registro. Alguns casos, apos a definicdo sobre esse
termo nominativo, a pesquisa nem deve ser realizada quando a mesma infringe algum
dispositivo legal que a torne inregistravel. Somente a titulo exemplificativo, quanto a esse
topico, se o titular desejar registrar a marca “PUTA”, seja para qualquer produto ou servigo, o
mesmo sera negado pelo INPI, tendo em vista o inciso III do artigo 124 da LPI ¢ claro “III -
expressao, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrario a moral e aos bons costumes ou
que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciéncia, crenga,
culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneragao”.

Sabendo realizar esse procedimento, antes mesmo da execuc¢do da pesquisa, vai evitar a
perda de tempo e dinheiro, por parte do interessado na obtencao do registro desta marca e, além

disso, ndo ird protocolar um pedido de registro o qual, fatalmente, sera indeferido.

Definir a classificacio (de produto ou servico) a ser pesquisada

Este item vai orientar como deve ser analisado o produto ou servico da marca que se
pretende registrar, em relagdo a classificacdo adotado pelo INPI. Esse procedimento, inclusive,
vai contar com dica de especialista, a qual vai ajudar (de forma consideravel), a realizagdo
desse procedimento, diminuindo o tempo para essa execucdo e o risco de uma classificacio
errada o que, fatalmente, provocaria a realiza¢do de uma pesquisa errada e, consequentemente,

o protocolo errado de um pedido de registro de marca.

Classificador de NICE
Para enriquecer o conhecimento do interessado na realizacdo do processo de pesquisa,
neste topico vai comentar o classificador de NICE, o qual ¢ o utilizado atualmente pela

autarquia federal no Brasil.
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Entrando na base de dados disponibilizados pela autarquia federal
Este topico ensina o que deve ser feito para se ter acesso a base de dados disponibilizado

no portal do INPI na internet.

1)Pesquisa por exata

Existem varias formas de se pesquisa, na base de dados do INPI, dentre eles, a forma
por exata e, sera demonstrado onde e como se faz esse procedimento, no processo de pesquisa,
para se identificar pedido(s) IGUAL(IS) a marca pretendida, para o mesmo segmento de servigo

ou produto desejado a assinalar.

2) Pesquisa por radical

Existem varias formas de se pesquisa, na base de dados do INPI, dentre eles, a forma
por radical e, sera demonstrado onde e como se faz esse procedimento, no processo de pesquisa,
para se identificar pedido(s) PARECIDOS(IS) a marca pretendida, para o mesmo segmento de

servigo ou produto desejado a assinalar.

3) Pesquisa avancgada (com a identificagdo do elemento ndo comum em relagdo ao produto ou
servico desejado)

Existem varias formas de se pesquisa, na base de dados do INPI, dentre eles, a pesquisa
avancada, serd demonstrado onde e como se faz esse procedimento, no processo de pesquisa.
Neste topico, o guia vai demonstrar como realizar a pesquisa, somente sobre o elemento
nominativo, considerado ndo comum, que componha a marca desejada para registro. Somente
a titulo exemplificativo, se a marca ¢ “PADARIA PORTELA”, para os servigos de padaria,
nesta fase do processo de pesquisa sera realizado somente sobre o termo “PORTELA”, na

classificagdo de padaria.

4) Pesquisa Avancada por similaridade

Esse item comenta sobre o processo de pesquisa avangada por similaridade e, quais
critérios devem ser sempre adotados para que, se possa obter uma pesquisa com maior
segurang¢a quanto a viabilidade ou ndo para registro. Essa ferramenta disponibilizada pelo INPI,
possibilita observar marcas consideradas PARECIDAS para com a pretendida, inclusive o
proprio sistema informar um percentual de similaridade, diante disso, o guia de viabilidade vai

informar como deve ser analisado esses dados.
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Demonstrando, passo-a-passo, do processo da pesquisa como um todo

Ao final, depois de todas as informagdes basicas e necessarias para a realizacdo de uma
boa pesquisa de viabilidade, este topico mostra, de forma pratica, o passo-a-passo do processo
de pesquisa junto ao INPI, levando-se em consideracdes as orientacdes e recomendacdes

anteriormente expostas no guia de viabilidade desenvolvido, resultante de todo esse trabalho.

Material de apoio (Manual de Marcas do INPI — versao 5" revisao — fev/2022)

Como elemento de apoio, sera anexado ao guia, a 5* revisdo do Manual de Marcas do
INPI, que foi disponibilizado em fevereiro de 2022 pela autarquia federal, onde possui
informagdes muito mais amplas e completas, necessarias para os operadores que pretendem

aprofundar o seu conhecimento sobre o tema.

6 CONCLUSOES

Por fim, diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que os principais motivos que
foram responsaveis pela grande maioria dos indeferimentos dos pedidos de registro requeridos
por titulares paraense, sdo na verdade a unido de 2 (dois) fatores: o primeiro ¢ a falha nos
procedimentos quanto a pesquisa de anterioridade (inciso XIX, artigo 124) e o segundo ¢ a falta
de conhecimento da legislagdo (incisos VI e VII, artigo 124).

O que piora ainda mais esse cenario, de forma consideravel, ¢ o fato de também a grande
maioria dos pedidos que foram indeferidos, terem sidos protocolados através de procuradores
(os quais, teoricamente, deveriam conhecer os procedimentos quanto a pesquisa de
anterioridade e, principalmente, conhecer amplamente nossa legislacdo), dos 2.539 pedidos
indeferidos nestes ultimos 5 (cinco) anos, 1.832 desses pedidos foram protocolados por
procuradores e, apenas, 695 pelo proprio titular.

Diante do exposto, apesar de verificar um nimero crescente de pedidos de registros de
marcas, acredita-se que sentenca proferida nos autos do processo n.° 0020172-
59.2009.403.6100 (Agao Civil Publica) que determinou que qualquer cidadao pode agir como
procurador de terceiros perante o INPI, seja o principal motivo que justifica o percentual maior
de pedidos de registros de marca de titulares paraenses, que foram protocolados por

procuradores e que foram indeferidos pelo INPI.
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Com os resultados obtidos, a elaboracdo do Guia de Viabilidade para um pedido de
registro de marca no Brasil, com orientagdes basicas e recomendacdes necessirias ao
interessado em realizar em protocolo de um pedido de registro de marca, pode ser uma
ferramenta que contribua na redu¢do do nimero de indeferimentos. Esse guia deve expor as
orientacdes necessarias para que o interessado possa realizar uma boa pesquisa de anterioridade,
para reduzir de forma consideravel os indeferimentos ocorridos, de acordo com o inciso XIX
do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial.

Esse guia deve apresentar todas as orientagdes e dicas para que o usuario possa realizar
uma boa pesquisa, utilizando-se do préoprio banco de dados disponibilizado pela autarquia

federal, em seu portal na internet (www.inpi.gov.br).

Como complementacdo as orientagdes para os procedimentos e estratégias de pesquisa
junto ao INPI, o Guia deve fornecer, também, as informagdes e cuidados quanto a legislacao
pertinente, a Lei n.° 9.279/96 e atos normativos pertinentes, com objetivo de reduzir de forma
consideravel, principalmente, o 2° e o 3° principais motivos que geraram os indeferidos
analisados (incisos V e VII da LPI).
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