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RESUMO 

 

Ao longo dos últimos anos, observa-se um grande número de pedidos de registros, protocolares 

por titulares paraenses e, que vem sendo indeferidos pelo INPI. Somente a título de 

exemplificação, em 2018, houve 1.126 pedidos protocolados e no mesmo período, houve 702 

indeferimentos, o que representa cerca de 62%, um índice muito alto e que está gerando grandes 

transtornos aos empreendedores locais. Nesse sentido, o objetivo deste será elaborar um guia 

de análise de marca, um material didático para fora do PROFNIT, para ajudar os interessados 

na realização de um pedido de registro de marca no Brasil, com todas as orientações/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 bibliográfico 

quanto a origem, legalidade e a importância de uma marca fantasia, no atual cenário econômico 

social. Logo em seguida foi feito um levantamento estatístico (dos último 5 anos) junto ao INPI, 

focando especificamente nos pedidos de registros de marcas protocolados por titulares sediados 

no Estado do Pará, e que foram indeferidos pela autarquia federal e, além disso, a identificação 

frente a esses pedidos quanto aos que foram requeridos através de procuradores e quanto aos 

que foram protocolados pelo próprio requerente, como estudo de caso, onde, ao final, foi 

possível gerará gráficos estatísticos anuais e consolidado, os quais ajudaram na análise frente 

ao tema. Concluído o levantamento, foi possível identificar o número total de indeferimentos 

ocorridos neste período e, também, descobrir os principais motivos (fundamentação legal) que 

resultaram na decisão, para que seja possível analisar o(s) motivo(s) que estão causando esse 

cenário e, por conseguinte, sugerir ações que possam ajudar a modificar esse cenário. Com as 

sugestões de ações sugeridas, procura-se aumentar de forma considerável a probabilidade de 

deferimento do pedido de registro de marca pretendido, para com isso modificar o atual cenário 

identificado por esse estudo de caso. 

 

Palavras-chave: material didático; registro de marca; sinal distintivo. 
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1 INTRODUÇÃO 
  

 As marcas possuem papel fundamental na designação de procedência de produtos ou 

fabricantes, além da vasta importância nas relações entre as empresas e os consumidores, 

devido ao alto nível de competição, que exige das empresas um posicionamento estratégico 

diferenciado, de tal forma que possam se apresentar perante os consumidores com uma 

identidade mercadológica. Essa diferenciação é, na percepção do público-alvo, fundamental 

(ALMENDRA et al., 2019; MEDEIROS FILHO e RUSSO, 2016) para o reconhecimento de 

empresas associadas à marca, que transmite qualidade ou a falta dela, em produtos e serviços. 

 Nesse contexto, além de criar, registrar uma marca, oficializando sua identidade, torna-

se uma etapa indispensável para quem quer se destacar no mercado. Portanto, a pesquisa quanto 

à viabilidade de solicitação de registro de marca, apesar de não ser um procedimento obrigatório 

(o requerente pode solicitar o registro de uma marca, sem consultar se a mesma já se encontra 

registrada) é um procedimento altamente recomendável. 

 O Registro de Marca é realizado, por meio de uma solicitação de registo ao Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia responsável pela análise e concessão de 

direitos dessa propriedade o Brasil.  Segundo Leonardos (1997) ao analisar a perspectiva dos 

usuários dos serviços do INPI em relação ao registro de marcas sob a Lei 9.279/96 (BRASIL, 

1996), verifica-se que os usuários de marcas têm a expectativa de sempre poder proteger, 

através do registro, aqueles sinais distintivos que escolheram para distinguir a sua atividade. 

 O legislador, ao não estabelecer a obrigatoriedade da realização de uma pesquisa de 

viabilidade para registro de uma marca nas bases de dados do INPI, conjectura que o solicitante 

da mesma, antes de utilizá-la, irá primeiramente aguardar a análise quanto a aprovação ou não, 

do registro. Vale lembrar que “só é dono da marca quem tem seu registro”. Ocorre que, 

infelizmente, a cultura empreendedora em nosso país é diferente, haja vista que, a grande 

maioria dos empreendedores, primeiro se utilizam de uma marca (gastam recursos financeiros 

e trabalho) e, só depois de algum tempo, buscam realizar a proteção da mesma junto ao INPI.  

 Essa situação é muito perigosa, já que a utilização de uma marca representa um 

investimento financeiro e moral para o empreendimento, os quais ao longo do tempo de uso, 

agregam valor a esse patrimônio. Não é incomum o empreendedor ser surpreendido ao constatar 

que marca que ele utiliza para a sua empresa, não o pertence, podendo, inclusive, ser penalizado 

financeiramente pela a prática de crime de contrafação de marca) e/ou pela impossibilidade de 

se registrar a marca em uso, devido a algum impeditivo legal. Ocorrendo essa situação, 
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fatalmente, vai gerar grandes prejuízos financeiros e morais ao negócio, que podem até resultar 

na descontinuidade do empreendimento. 

 No Estado do Pará tem-se observado um considerável número de indeferimentos de 

pedidos de registro de marcas pelo INPI, muitos deles, provavelmente, devido a não realização 

e/ou uma realização de pesquisa superficial de anterioridade, sem os devidos procedimentos e 

cuidados necessários. O site do INPI, possui algumas orientações para a realização deste 

procedimento, contudo, são superficiais e não 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 Pará, tenho observado ao longo dos últimos anos, um 

número considerável de pedidos de registros de titulares do Estado do Pará, que estão sendo 

indeferidos pelo INPI. A consequência dessa situação é um prejuízo considerável para os 

empreendedores locais, haja vista que, por questões culturais e econômicas, muitos deles 

realizam um investimento considerável na marca, mesmo antes de obter a certificação 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 princípio, poderia ter sido 

evitado se antes de se realizar o protocolo do pedido de registro, ocorresse uma boa análise 

previa quanto a viabilidade para registro do mesmo. 

 Diante do exposto é importante identificar através de dados estatísticos disponibilizados 

pela autarquia federal, o número de pedidos de registro indeferidos pelos Examinadores de 

Marcas do INPI, no estado do Pará e analisar os possíveis motivos provenientes dessa situação 

(com base nos motivos que justificaram o indeferimento, por parte do Examinador de Marcas 

do INPI). 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 Estudar indeferimentos de pedidos de marca de titulares, sediados no Estado do Pará, e 

propor caminhos que facilitem que o demandante conquiste seu pedido, junto ao Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial, como a elaboração de manual.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar, através de dados disponibilizados pela autarquia federal, o número de 

pedidos de registro indeferidos pelos Examinadores de Marcas do INPI, de titulares sediados 

no Estado Pará, por um período de 5 anos;   

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

guia de viabilidade de marca. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

3.1 Origem da marca e a evolução histórica  

 

 Teoricamente, a marca surge simultaneamente com o próprio homem, haja vista que, de 

forma simples, a marca serve para distinguir um produto e/ou serviço de outro do mesmo 

segmento. Todo ser humano já nasce com uma marca única, a qual lhe identifica e, também, 

permite o distinguir de qualquer outro, qual seja, as nossas impressões digitais. Segundo Soares 

(2003), em sua obra “Tratado da Propriedade Industrial Marca e Congêneres – Volume I”, em 

seu capítulo I (A Marca através dos Tempos), na página 21, sobre a impressão digital, assim se 

manifestou:  

 
“Essa marca é o nosso sinal, o nosso símbolo, a nossa identificação, e a utilizamos em 
todos os documentos para nos distinguir. Serve, inclusive, em muitos casos, como 
equivalente à assinatura quando o homem sequer tem o mínimo conhecimento da 
escrita” (SOARES, 2003). 

 

A marca fantasia, assim como a impressão digital, de forma simples, existem e possuem 

a mesma finalidade, a de promover a distinção entre outros similares/correlatos. Ao longo da 

história, a marca, assim como a impressão digital evoluíram 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 procedência da mercadoria 

geralmente era local (produtos artesanais e agropecuários) ou de procedência estrangeira, 

principalmente da Inglaterra e França.  

 Historicamente, apesar do Brasil tenha sido o quinto país do mundo a procurar proteger 

os direitos do inventor, através do Alvará de 28 de abril de 1809, somente com a Lei Francesa 

de 23 de junho de 1857 é a que efetivamente inicia todo o processo de evolução moderna sobre 

o tema. 

No Brasil não houve uma evolução quanto às marcas: 

 
“Até 1875 não havia qualquer legislação tratando do assunto e, quando entrou em 
vigor a Convenção, foi apontada uma série de modificações necessárias 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 fábrica: 
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Decreto n.º 2.682, de 23 de outubro de 1875, art. 1º - é reconhecido a qualquer 
fabricante e negociante o direito de marcar os produtos de sua manufatura e de seu 
comércio com sinais que os tornem distintos de qualquer outra procedência. a marca 
poderá consistir no nome do fabricante ou negociante, sob uma forma distintiva, no 
da firma ou razão social, ou em quaisquer outras denominações emblemas, estampas, 
selos, sinetes, carimbos, relevos, invólucros de toda espécie, que possam distinguir os 
produtos da fábrica ou os objetos de comércio (BRASIL, 1875). 

 

Com o avanço constante do processo de globalização (o aumento da circulação de 

produtos e serviços, além da fronteira territorial das sedes dos titulares), a necessidade de se 

estabelecer uma harmonização e/ou normatização padronizada sobre a proteção das marcas 

fantasias, foi que, em 1883 que se deu início ao sistema internacional da propriedade industrial, 

através da CUP – Convenção da União de Paris. Todos os países possuem a sua autonomia 

jurídica sobre o tratamento sobre o tema, contudo, os países consignatários respeitam alguns 

princípios (que serão comum para todos os demais consignatários também). 

 Em 1967, a Organização das Nações Unidas – ONU, criou a OMPI – Organização 

Mundial da Propriedade Industrial, tornando-se a entidade internacional de direito 

internacional, com o proposito de promover a proteção da propriedade intelectual no mundo, a 

qual definiu a propriedade intelectual como: 

 
Direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações e às 
emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, 
às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, 
comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, 
à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade 
intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico(OMPI, 2002, p. 29). 

 

Atualmente, após passar por várias regulamentações ao longo dos anos de sua 

existência, o Brasil possui a Lei 9.279 de 14 de maio de 1996, a qual regula Direitos e 

Obrigações Relativas à Propriedade Industrial, sendo considerada uma das mais novas e 

modernas legislações sobre o tema no mundo.  

Guedes (2013) explica que:   

 
Numa transação que envolve a venda de uma empresa (comercial ou industrial), além 
da sua dimensão física, vende-se a clientela e a marca fantasia, uns e outros 
intangíveis. O que se vende é parte da liberdade do antigo proprietário, que se exime 
de competir com o novo e de usar sua marca. Esse caso é ainda mais particular porque 
o que se compra na verdade é a oportunidade de lidar com os clientes e de ganhar com 
o uso da marca. Compra-se do proprietário sua promessa de nada fazer em relação aos 
clientes e à marca adquirida, sua abstenção de agir em relação a eles. De outro lado, 
compra-se a oportunidade de lidar com os clientes e de vender-lhes produtos 
exclusivamente, isto é, sem a interferência do vendedor (GUEDES, 2013). 
 

3.2 Marca e suas funções 
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 A marca, segundo a legislação brasileira, através do estabelecido na Lei 9.279/96 – Lei 

da Propriedade Industrial – LPI, através do seu artigo 122 estabelece que “são suscetíveis de 

registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptivos, não compreendidos nas 

proibições legais” (BRASIL, 1996).  

Soares (2003) define a marca como o “[...] sinal pelo qual o produto ou serviço é 

conhecido e distinguido no mercado consumidor ou entre usuários”. 

Para Branco (2011) a sua definição de marca aborda algumas características relativas às 

suas diferentes formas de apresentação e composição devem ser consideras de modo que na 

ocasião do registro atendam aos critérios estabelecidos por lei. Somente a título de 

complementação a legislação brasileira não permite o registro de marcas sonoras ou olfativas. 

 O direito marcário brasileiro tem conceituação diferente, em comparação com o que é 

adotado em outros países (GOSSLING e RIBEIRO, 2013), ao considerar como marca aquelas 

visualmente perceptíveis, excluindo a possiblidade de registro as marcas sensoriais (sonoras ou 

olfativas).  

 O rol dos signos que podem ser usados como marca é determinado em cada país pelas 

respectivas leis nacionais (artigo 6º, paragrafo 1º, da CUP). Já o artigo 15 da TRIP’S dispõem 

em sua parte final que “os membros poderão exigir, como condição para o registro, que os sinais 

sejam visualmente perceptíveis”. 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 televisão e o enorme incremento 
da radiodifusão com os aparelhos portáteis e transistorizados, a identificação sonora 
mais que uma possibilidade é uma realidade concreta como sinal identificador de bens 
ou serviços. Assim, deverá a marca sonora ser juridicamente protegida face a seu 
conteúdo e valor econômico e importância de mercado, tanto para seu titular, quanto 
para o consumidor médio (DOMINGUES, 1984). 

 

A legislação americana no âmbito da propriedade industrial, possibilita o registro das 

marcas não convencionais, não só como estímulo aos empreendedores, mais também como 

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

 
Por isso a legislação americana não faz nenhuma censura aos sinais não convencionais 
assim como não deveria fazer a legislação brasileira. Até porque o objetivo da 
proteção do direito marcário nos EUA se faz, como dito, para gerar uma eficiência 
econômica que, em primeiro lugar, favorece o consumidor, mas não deixa de lado o 
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fornecedor, que através dessa proteção tem um estímulo para aprimorar os seus 
produtos e serviços (FILHO, 2016, p.88). 
 

 Para Carvalho (1977), a individualização da marca compreende “não apenas a de 

facilitar a identificação das empresas, mas convertendo-se num pressuposto indispensável para 

a sua existência” 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 poderá 

usufruir do direito de uso exclusivo da mesma, para qual se destina (BRASIL, 1996, artigo 129 

da LPI). Além disso, ainda poderá terá o direito de impedir que terceiros, seja de boa ou má fé, 

utilize a mesma (sem a sua autorização), de marca idêntica e/ou confundível (BRASIL, 1996, 

artigo 130, inciso III da LPI). 

 No aspecto territorial, a proteção outorgada pelo governo brasileiro no campo da 

propriedade industrial, somente tem valor jurídico dentro do território nacional (BRASIL, 1996, 

artigo 2º 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 sucessíveis períodos (BRASIL, 1996, artigo 133 da LPI). 

 

3.2.1 Distintividade da marca  

 

A funcionalidade principal de uma marca fantasia é exatamente promover a distinção 

entre produtos e/ou serviços da mesma natureza, com o objetivo primordial de proteger o 

consumidor, evitando que o mesmo adquira um produto/serviço pensando em se tratar de outro. 

Logo, os benefícios da marca em reduzir os custos de procura dos consumidores pressupõem a 

necessidade da proteção legal (LANDES e POSNER, 1987). 

“A marca é um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, 

adequada a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas” 

(CUNHA, 2010). Copetti (2007) expressa que as “[...] marcas são signos, antes de serem valores 

na concorrência ou objeto de propriedade. Estão inseridas na economia, para atender à demanda 

de individualização dos produtos e serviços”, diante disso, observa-se que no campo comercial, 

as marcas conquistam valor econômico a cada dia mais valorizado, destacando-se como 

mecanismo de individualização e diferenciação no processo de concorrência.  
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O manual de marcas (5ª revisão de fevereiro de 2022) adotado pelo INPI, estabelece as 

formas de apresentação das marcas. Os pedidos podem ser realizados na forma nominativa, 

mista, figurativa e tridimensional. 
 

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

 

As marcas nominativas protegem somente os nomes, sem identificação 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Portal do INPI. 
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As marcas figurativas (Figura 2) protegem somente as figuras ou emblemática, o sinal 

constituído por: desenho, imagem, figura e/ou símbolo; qualquer forma fantasiosa ou figura; 

ideograma, tais como o japonês e o chinês. 

 
Figura 2: Exemplos de marcas figurativas  

 

 

 

 

 

 

 

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

No caso de apresentação gráfica das letras e do ideograma em si (Figura 3), as mesmas 

serão 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 

serão consideradas como marcas mista (elemento nominativo + ilustração gráfica): 

 
Figura 3: Exemplos de marcas figurativas representando ideogramas   

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

 

 Assim como todos as formas de proteção, o registro de uma marca figurativa possui 

vantagens e desvantagens. A principal vantagem de uma marca figurativa é que você pode 

utilizá-la individualmente ou em conjunto com outras marcas nominativas, para identificar um 

produto ou serviço e, além disso, você também pode impedir que outra empresa, utilize o 

mesmo logo (igual ou semelhante), passível de gerar confusão ou associação entre as mesmas. 

Já a desvantagem é que a marca figurativa não protege o nome da marca, diante disso, para 

proteger o nome, além do registro da marca figurativa, será necessário realizar um novo pedido 

de registro para proteger o nome da marca e, além disso, caso, no futuro, ocorra a 

mudança/atualização da logo, será necessário solicitar um novo pedido de registro, já que a 
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legislação não permite modificar a marca (após a concessão 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 o mesmo produto ou serviço, conforme previsto no inciso XX, do 

artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial – LPI, “dualidade de marcas de um só titular para o 

mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem 

de suficiente forma distintiva”.  

As marcas mistas (Figura 4) protegem as logomarcas, conforme disposição prevista no 

Manual de Marcas do INPI. Marca mista, ou composta, é o sinal constituído pela combinação 

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

 
Figura 4:  Marcas Mistas 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Portal do INPI 

 

A principal vantagem no requerimento de registro nesta modalidade é que, desta forma, 

não se faz necessário realizar 2 pedidos de registro, um para o logotipo (marca figurativa) e 

outro para o nome (marca nominativa), entretanto, caso no futuro venha ocorrer 

mudança/modernização na logomarca registrada, será necessário realizar um novo pedido de 

registro, exatamente para proteger a nova logomarca (MANUAL DE MARCAS, 2022). 

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

serviço, pela forma plástica diferenciada, conforme definido no manual de marcas do INPI.  

 
“Marca tridimensional é o sinal constituído pela forma plástica distintiva em si, capaz 
de individualizar os produtos ou serviços a que se aplica. Para ser registrável, a forma 
tridimensional distintiva de produto ou serviço deverá estar dissociada de efeito 
técnico”. (MANUAL DE MARCAS, 2022) 

 

A principal diferença desta modalidade de proteção (marca tridimensional) e o registro 

de desenho industrial é o fato de que o registro de marca tridimensional é válido pelo período 

de 10 (dez) anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, quantas vezes o titular assim 

desejar (infinitamente), enquanto que, o registro de desenho industrial é válido por 10 (dez) 
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anos, só podendo sofrer 3 (três) prorrogações de 5 (cinco) anos cada, totalizando no máximo 

25 anos de proteção, após esse período o desenho industrial “cai em domínio público”, podendo 

ser reproduzido por qualquer um, sem necessidade de autorização e/ou pagamento pelo uso ao 

seu titular. Se o requerente puder realizar as 2 formas de proteção, é recomendável como forma 

estratégica de aumentar a proteção de seu patrimônio. 

 
Figura 5: Exemplos de marca tridimensional  

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

 
 

3.3 A natureza jurídica de uma marca fantasia 

 

Inicialmente, deve-se destacar a diferença entre denominação social (razão social) e 

marca fantasia. Por uma questão meramente cultural, é normal o empreendedor escolher a 

denominação empresarial igual a sua marca fantasia, entretanto, não existe nenhum dispositivo 

legal que obrigue esse procedimento. É possível possuir a denominação social “ABC 

SERVIÇOS EDUCACIONAIS FONSECA LTDA” e a minha marca fantasia ser “COLÉGIO 

PORTELA”.  

O registro de denominação social é feito na Junta Comercial da unidade da federação 

onde localiza-se a sede da empresa, já o registro da marca fantasia é feita junto ao INPI. No 

manual de registro (atualizado de acordo com a Lei Complementar n.º 147, de 7 de agosto de 

2014, e instrução Normativa DREI n.º 26, de 10 de setembro de 2014) da Secretaria da Micro 

e Pequena Empresa – Departamento de Registro Empresarial e Integração, assim orienta: 
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1.2.15 - NOME EMPRESARIAL O nome empresarial obedecerá ao princípio da 
veracidade e da novidade, incorporando os elementos específicos ou complementares 
exigidos ou não proibidos em lei. O nome empresarial pode ser de dois tipos: 
DENOMINAÇÃO SOCIAL ou FIRMA SOCIAL. A denominação social deve 
designar o objeto da sociedade, de modo específico, não se admitindo expressões 
genéricas isoladas, como: comércio, indústria, serviços. Havendo mais de uma 
atividade, deverá ser escolhida qualquer delas. É facultativa a indicação do objeto no 
nome, se a sociedade for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (art. 72 da Lei 
Complementar nº 123/06). É permitido figurar na denominação social o nome de um 
ou mais sócios. 

   

Além disso, a denominação social somente tem proteção na unidade da federação onde 

é feito o registro, já a marca fantasia possui proteção para todo o território nacional (MANUAL 

DE MARCAS, 2022). 

As principais teses jurídicas adotadas pelo STJ (BRASIL, RELATOR MINISTRO 

JORGE SCARTEZZINI, 2020) ao decidir a ação que envolve a denominação social de uma 

empresa e uma marca fantasia (ODEBRECHT), foram devidamente sintetizadas na ementa do 

acórdão respectivo, como se pode depreender a seguir: 

 
4. A proteção legal da denominação de sociedades empresárias, consistente na 

proibição de registro de nomes iguais ou análogos a outros anteriormente inscritos, 
restringe-se ao território do Estado em que localizada a Junta Comercial encarregada 
do arquivamento dos atos constitutivos da pessoa jurídica. 

5. Não se há falar em extensão da proteção legal conferida às 
denominações de sociedades empresárias nacionais a todo o território pátrio, com 
fulcro na Convenção da União de Paris, porquanto, conforme interpretação 
sistemática, nos moldes da lei nacional, mesmo a tutela do nome comercial estrangeiro 
somente ocorre em âmbito nacional mediante registro complementar nas Juntas 
Comerciais de todos os Estados-membros. 

6. A análise da identidade ou semelhança entre duas ou mais 
denominações integradas por nomes civis (patronímicos) e expressões de fantasia 
comuns deve considerar a composição total do nome, a fim de averiguar a presença 
de elementos diferenciais suficientes a torná-lo inconfundível. 

7. A proteção de denominação social e nome civil em face do registro 
posterior de marca idêntica ou semelhante encontra previsão dentre as vedações legais 
previstas ao registro marcário (art. 65, V e XII, da Lei nº 5.772/71, aplicável, in casu). 

8. Conquanto objetivando tais proibições a proteção de nomes 
comerciais ou civis, mencionada tutela encontra-se prevista como tópico da legislação 
marcária, pelo que o exame de eventual colidência não pode ser dirimido 
exclusivamente com base no critério da anterioridade, subordinando-se, em atenção à 
interpretação sistemática, aos preceitos legais condizentes à reprodução ou imitação 
de marcas, é dizer, aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei nº 5.772/71, consagradores do 
princípio da especificidade. 

9. Especificamente no que tange à utilização de nome civil 
(patronímico) como marca, verifica-se a absoluta desnecessidade de autorização 
recíproca entre homônimos, além da inviabilidade de exigência, ante a ausência de 
previsão legal, de sinais distintivos à marca do homônimo que proceder 
posteriormente ao registro, também submetendo-se eventual conflito ao princípio da 
especificidade. 

10. Consoante o princípio da especificidade, o INPI agrupa os produtos 
ou serviços em classes e itens, segundo o critério da afinidade, de modo que a tutela 
da marca registrada é limitada aos produtos e serviços da mesma classe e do mesmo 
item. Outrossim, sendo tal princípio corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida 
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ou confusão entre os usuários de determinados produtos ou serviços, admite-se a 
extensão da análise quanto à imitação ou à reprodução de marca alheia ao ramo de 
atividade desenvolvida pelos respectivos titulares. 

11. À caracterização de "marca notória" (art. 67, caput, da Lei nº 
5.772/71), a gozar de tutela especial impeditiva do registro de marcas idênticas ou 
semelhantes em todas as demais classes e itens, perfaz-se imprescindível a declaração 
de notoriedade pelo INPI, com a concessão do registro em aludida categoria especial. 

12. Diversas as classes de registro e o âmbito das atividades 
desempenhadas pela embargante (comércio e beneficiamento de café, milho, arroz, 
cereais, frutas, verduras e legumes, e exportação de café) e pela embargada 
(arquitetura, engenharia, geofísica, química, petroquímica, prospecção e perfuração 
de petróleo), e não se cogitando da configuração de marca notória, não se vislumbra 
impedimento ao uso, pela embargante, da marca Odebrecht como designativa de seus 
serviços, afastando-se qualquer afronta, seja à denominação social, seja às marcas da 
embargada. Precedentes. 

13. Possibilidade de confusão ao público consumidor dos produtos e 
serviços das litigantes expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, com base 
no exame do contexto fático-probatório, do qual são absolutamente soberanas. 

 

A marca fantasia faz parte do conjunto de bens que o empresário (pessoa física – 

profissional liberal) ou sociedade empresarial (pessoa jurídica) reúne para a exploração da 

atividade econômica. Essa definição legal é estabelecida no artigo 1.142 do Código Civil: 

“Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, 

por empresário, ou por sociedade empresária”.  

 O mesmo é reconhecido como sendo um bem imaterial (porque não possui forma física, 

palpável), já que é um bem fruto da inteligência/criação do homem e, para efeitos legais, o 

mesmo é considerado um bem móvel, conforme determina o artigo 5º da Lei da Propriedade 

Industrial – LPI, “Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade 

industrial.” 

 No Brasil a marca somente torna-se efetivamente um patrimônio, através da concessão 

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 disposições desta Lei, 

sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto 

às marcas coletivas e de certificação o disposto nos Arts. 147 e 148”. 

 
O sistema atributivo é constituído sobre o princípio da inscrição registral anterior [...] 
o nascimento do direito sobre a marca nasce com a inscrição registral do sinal no 
âmbito da autoridade competente, independentemente se este sinal foi usado 
anteriormente ao registro pelo titular no mercado cuja proteção se reivindica 
(ASSAFIM, 2014, p. 205). 
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Somente com o registro é que essa bem passa a se tornar um patrimônio (BRASIL, 

1996), passando a possuir um valor econômico, podendo/devendo ser contabilizado como um 

ativo. Em alguns casos, a marca fantasia torna-se tão valiosa que, somente ele vale mais do que 

todo o patrimônio físico 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 monetário quanto pela perspectiva do consumidor. A financeira “[...] 

tem como objetivo típico a verificação do valor monetário da marca para propósitos contábeis, 

de fusão e aquisição ou de investimentos” (COSTA; ALMEIDA, 2012, p. 45-46). Por 

conseguinte, a referente ao consumidor:  

 
“[...] também conhecida como consumer-based brand equity, [...] tem como 
motivação potencializar os esforços de marketing das organizações ao permitir uma 
maior compreensão 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 é a primeira, do seu tipo, a possuir a certificação 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 publicação 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. Itáu R$ 40,53 bilhões 1ª 
2. Bradesco R$ 27,51 bilhões 2ª 
3. Skol (Ambev) R$ 18,82 bilhões 3ª 
4. Brahma (Ambev) R$ 12,78 bilhões 4ª 
5. Natura R$ 10,22 bilhões 5ª 
6. Banco do Brasil R$ 9,89 bilhões 6ª 
7. Petrobras R$ 3,27 bilhões 7ª 
8. Magazine Luiza R$ 2,9 bilhões 9ª 
9. Vivo R$ 2,83 bilhões 8ª 
10. Americanas R$ 1,79 bilhão 12ª 
11. XP Inc. R$ 1,77 bilhão 10ª 
12. Renner R$ 1,74 bilhão 11ª 
13. Ipiranga R$ 1,16 bilhão 13º 
14.  Claro [nova] R$ 1,08 bilhão Não estava no ranking 2020 
15. Cielo R$ 1,06 bilhão 14ª 
16. Drogasil R$ 1,05 bilhão 15ª 
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17. Porto Seguro R$ 883 milhões 16ª 
18. Havaianas R$ 860 milhões 17ª 
19. Casas Bahia R$ 706 milhões 18ª 
20. Assaí R$ 654 milhões 19ª 
21. Atacadão R$ 608 milhões 20ª 
22.PagSeguro R$ 570 milhões 22ª 
23. SulAmerica R$ 564 milhões 21ª 
24. Localiza R$ 551 milhões 23ª 
25. Hering [nova] R$ 520 milhões Não estava no ranking 2020 

Fonte: Interbrand (2021) 
  

Conforme pode ser observada, a marca do banco “ITAU” é a mais valiosa do Brasil, 

tendo o valor estimado em R$ 40,53 bilhões. Como que um patrimônio que não possui forma 

física pode valor tanto dinheiro? isso demonstra a mudança de paradigma, frente a valorização 

dos bens para a sociedade moderna. Antigamente, quem detinha o poder econômico era aqueles 

que possuíam os meios de produção (maquinário e ferramentas), com a difusão gradual de 

acesso a esses bens, as marcas (como elas são criadas e trabalhadas junto ao público 

consumidor) passaram a se tornar o patrimônio de maior valor e importância, por isso, o cuidado 

com a sua proteção é e deve ser sempre encarado como ação importantíssima, para o sucesso e 

manutenção do empreendimento e/ou produto no mercado. 

 
“Uma marca é um conjunto único de valores incorporados em produtos, serviços, 
locais ou experiências, que a diferencia das demais marcas. Essa diferenciação deve 
traduzir-se na sua capacidade de oferecer aos consumidores um valor único e 
relevante” (KAPFERER, 2012). 

 

 O valor de uma marca está ligado, também, as ações de marketing criados para 

estabelecer pontos de ligação da mesma para com o seu publico consumidor, capaz de 

influenciar a sua percepção sobre a mesma, ao longo das interações. Como afirmam Kotler e 

Keller (2012), as comunicações de marketing ajudam a posicionar a marca na memória 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  

Colocação Marca Valor 
1 Apple US$ 408,2 bilhões 
2 Amazon US$ 249,2 bilhões 
3 Microsoft US$ 210,1 bilhões 
4 Google US$ 196,8 bilhões 
5 Samsung US$ 74,6 bilhões 
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6 Coca-Cola US$ 57,4 bilhões 
7 Toyota US$ 54,107 bilhões 
8 Mercedes-Benz US$ 50,8 bilhões 
9 McDonald's US$ 45,8 bilhões 
10 Disney US$ 44,1 bilhões 

Fonte: Interbrand 

 

Apesar de saber da importância e o valor das marcas no Brasil e no mundo, em recente 

pesquisa realizada pelo SEBRAE, “O registro de marca nos pequenos negócios” realizadas em 

2018, observou que cerca de 81% dos pesquisados não haviam solicitado o pedido de registro 

de sua marca fantasia. 

Pesquisas como essa, demonstra a falta de conscientização do empresariado brasileiro, 

quanto a importância em proteger o patrimônio que pode, no futuro torna-se o seu maior bem!  

Provavelmente, essa situação ocorre devido a grande maioria dos empreendedores 

acabam por investir em um negócio por necessidade, já que o mesmo se encontrar 

desempregado e não 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 nível de 18 anos atrás.  

 Com a crise, 82% dos novos empreendedores alegaram que foram motivados pela 

carência de emprego. Essa situação deve justificar, em parte, o descuido ou a impossibilidade 

de investimento (nesta fase inicial do negócio), na obtenção do registro de sua marca fantasia, 

situação essa que poderá gerar transtornos consideráveis no futuro.  

 
A década de 1990 apresentou uma aceleração no crescimento do empreendedorismo 
no mundo, houve um aumento em proporção nos anos 2000, o que pode ser observado 
e comprovado com algumas ações desenvolvidas, como os programas de incubação 
de empresas e parques tecnológicos, o desenvolvimento de currículos integrados que 
estimulam o empreendedorismo em todos os níveis de educação, programas e 
incentivos governamentais para promover a inovação e a transferência de tecnologia, 
subsídios governamentais para criação e desenvolvimento de novas empresas, criação 
de agências de suporte ao empreendedorismo e à geração de negócios, programas de 
desburocratização 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 é importante destacar a ação disponibilizada pelo SEBRAE/PA, apoiando 

Micro Empreendedores Individuais, Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte no Estado 

do Pará, na busca da obtenção do Certificado Nacional de Registro de Marca junto ao INPI, 
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custeando partes os investimentos necessários para esse procedimento. Essa ação é muito 

importante, ainda mais para essas empresas que se encontram na sua fase inicial, onde a 

necessidade de investimentos é maior e, muitas das vezes, o empreendedor não possui 

capacidade para suprir financeiramente todas as necessidades, sendo forçado 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 é o atributivo e não o declarativo, o que isso quer 

dizer?  Se você se utiliza de uma marca durante 1, 5 ou 10 anos e nunca venha a solicitar o 

registro, pra a legislação brasileira isso quer dizer que o titular não possui interesse na obtenção 

do registro desta marca.  

 
O direito sobre a marca possui especificidades que delimitam de forma mais precisa 
o escopo da proteção conferida. De forma geral, os países adotam o denominado 
sistema atributivo em detrimento do sistema declarativo em função da maior 
segurança jurídica garantida pelo primeiro.  Sendo o sistema atributivo o adotado no 
Brasil. Portanto, a marca deverá ser requerida junto ao INPI para ter sua proteção 
garantida1 (LASTRES, 1981). 

 

Assim como um maquinário novo e moderno, capaz de proporcionar ao titular a 

possibilidade de produzir seus produtos de forma mais rápida e com menos desperdício 

(proporcionado maior lucro), a marca também deve ser encarada como um elemento diferencial 

tão importante quanto toda a infraestrutura e logística da empresa. 

A importância da marca fantasia como patrimônio foi ressaltada por Porfiro e Martins 

(2018, p. 11), destacando os benefícios adquiridos por meio da marca “A marca é um ativo 

intangível de grande importância, visto que traz, direta ou indiretamente, inúmeros benefícios 

(...), tais como a comercialização de seus produtos e/ou serviços, com uma sólida identificação 

e fidelização 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 influência na economia 
do país, devem ser motivados para seu fortalecimento no mercado e, para tal, a 
construção de sua Marca e seu registro podem ser os diferenciais para seu 
desenvolvimento e para evitar prejuízos futuros por questões de proteção de Marca. 

 

 
1Como dito por Otero Lastres (1981), a proteção 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 exploração econômica do bem protegido por tais 
direitos, o primeiro a requerer a proteção poderá impedir qualquer outro de requerer a mesma proteção, mesmo 
que esse tenha chegado a mesma invenção que o primeiro de forma independente. Ou seja, o primeiro a requerer 
junto ao órgão registral, atendendo aos requisitos presentes na Lei para obter a concessão, será o detentor do direito, 
podendo impedir qualquer outro a reivindicar a mesma proteção. 
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Para Schuler e Toni, Marca “é um esforço contínuo de diferenciação e de busca da 

superioridade do produto sobre seus concorrentes, para conseguir uma verdadeira e objetiva 

vantagem competitiva no mercado” (2015, p.33). 

Não é de hoje que se pode encontrar produtos equivalentes (iguais quanto ao seu 

conteúdo) disponibilizados ao público consumidor, contudo, com valores diferentes. Como 

pode produtos “iguais/similares” com preços diferentes?  a resposta para esse questionamento 

é simples! a diferença econômica dos mesmos é devida simplesmente a marca fantasia de cada 

um. 

Paesani (2015) afirma que a Marca é uma forma de agregar valor econômico ao bem ou 

serviço vendido, e essa razão por si só já justifica sua regulamentação pelo direito. “Esses sinais 

exercem uma função individualizante, atribuindo uma identidade própria ao seu objeto, criando 

um campo de referência, que passa a diferenciar o objeto dos seus pares” (PAESANI, 2015). 

Já Perez (2013) afirma que na última década do século XIX, a marca passou a ser 

imprescindível na comercialização de produtos. Empresas iniciaram a distribuição em larga 

escala e a demanda por produtos aumentava cada vez mais; surgia a necessidade de 

diferenciação no mercado, o que levou ao surgimento de diversas marcas, seguindo critérios 

como originalidade, fácil de ser lembrada pelos consumidores, nomes de fácil pronúncia 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 território nacional (Artigo 129 da Lei da Propriedade 

Industrial): O sistema de marca é nacional, portanto, o registro possui proteção em todo o 

território nacional. Por exemplo, se na cidade de Belém do Estado do Pará uma lavanderia 

registrar a marca “Lavanderia Portela”, outra empresa (do mesmo segmento de serviço) 

localizado na cidade de Campinas, no Estado de São Paulo, não poderá utilizar-se da mesma 

marca. O mesmo somente poderá 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 último ano de vigência) ser 

prorrogado por mais 10 anos, esse procedimento podendo ser realizado de forma indefinida. 
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03) Cessão 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 cessão 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 são 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 relevância entre o empresário, de modo que, baseado 

em pesquisa realizada pela United States International Trade Comission (USITC), em 1988, 

“de todas as modalidades de proteção da propriedade intelectual, a marca tem sido considerada 

pelas empresas americanas a de maior relevância”. 

 O registro da marca não é um elemento utilizado não somente para defender os 

interesses individuais, mas, também, é um instrumento de interesse público, conforme 

Ascensão (2002), defende: 

 
A marca tem na sua base um interesse público: o de dar informação ao público em 
geral, permitindo-lhe distinguir uns produtos ou serviços de outros e evitando que seja 
induzido em erro. O interesse privado dos titulares só surge protegido num segundo 
plano, enquanto serve aquela finalidade de interesse geral (ASCENSÃO, 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 proporções continentais, boa parte dos 

conflitos de marcas são os denominados “conflitos de boa-fé”, haja vista que, não é raro uma 

empresa utilizar-se de uma marca (no mesmo ramo de atividade) conflitantes com um terceiro, 

se que, desconhecida da existência da mesma, ou seja, a utilização não se fez de forma 

intencional. 

Para PORFIRO e MARTINS (2018), sobre os prejuízos 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 perdê-la 
por algum motivo, a princípio necessitará de bastante esforço de marketing e 
financeiro para se reorganizar e caso não consiga poderá chegar à falência” 
(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 eminência de, a qualquer momento, ser obrigada a deixar de utilizar 

a marca fantasia. 

02)  Indenização pelo uso indevido (artigo 189 da Lei da Propriedade Industrial): O 

titular ainda pode ser obrigado a indenizar o verdadeiro proprietário da marca, tendo 

em visa a sua utilização sem autorização (independente de boa ou má-fé). 

 

Esses prejuízos causados pelo uso indevido de marca registrada de terceiro podem ser 

tão significantes que fatalmente vai ocasionar até a inviabilidade da continuidade do serviço ou 

do produto no mercado. 

 

3.6 Condições para Registro de Marca 
 

 O artigo 122 da Lei da Propriedade Industrial – LPI (BRASIL, 1996), estabelece que 

são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não 

compreendidos nas proibições legais. Um signo já apropriado por terceiro veda um novo 

registro do mesmo signo ou semelhante, ou causará conflito no caso de uso (BARBOSA, 2010). 

 Frente as proibições legais, inicialmente deve-se observar a legitimidade do requerente, 

haja vista que, os pedidos podem ser feitos tanto por pessoas jurídicas, quanto por pessoas 

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

 
Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito 
público ou de direito privado. 
§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à 
atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas 
que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta 
condição, sob as penas da lei. (BRASIL, 1996). 

 

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

acima exposto, assim estabelece:  

 
A exigência legal de haver compatibilidade entre os produtos ou serviços reivindicados 
no depósito com aqueles produzidos/comercializados ou prestados pelo requerente deve 
ser observada, obrigatoriamente, pelos requerentes de pedidos de registro relativos às 
marcas de produto ou serviço, 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 jurídica, constituída para o segmento 

comercialização de medicamentos (farmácia), não possui legitimidade para realizar o 
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requerimento de uma marca destinada para o segmento de panificação (alimentação), por 

exemplo (BRASIL, 1996).  

 No caso de pedidos realizados por pessoa jurídica, o exame de compatibilidade se faz 

através das análises do seu objetivo social, em relação 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 físicas (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 físicas, o requerente 
poderá apresentar toda e qualquer prova em direito admitida, desde que passível de 
peticionamento, que leve à convicção em relação ao exercício efetivo e lícito da 
atividade como, por exemplo, diplomas universitários, certificado de conclusão de 
cursos, carteira emitidas por Conselhos Profissionais (CREA, CRM, OAB etc.), 
contratos de prestação de serviços, material publicitário e de divulgação, entre outros. 
(Manual de Marcas do INPI, 2022). 

 

 Outro condicionante importantíssimo para que ocorra, ao final do processo de registro, 

a concessão do registro da marca é a observância do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial 

(BRASIL, 1996): 

 
Art. 124. Não são registráveis como marca: 
I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, 
públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva 
designação, figura ou imitação; 
II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma 
distintiva; 
III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons 
costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de 
consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e 
veneração; 
IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro 
pela própria entidade ou órgão público; 
V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de 
estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou 
associação com estes sinais distintivos; 
VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, 
quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado 
comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, 
nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, 
salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; 
VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; 
VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar 
e distintivo; 
IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que 
possa falsamente induzir indicação geográfica; 
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X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, 
qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina; 
XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de 
padrão de qualquer gênero ou natureza; 
XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva 
ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154; 
XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, 
político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a 
imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade 
competente ou entidade promotora do evento; 
XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país; 
XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de 
terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; 
XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou 
coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; 
XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam 
protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, 
salvo com consentimento do autor ou titular; 
XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com 
o produto ou serviço a distinguir; 
XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de 
marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, 
semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; 
XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo 
quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma 
distintiva; 
XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, 
ainda, aquela que não 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 não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja 
sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil 
mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar 
a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar 
confusão ou associação com aquela marca alheia. 

 

 No exame substantivo é que será realizado, pelo Examinador de Marcas do INPI, as 

análises pertentes pelo dispositivo legal acima. Caso o entendimento seja pela violação de 

algum dos incisos acima, o pedido será indeferido e, desta decisão, conforme previsto no artigo 

212 da Lei da Propriedade Industrial (BRASIL, 1996), cabe recurso, o qual deverá ser 

interposto em até 60 (sessenta) dias, contados da referida publicação. Em havendo recurso, o 

pedido será reexaminado e, a nova decisão poderá manter o indeferimento ou modificá-lo para 

deferimento do pedido de registro. A decisão qual ao julgamento do recurso é final e irrecorrível 

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 concessão de registro de seja uma reprodução ou imitação de 

outra. Neste sentido Barbosa (2006), assim se manifesta: 
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[...] nas hipóteses em que, mesmo não cabendo confusão – o consumidor não torna um 
signo por outro – há intensa relação simbólica entre uma marca e outra, ou assimilação 
entre uma marca e a linguagem comum de um segmento de mercado, com risco de que 
o público possa entender que o signo tem como referência um produto ou serviço 
distinto do real, ou uma origem diversa da verdadeira (BARBOSA, 2006, p. 77). 

 

3.7 Estudos jurídicos sobre uso de marcas  

 

Atualmente, o grande exemplo quanto a importância do registro de marca em discursão 

no Brasil é a disputa pela marca “iPhone” entre a empresa Apple e a empresa brasileira IGB 

Eletrônica, dona da Gradiente, o que já acontece no Brasil há dez anos. 

O pedido de registro n.º 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.º 828.743.193, requerido pela empresa americana, conforme figura 06 

abaixo: 

 
Figura 6: protocolos dos pedidos de registro das marcas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Portal do INPI 

 

O pedido de registro n.º 822.112.175, da marca “G GRADIENTE IPHONE” foi 

protocolado na classe 09 NCL (08) – PRODUTO, destinado a assinalar exatamente “aparelhos 

telefônicos celulares”, conforme figura 07 abaixo: 
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Figura 07: pedido de registro da empresa brasileira 
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Fonte: Portal do INPI 
 

O pedido de registro n.º 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: 
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Figura 08: pedido de registro da empresa americana (EUA) 
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Fonte: Portal do INPI 
 

O processo em tramitação será julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) após as 

duas empresas recusarem os termos de conciliação nas 20 sessões conciliatórias que 

aconteceram desde dezembro de 2020. As empresas não chegaram a um acordo nas audiências 

sobre quem seria a verdadeira proprietária 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 exceções. 

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

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

processo. 

Em dezembro de 2021 a empresa americana além do procedimento judicial em 

tramitação, também protocolou um pedido de caducidade junto ao INPI, com o intuito de 

promover, administrativamente, a extinção do registro outorgado a empresa brasileira. 

A disputa pelos direitos de uso do “iPhone” não é exclusiva no Brasil. A Apple já entrou 

em acordos judiciais com empresas que contestaram a propriedade industrial em países como 

México, China e até nos Estados Unidos. 

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

conciliação entre as empresas. A própria ex-ministra Ellen Gracie se manifestou sobre o caso: 

 
“Não obstante todos os esforços de boa fé empreendidos no sentido de alcançar 
convergência, na última sessão, realizada em 28 de maio de 2021, as partes não 
conseguiram atingir um termo comum para formulação de acordo, pelo que decidiram 
por termo à mediação” (Ex-ministra Ellen Gracie, 2021) 

 

Sem conciliação o processo continua em tramitação no Brasil, aguardando o julgamento, 

exatamente pertinente aos direitos inerentes a marca. 

Esse é apenas um de diversos outros casos em disputa no poder judiciário, pelos direitos 

sobre marcas. Esse sim é o caminho correto, até porque o próprio Supremo Tribunal Federal, 

examinando e decidindo sobre casos análogos, fixou a Súmula nº 473, no seguinte sentido: 

 
“a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os 
tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitando os direitos adquiridos, é ressalvada, em 
todos os casos, a apreciação judicial” (BRASIL, Súmula n.º 437). 

 

O ato de concessão do Certificado Nacional de Registro de Marca é um procedimento 

administrativo da autoridade federal responsável (INPI), decisão essa ainda possível de ser 

revisada judicialmente. Todo e qualquer ato da administração pública está sujeito ao controle 

jurisdicional de sua eficácia e legalidade, sem exceção, com base no princípio constitucional da 

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

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito 

 



34 
 

A propriedade da marca, assim como toda a concessão de direitos outorgados pelo 

Estado, deve sempre ter sua utilização efetiva, com o intuito de cumprir a sua função social, 

sob pena de perder esse direito de propriedade. No caso da proteção conferida as marcas, a 

perca da mesma ocorre, além da extinção pela falta de renovação, também por via de caducidade 

de marca, em conformidade com o previsto no artigo 143 da Lei da Propriedade industrial 

(BRASIL, 1996): 

 
Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo 
interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:  
I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou 
II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, 
ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique 
alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de 
registro (BRASIL, 1996, Lei da Propriedade Industrial). 

 

Esse dispositivo legal acima está em consonância com o descumprimento constitucional 

da função social da marca, (função social da propriedade), através da violação dos artigos 5, 

inciso XXIII e artigo 170, inciso III: 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
XXIII – a propriedade atenderá a sua função social;  
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da 
justiça social, observados os seguintes princípios:  
III – função social da propriedade; 
(BRASIL, 1988, Constituição Federal)  

  

Todas as ações necessárias para a obtenção do Certificado Nacional de Registro de 

Marca são importantes, tão quanto, as ações para a manutenção 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 Negócio”, assim concluir sobre 

o tema: 

 
De acordo, com este trabalho, ratifica-se a importância do registro de marca pelas 
empresas, na promoção de produtos e serviços e no fortalecimento da marca, assim 
como se salienta a importância de especialistas na área para dar suporte aos 
empresários que buscam o serviço junto ao INPI, uma vez que, através dos dados da 
busca foi comprovado que há um grande número de pedidos solicitados, porém com 
grandes números de pedidos indeferidos, seja por falta de conhecimento na elaboração 
dos pedidos ou na busca de anterioridade antes de se fazer um depósito de sua marca 
(NASCIMENTO e MARQUES 2021).  
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Por fim, o presente trabalho não possui como objetivo discutir juridicamente o direito 

de propriedade sobre uma marca, mas sim, a importância que o empreendedor deve dispensar 

para a realização deste procedimento, tendo em vista que, cada vez mais, a marca passou a se 

tornar um elemento determinante para a garantia de manutenção de sua “fatia de mercado” e, 

por conseguinte, pela manutenção da viabilidade econômica de seu produto e/ou serviço. 

 
A perda do direito ao uso é estabelecida em lei pela qual a empresa ou pessoa que 
registrar sua marca possui todos os direitos de uso da mesma em todo o território 
nacional. Mesmo que determinada marca não registrada, opere há 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 intangíveis 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 proporção 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 é que as empresas iniciem o processo de desenvolvimento de 

produto ou um serviço, pela marca. Escolhida a marca deve-se logo iniciar o processo de 

registro, de modo que ao se concluir o desenvolvimento do novo produto/serviço, o pedido de 

registro já tenha sido publicado e decorrido o prazo legal para oposição de terceiros. Isso, 

associado aos cuidados observados para uma boa de pesquisa de viabilidade para registro, 

minimizará muito os riscos de prejuízos, decorrentes da eventual necessidade de altera a marca 

após seu lançamento, aliás, quanto mais tempo tiver decorrido o uso desta marca, maior será o 

prejuízo. 
Após a escolha do nome e a criação da logomarca, e antes que qualquer investimento 
na marca seja feito, é necessário verificar se o nome, a figura, ou ambos estão 
disponíveis 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 é 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 âmbito 
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nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, 

econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, 

ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios, acordos, etc. 

 Atualmente, a autarquia federal é regida sob a vigência da Lei da Propriedade Industrial 

– LPI, Lei n.º 9.279 de 14 de maio de 1996, sendo uma das mais novas e modernas legislações 

pertinentes ao temo do mundo.   

 Entre os serviços executados pelo INPI, estão os registros de marcas, desenhos 

industriais, indicações geográficas, programas de computador e topografias de circuitos, as 

concessões de patentes e as averbações de contratos de franquia e das distintas modalidades de 

transferência de tecnologia. 

 O Certificado Nacional de Registro de Marca é 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 disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o 
território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto 
nos arts. 147 e 148” (BRASIL, 1996). 

 

 Apenas com a aquisição desse título de propriedade é o titular terá direito ao uso 

exclusivo, em todo o território nacional, do uso de sua marca podendo, inclusive, impedir que 

terceiros (não autorizados) utilize a mesma. Neste ponto é importante observar que a autarquia 

federal não é um órgão 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 é ainda assegurado o direito de: 
I - ceder seu registro ou pedido de registro; 
II - licenciar seu uso; III - zelar pela sua integridade material ou reputação” (BRASIL, 
1996)., 

 

 A vigência do registro é de 10 (dez) anos, contados a partir da publicação da concessão 

realizado na Revista da Propriedade Industrial. A prorrogação deverá ser realizada sempre 

durante o último ano de vigência, pondo ser realizado sem qualquer limite. A legislação ainda 

concede um prazo adicional de mais 6 (seis) meses, após o final do prazo de vigência, com um 

a realização de um pagamento acrescido de multa, conforme previsão legal expressa no artigo 

133 da Lei da Propriedade Industrial: 
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Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data 
da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos. 
        § 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de 
vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva 
retribuição. 
        § 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da 
vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subseqüentes, 
mediante o pagamento de retribuição adicional. (BRASIL, 1996) 

 

Complementando, com a aquisição deste título 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) funções básicas, sendo a primeira a 

de impedir que o consumidor corra risco de adquirir um produto ou serviço, pensando em se 

tratar de outro. A segunda função é exatamente a proteção 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 proteção sobre isso, somente através da 

aquisição 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.º 9.279 estabelece todas as fases processuais de um 

pedido de registro de marca no Brasil. As disposições legais iniciam-se com a observação do 

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

 
Art. 155. O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições 
estabelecidas pelo INPI, conterá: 
        I - requerimento; 
        II - etiquetas, quando for o caso; e 
        III - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. 
Parágrafo único. O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser 
apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua 
estrangeira, sua tradução simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro 
dos 60 (sessenta) dias subseqüentes, sob pena de não ser considerado o documento. 
(BRASIL, 1996). 

 

Lembramos que o protocolo do pedido de registro de marca pode ser efetuado de forma 

eletrônica, atendendo as exigências legais acima exposta e, seguindo as orientações do Manual 

de Marcas disponibilizada pelo INPI, em seu portal. 
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Art. 156. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se 
devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua 
apresentação. 
Art. 157. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que 
contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser 
entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem 
cumpridas pelo depositante, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado 
inexistente. 
Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado 
na data da apresentação do pedido. (BRASIL, 1996). 

 

 Por questões legais e transparência, todas as exigências pertinentes ao exame formal são 

publicadas na Revista da Propriedade Industrial – REPI, que se trata do meio de comunicação 

oficial da autarquia federal. Portanto, é dever do titular acompanhar, semanalmente, a edição 

de cada REPI haja vista que, o desconhecimento de qualquer publicação pertinente ao pedido 

de registro e a não atenção das exigências pertinentes podem, fatalmente, provocar o 

arquivamento definitivo do pedido de registro da marca.  

 A legislação não prevê a possibilidade de desarquivamento, portanto, caso o titular ainda 

tenha interesse na obtenção do Certificado Nacional de Registro deverá solicitar um novo 

pedido de registro. O perigo diante dessa situação é a perda do direito de precedência sobre o 

registro, já que a data proporciona uma expectativa de direito, vinculada a data de seu protocolo. 

Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 

(sessenta) dias. 

A publicação prevista no artigo 158 da LPI, possui 2 (duas) funções, sendo a primeira a 

de tornar público em nível nacional o requerimento de uma determinada marca, destinada para 

uma determinado produto ou serviço. A segunda função é exatamente o de iniciar o prazo legal 

de 60 (sessenta) dias para que, terceiros que se sintam prejudicados, possam se manifestar 

através de uma oposição. Art. 158. § 1º O depositante será intimado da oposição, podendo se 

manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias. 

 Caso ocorra a apresentação de alguma ou algumas oposições ao pedido de registro 

apresentado, o INPI realizar uma nova publicação na REPI, tornando pública essa situação e, 

também, iniciando o prazo de 60 (sessenta) dias, para que o titular possa se manifestar quanto 

as alegações trazidas na(s) oposição(ões) apresentada(s). Independente de haver ou não 

manifestação, o pedido vai seguir para o setor de Exame Técnico onde será analisado por um 

examinador de marcas do INPI.  

 
“Art. 159 Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de 
manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, 
que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.” (BRASIL, 1996). 
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 Os examinadores de marcas possuem a liberdade de baixar exigências que considerar 

necessária para o seu julgamento. Essa exigência também será publicada, para tornar público o 

ato e iniciar o prazo de 60 (sessenta) dias para o titular realizar o cumprimento. Neste aspecto 

devemos destacar que o não cumprimento da exigência, vai provocar o arquivamento definitivo 

do pedido de registro, conforme determina o artigo 159. § 1º Não respondida a exigência, o 

pedido será definitivamente arquivado. 

 Ao final do Exame Técnico, em conformidade com o que determina o artigo 160 da Lei 

da Propriedade Industrial - LPI, será proferido a decisão, que poderá ser pelo deferimento ou 

pelo indeferimento do pedido de registro, sempre com a indicação quanto a fundamentação pelo 

indeferimento. Neste aspecto é importante destacar a atitude recente proferida pelo INPI, 

quando a partir de 31 de dezembro de 2020 passou a disponibilizar o inteiro teor das decisões 

de mérito relativas aos processos. A medida adota possui como objetivo melhorar a prestação 

do serviço do instituto, com o aprimoramento da transparência ativa e do controle social dos 

processos de registro de marca no Brasil. Art. 160. Concluído o exame, será proferida decisão, 

deferindo ou indeferindo o pedido de registro. 

 Para facilitar o entendimento quanto as fases básicas 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 indicação ilustrativa do processo: 
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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 depósito 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, será ele 

submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, 

considerada a data de depósito a da sua apresentação”. 

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

registro de marca, a autarquia federal irá formular exigência, 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 não atender formalmente ao disposto no art. 155, 
mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal 
marcário e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, 
que estabelecerá as exigências 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 

tramitação, para todas as demais fases processuais até que o processo chegue no Setor de Exame 

Técnico, onde será realizado exatamente o Exame Técnico do processo, em que poderá ser 

formulário exigências (artigo 159 da LPI), que o Examinador de Marcas considerar necessários 

ou, ao final, deferir ou indeferir o pedido de registro (artigo 160). 

No que tange a(s) exigência(s) formulada(s), caso a mesma não venha a ser respondida, 

dentro do prazo legal, o pedido será definitivamente arquivado (inciso 1º, artigo 159 da LPI), 

vejamos: 

 
Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o 
prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser 
formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 
(sessenta) dias. 
 § 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente 
arquivado. (BRASIL, 1996). 

 

Neste ponto, a legislação não permite a possibilidade de desarquivamento do processo, 

portanto, caso o titular ainda tenha interesse no registro da referida marca, o mesmo será 

obrigado a apresentar um novo pedido de registro. 

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

De forma geral, o artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial é responsável exatamente 

por justificar o motivo pelo indeferimento do pedido de registro requerido, portanto, é de 

extrema importância que se conheça deste dispositivo legal, antes de protocolar o processo, 

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

 
Dos Sinais Não Registráveis Como Marca 
  Art. 124. Não são registráveis como marca: 
        I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, 
públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva 
designação, figura ou imitação; 
        II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente 
forma distintiva; 



43 
 

        III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos 
bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade 
de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e 
veneração; 
        IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o 
registro pela própria entidade ou órgão público; 
        V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título 
de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão 
ou associação com estes sinais distintivos; 
        VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente 
descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele 
empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, 
quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de 
prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; 
        VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; 
        VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo 
peculiar e distintivo; 
        IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal 
que possa falsamente induzir indicação geográfica; 
        X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, 
qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina; 
        XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia 
de padrão de qualquer gênero ou natureza; 
        XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca 
coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154; 
        XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, 
político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a 
imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade 
competente ou entidade promotora do evento; 
        XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país; 
        XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de 
terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; 
        XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular 
ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; 
        XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam 
protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, 
salvo com consentimento do autor ou titular; 
        XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação 
com o produto ou serviço a distinguir; 
        XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, 
de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, 
semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; 
        XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, 
salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma 
distintiva; 
        XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, 
ou, ainda, aquela que não 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 não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo 
titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o 
Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se 
destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de 
causar confusão ou associação com aquela marca alheia. (BRASIL, 1996) 

 

A título de orientação quanto as decisões de indeferimento ocorridos no Exame Técnico, 

lembramos ainda que, a legislação permite que o titular apresente um recurso, para que o pedido 
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possa ser reexaminado e, dessa nova decisão (que poderá ser pela manutenção do indeferimento 

ou, pela revisão deste ato – deferimento o pedido), a mesma será irrecorrível na esfera 

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

 
 DOS RECURSOS 
        Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta 
Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias. 
        § 1º Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, 
aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que 
couber. 
        § 2º Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de 
pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de 
adição ou de registro de marca. 
        § 3º Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a 
instância administrativa. 
        Art. 213. Os interessados serão intimados para, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
oferecerem contra-razões ao recurso. 
        Art. 214. Para fins de complementação das razões oferecidas a título de recurso, 
o INPI poderá formular exigências, que deverão ser cumpridas no prazo de 60 
(sessenta) dias. 
        Parágrafo único. Decorrido o prazo do caput, será decidido o recurso. 
        Art. 215. A decisão do recurso é final e irrecorrível na esfera administrativa 
(BRASIL, 1996).  

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

também é garantido constitucionalmente (artigo 5º, LV da Constituição Federal). Neste sentido, 

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

decisões proferidas não sejam únicas, mas sim, submetidas a um juízo de reavaliação (não pelo 

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

pedido, por autoridade ou órgão superior, no caso do INPI, em conformidade com a previsão 

legal, decisão decidida pelo presidente do INPI. 

4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

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

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

 

4.1 Coleta de dados 
  

Para que fosse possível realizar o levantamento proposto, foi necessário analisar os 

registros de marca indeferidos na Revista da Propriedade Industrial – REPI2, que é o meio de 

 
2 Revistas da Propriedade Industrial – Acesso ao acervo de edições das revistas - http://revistas.inpi.gov.br/rpi/ 
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comunicação oficial do instituto, publicadas pelo INPI3, nos último 5 (cinco) anos, 2016 a 2020. 

Para a realização de uma análise mais específica, optou-se por limitar o campo de pesquisa em 

todas as análises de pedidos que possuem como titulares, empresas ou pessoas físicas sediados 

no Estado do Pará.  

É importante lembrar que a edição da revista é semanal (toda a terça-feira), portanto, 

cerca de 4 (quatro) edições por mês. Diante disso, foi necessário analisar cerca de 48 (quarenta 

e oito) edições por ano e, em sendo analisado os últimos 5 (cinco) anos, foram analisados cerca 

de 240 (duzentos e quarenta) edições. 

 Com base nos números obtidos nesta pesquisa, foram criados 2 (dois) gráficos: 

“Pedidos de titulares paraenses indeferidos de 2016 a 2020” e também de “Pedidos 

indeferidos protocolados, através de um procurador, de 2016 a 2020”. Esses gráficos foram 

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

 

4.2 Elaboração do guia de viabilidade de Marca  

 

 Após o levantamento inicial, haverá a verificação frente ao número de incidências 

(motivos) que geram o indeferimento dos pedidos de registro e, com base neste levantamento 

complementar, identificar qual ou quais os principais pontos de atenção que os titulares estão 

deixando de observar, antes de protocolarem o seu pedido de registro. 

 A partir dessa identificação, elaborar um Guia de Viabilidade de Marca com um passo-

a-passo de como se obter um registro dentro dos padrões exigidos pelo INPI e com todos os 

pontos de observação específicos para protocolar um pedido de registro sem qualquer óbice.    

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

5.1 DOS PEDIDOS DE REGISTRO DE MARCAS PROTOCOLADOS POR TITULARES 

PARAENSES 

 

Após análise dos dados apresentados na Revista da Propriedade Industrial – REPI, 

observou-se nos 5 (cinco) anos estudados, que os 3 (três) principais motivos que geraram os 

indeferimentos, foram os mesmo em todos os anos (com percentuais relativamente diferentes, 

contudo, sempre mantendo a mesma ordem de ocorrência). 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 
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indeferimentos se apresentam, na sua maioria, pelo descumprimento dos Incisos XIX, seguido 

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

 
A Figura 10 mostra os pedidos de titulares paraenses indeferidos de 2016 a 2020 

 
 

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 Não Registráveis Como Marca  
XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de 
marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, 
semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; 

 
Nos termos do artigo 124, inciso XIX da Lei de Propriedade Industrial: O emprego de 
um nome de domínio idêntico ou passível de confusão com determinada marca de 
indústria, comércio ou serviço, para a designação de produtos ou serviços idênticos, 
semelhantes ou afins com aqueles identificados por marca pré-registrada invade o 
espaço jurídico do titular do registro efetuado perante o INPI, dando lugar a pretensões 
de abstenção e ressarcimento do dano causado. Não vejo necessidade ou utilidade de 
qualquer lei nova para proclamar a extensão dos direitos dos titulares de marcas 
registradas no Brasil à hipótese de uso no mundo informático[16], de outro modo, 
salvo quando a lei vigente não tem plasticidade suficiente, sendo pontual, seríamos 
forçados a rever, incessantemente, as leis em vigor, para apanhar as mutações 
tecnológicas, cada dia mais velozes e imprevisíveis (CORREA, 2000) 

 

Essa situação é 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 possíveis anterioridades que possam ser considerados impeditivos poderia 

dirimir esse número de indeferimentos. É comum protocolar o registro sem pesquisa de 
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anterioridade, porém, se houve uma pesquisa, pode ser que não tenha sido realizada com 

conhecimentos técnicos recomendados para uma boa avaliação de riscos. 

Neste inciso, a proibição visa não só a reprodução de marca, como também a imitação 

de marca anteriormente já registrada, para o mesmo segmento de serviço/produto, tudo isso 

sendo considerado passível de gerar confusão entre as marcas. 

Além da análise quanto a reprodução ou imitação, esse mesmo dispositivo ainda inibe 

a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo de uma marca já 

anteriormente registrada. Somente a título exemplificativo, se já existe o registro da marca 

“SPLASH” destinado para o produto refrigerante, esse dispositivo proíbe o registro da marca 

“SPLASH PLUS” para o mesmo segmento de produto, haja vista que, essa situação é passível 

de gerar confusão ou associação, já que existe o risco de as marcas serem consideradas do 

mesmo titular e/ou grupo econômico. 

Para a aplicação 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 análise, deverá 

responder a uma pergunta “existe a possibilidade do publico consumidor se confundir entre as 

marcas?” Se após as análises realizadas o examinador entender que a respostas desta pergunta 

for sim, o pedido de registro é indeferido com base neste dispositivo legal (inciso XIX do artigo 

124 da LPI), se a resposta for não, o pedido é deferido (aprovado). 

O procedimento de pesquisa quanto a viabilidade ou não para registro, deve ter 

conhecimento desta situação (dispositivo legal), exatamente para evitar o protocolo de um 

pedido de registro que viole o inciso impeditivo para concessão 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 serviço, 

pensando em se tratar de outro e, depois disso, proteger o titular da marca, já que, todo o 

investimento e trabalho desenvolvido na utilização da marca, refletem no valor da mesma e, 

como proteger esse investimento, somente através da obtenção do respectivo Certificado 

Nacional de Registro outorgado pelo INPI. 

 É importante, para o início da apresentação dos resultados, destacar que o procedimento 

de pesquisa quanto a viabilidade do pedido de registro de marca não é obrigatório, ou seja, o 

interessado pode protocolar um pedido de registro, sem tem realizado uma consulta previa para 

verificar a viabilidade para registro.  

 Apesar de não ser um procedimento obrigatório, a realização de uma pesquisa para 

verificar a viabilidade do pedido é recomendável, exatamente para reduzir (de forma 

considerável) 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 autorização e/ou algo 

similar para a pesquisa pertinente. 

 Apesar do sistema ser disponibilizado para qualquer interessado, é altamente 

recomendável que esse procedimento seja realizado por um profissional que detenha os 

conhecimentos necessários, 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 não pode ser 

considerada 100% confiável, entretanto, a probabilidade desta pesquisa chegar próximo a esse 

percentual é muito maior do que a pesquisa feita por uma pessoa sem os conhecimentos básicos 

necessários.  

 Atualmente, a autarquia federal leva em torno de 30 (trinta) dias, entre a data do 

protocolo do pedido até a publicação do mesmo. Essa situação deve ser observada, haja vista 

que, é com o protocolo que se adquire a prioridade sobre o registro, o registro propriamente 

dito, somente ao final de toda a tramitação. 

 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 legislação.  

 

Já 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 Não Registráveis Como Marca  
VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, 
quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado 
comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, 
nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, 
salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; (BRASIL, 1996). 
 

 

O segundo maior motivo pelos indeferimentos dos pedidos de registros protocolados 

por titulares paraenses, nos últimos 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 são compostos por 

termos de técnicos e/ou de uso comum e, além disso, não possuem suficiente forma distintiva.  

Neste aspecto, esse quesito em nada é resultado de uma pesquisa de anterioridade, mais 

sim, de um desconhecimento da nossa legislação, por parte do titular e/ou procurador que 

realizou o pedido de registro, haja vista que, o dispositivo impeditivo não é totalmente rígido 

pois, apesar da ser composto por elemento nominativo de uso comum e/ou técnico, em relação 

o produto e/ou serviço a qual destina-se, o registro é concedido salvo se o mesmo apresentar 

suficiente forma distintiva. Diante disso, esse resultado identificado é resultante de falha de 

conhecimento da legislação. 

As marcas fracas e/ou evocativas, do ponto de vista do marketing são as mais atrativas 

para o titular, entretanto, do ponto de vista legal são as que, em sua grande maioria, acabam 

provocando esse tipo de indeferimento por parte do INPI. As marcas arbitrárias (que não 

possuem relação para com o produto e/ou o serviço para qual destina-se) são sempre as mais 

recomendáveis para registro, por atribuir as mesmas a funcionabilidade e/ou destinação de uma 

marca fantasia que é, exatamente, promover a distinção entre um produto/serviço de outro, do 

mesmo segmento. Somente a título exemplificativo sobre isso, citamos a marca “GOL” 

destinada para o serviço de “transporte de passageiros”, adotado por uma companhia aérea, a 

referida expressão não possui nenhuma ligação para com o serviço a que se destina assinalar.  

 

Por fim, dos 2.539 pedidos indeferidos e, representando a 3º maior incidência durante 

esse período 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 Não 

Registráveis Como Marca, VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de 

propaganda”.   

Neste dispositivo legal, acima, o indeferimento deixa claro que o requerente desconhece 

a nossa legislação, pois o ato de realizar um protocolo de um pedido de registro, estando essa 

associação a uma expressão empregada apenas como meio de propaganda (slogan), tendo esse 

impeditivo de forma clara na lei da propriedade industrial, comprova o desleixo do responsável 

pelo protocolo do pedido de registro de marca.  

Somente a título de complementação, por sorte esse impeditivo legal não é absoluto, 

tendo em vista que, em 13/11/2003, a Procuradoria Federal do INPI, através de sua Divisão de 

Consultoria e Comissão de Assessoramento Jurídico, emitiu um parecer técnico 

(PARECER/INPI/PROC/N.º 048/03) quanto ao seu entendimento frente à infringência do art. 
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124, inciso XVII, instaurada de ofício pela Diretoria de Marcas, frente ao processo nº 

818.800.887. 

 Do parecer, devemos destacar: 
 

“Na LPI, em seu Título III – DAS MARCAS, no 
Capítulo XI – artigo 165, temos que; 
“É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta lei” 
Parágrafo único – A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição 
para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável. 
Assim, constatamos que a nulidade da marca poderá ser declarada parcialmente, 
sempre que a parte do signo subsistente, ou seja, a parte do sinal marcário requerido 
e não questionável, for considerada registrável à luz dos dispositivos legais vigentes.” 
(BRASIL, 1996). 

 

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

princípio do direito atributivo de nossa legislação, e de dar a possibilidade de o requerente 

garantir o seu direito de prioridade para a obtenção do registro. 

É extremamente louvável o presente parecer técnico, visto que, procura de todas as 

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

mecanismo de ajuste em seus pedidos, sendo que este já estava previsto em nossa legislação, 

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

desses anos tem causado prejuízos 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 condão garantir aos usuários a prioridade do 
depósito, em relação a sua parte registrável, deverá ser aplicada pelo INPI tanto no 
exame de processos administrativos de nulidade, quanto em impugnações de terceiros, 
via oposição ao pedido de registro evitando-se, assim, indeferimentos desnecessários. 
Para tanto, em casos análogos em que se constate a registrabilidade de parte do sinal 
requerido, deve ser exigido dos requerentes/titulares a regularização de seus processos 
administrativos, com a apresentação de novos formulários do pedido de registro de 
marca em questão e, nos casos de marcas mistas ou figurativas, um novo jogo de 
etiquetas na forma anteriormente requerida, em conformidade com o Guia de Usuário 
de Marcas, contendo apenas a palavra, a expressão ou o signo passível de registro 
como marca, sob pena de não o fazendo, ser declarada a nulidade total do registro ou 
manutenção do indeferimento do pedido”. 

 

Em 21/11/2003, o então presidente do INPI, o ilustríssimo Sr. Luiz Otávio Beaklini, 

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

ao pedido de registro em questão. 

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

caráter normativo, o que fez a Procuradoria Federal do INPI, na pessoa do Dr. Mauro Sodré 
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Maia, emitir um ofício, esclarecendo ao presidente a necessidade de se realizar a normalização 

do entendimento formulado. 

Por fim, através de ofício, o Presidente a época, Jorge de Paula Costa Ávila, entendendo 

da necessidade manifestada, deu caráter normativo ao parecer técnico da procuradoria federal 

do INPI. 

Essas orientações, acima, são importantes, haja vista que, apesar desse dispositivo ter 

sido identificado como sendo o 3º maior motivo que geraram os indeferimentos analisados, 

praticamente todos poderiam ser revisados, através de um competente recurso a superior 

instância do órgão. Se esse procedimento foi ou não adotado pelos processos indeferidos por 

esse motivo, essa situação não foi analisada, entretanto, já que os indeferimentos se devem ao 

fato de desconhecimento da nossa legislação, é bastante provável que os mesmos, também, 

desconheçam esse ato normativo. 

Por fim, diante dos resultados obtidos, podemos concluir que esses 3 (três) principais 

motivos que foram responsáveis pela grande maioria dos indeferimentos dos pedidos de registro 

requeridos por titulares paraense, são na verdade a união de 2 (dois) fatores:  

 

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

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

 

Além do levantamento acima exposto, também foi realizado uma análise frente aos 

responsáveis por realizarem o protocolo do pedido de registro junto ao INPI, no mesmo período 

analisado. Teoricamente, o número de pedidos indeferidos protocolados pelo próprio titular 

(que não possuem conhecimento/domínio dos procedimentos de pesquisa de anterioridade e 

sobre a legislação pertinente) deveria ser bem maior que os protocolados por procuradores. O 

que piora ainda mais esse cenário, de forma considerável, é 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 legislação).  

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 

próprio titular, conforme podemos observar do gráfico consolidados abaixo. A Figura 08 mostra 

os pedidos indeferidos protocolados por procuradores habilitados e os que foram protocolados 

pelo próprio titular, durante o período de investigação analisado. 
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Figura 11 - Pedidos indeferidos protocolados, através de um procurador, de 2016 a 2020 

 

 

O Agente da Propriedade Industrial – API é uma profissão antiga no Brasil, que foi 

criada através do Decreto n.º 22.289 de 26 de julho de 1933, junto com a criação do então 

denominada Departamento Nacional da Propriedade Industrial – DNPI, ancestral 

administrativo do atual Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.  Em 1946, através 

do Decreto-Lei n.º 8.933 de 26 de janeiro de 1946 ratificou a regulamentação da profissão e 

que vigora até os dias atuais. 

A Portaria Ministerial n.º 32 de 19 de março de 1998, reiterou a vigência do Decreto de 

1946 e, incluiu, dentre outras disposições a exigências de concurso de habilitação organizado e 

aplicado pelo INPI, conforme forma de controle mínimo quanto a capacidade técnica desses 

profissionais para a um bom atendimento aos usuários. Além da exigência acima, a autarquia 

federal ainda criou o seu Código de Conduta Profissional (Ato Normativo n.º 142 de 25/08/98) 

e o seu respectivo Código de Ética Profissional, inspirada no Código de Ética dos Advogados, 

tendo em vista a similaridade de atuação. Todas essas ações objetivando disponibilizar para a 

sociedade um grupo de profissionais de alta qualificação, especializados na proteção de direitos 

de propriedade industrial. 

Contudo, apesar de todo o histórico acima exposto, todas as atividades pertinentes a 

fiscalização dos serviços prestados e, também, ao registro dos agentes da propriedade industrial 

foram suspensos pela sentença proferida nos autos do processo n.º 0020172-59.2009.403.6100 

(Ação Civil Pública), que tramita na 10ª Vara Cível da Seção Judiciária de São Paulo. A 

sentença determina que qualquer cidadão pode agir como procurador de terceiros perante o 

INPI, sendo efetivada administrativamente através da Resolução n.º 141 PR/INPI, de 3 de 

novembro de 2014, publicada na Revista da Propriedade Industrial n.º 2288 de 11 de novembro 



53 
 

de 2014. Desde então, a autarquia federal deixou de exercer o poder disciplinar sobre a conduta 

de agentes/procuradores.      

Apesar de observar o número crescente de pedidos de registros de marcas, após a 

sentença 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 últimos 5 (cinco) anos, 

não é possível afirmar, categoricamente, essa conclusão. Mesmo assim, a falta de controle, tanto 

quanto a qualidade dos serviços prestados quanto à ética de atuação desses profissionais, deve 

ser, de alguma forma, controlada. 

Acredita-se que um estudo específico sobre esse tema, realizando a mesma análise 

estatísticas dos 5 (cinco) anos, antes desta sentença, seja uma abrangência de estudo que ofereça 

uma resposta desse possível cenário.   

  

5.2 SUGESTÃO DE AÇÕES PROPOSTA COM O OBJETIVO DE MODIFICAR O 

CENÁRIO OBSERVADO 

 

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

 

Diante dos resultados obtidos, a elaboração de um Guia de Viabilidade para um pedido 

de registro de marca no Brasil, com as orientações básicas e recomendações necessárias, 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 orientações necessárias para que o 

interessado possa realizar um boa pesquisa de anterioridade, exatamente para fugir e/ou reduzir 

de forma considerável a probabilidade de ocorrer o indeferimento do seu pedido de registro, 

tendo em vista a já existência de registros concedidos pelo INPI, para a mesma marca (ou 

similar), para o mesmo produto/serviço 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 orientações e dicas para que o usuário possa realizar 

uma boa pesquisa, utilizando-se do próprio banco de dados disponibilizado pela autarquia 

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

Como complementação as orientações para os procedimentos e estratégias de pesquisa 

junto ao INPI, o Guia deve fornecer, também, as informações e cuidados quanto a legislação 
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pertinente ao caso, qual seja, a Lei n.º 9.279/96 e atos normativos pertinentes, exatamente com 

objetivo de reduzir de forma considerável, principalmente, o 2º e o 3º principais motivos que 

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

 

5.3 Elaboração do Guia de Viabilidade de Marca  
 

 O Guia de viabilidade de Marca, presente no Apêndice 1, apresenta-se seus tópicos da 

seguinte maneira: 

 

O que é a pesquisa de viabilidade? 

 Este tópico apresenta o propósito do material, demonstrando a importância da realização 

correta deste procedimento, antes do protocolo do pedido de registro da marca, junto ao INPI, 

para que se consiga atingir o objetivo final, que é exatamente a obtenção do Certificado 

Nacional de Registro de Marca. 

 

 

Onde é feito essa pesquisa de viabilidade?  

Este indica em qual a base de dados deve ser utilizada, a realização 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 tópico demonstra os resultados possíveis de uma pesquisa de viabilidade bem 

realizada, a qual deverá demonstrar se o pedido de registro da marca desejada é viável, inviável 

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

 

A pesquisa de viabilidade é obrigatória?  

 Este item vai indicar que, legalmente, esse procedimento é exigido ou não, 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 tópico 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 realização da pesquisa de viabilidade. 
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O passo a passo do procedimento de pesquisa  

 Após as definições preliminares necessárias, o guia procura ensinar o processo de 

pesquisa, de forma ordenada, e os elenca os respectivos conhecimentos necessários (legais e 

normativos do INPI) que precisam ser estudados, para que o interessado em realizar a pesquisa 

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

 

Definir a marca (termo nominativo) a ser pesquisado  

 Este tópico informa como deve ser analisado o termo nominativo de uma marca que se 

pretende obter o certificado nacional de registro. Alguns casos, após a definição sobre esse 

termo nominativo, a pesquisa nem deve ser realizada quando a mesma infringe algum 

dispositivo legal que a torne inregistrável. Somente a título exemplificativo, quanto a esse 

tópico, se o titular desejar registrar a marca “PUTA”, seja para qualquer produto ou serviço, o 

mesmo será negado pelo INPI, tendo em vista o inciso III do artigo 124 da LPI é claro “III - 

expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou 

que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, 

culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração”. 

Sabendo realizar esse procedimento, antes mesmo da execução da pesquisa, vai evitar a 

perda de tempo e dinheiro, por parte do interessado na obtenção do registro desta marca e, além 

disso, não irá protocolar um pedido de registro o qual, fatalmente, será indeferido. 

 

Definir a classificação (de produto ou serviço) a ser pesquisada  

Este item vai orientar como deve ser analisado o produto ou serviço da marca que se 

pretende registrar, em relação a classificação adotado pelo INPI. Esse procedimento, inclusive, 

vai contar com dica de especialista, a qual vai ajudar (de forma considerável), a realização 

desse procedimento, diminuindo o tempo para essa execução e o risco de uma classificação 

errada o que, fatalmente, provocaria a realização 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 realização do processo de pesquisa, 

neste tópico vai comentar o classificador de NICE, o qual é o utilizado atualmente pela 

autarquia federal no Brasil. 
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Entrando na base de dados disponibilizados pela autarquia federal  

Este tópico 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 várias formas de se pesquisa, na base de dados do INPI, dentre eles, a forma 

por exata e, será 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 serviço 

ou produto desejado a assinalar. 

 

2) Pesquisa por radical  

Existem várias formas de se pesquisa, na base de dados do INPI, dentre eles, a forma 

por radical e, será 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 

serviço ou produto desejado a assinalar. 

 

3) Pesquisa avançada (com a identificação do elemento não comum em relação ao produto ou 

serviço desejado) 

Existem várias formas de se pesquisa, na base de dados do INPI, dentre eles, a pesquisa 

avançada, será demonstrado onde e como se faz esse procedimento, no processo de pesquisa. 

Neste tópico, o guia vai demonstrar como realizar a pesquisa, somente sobre o elemento 

nominativo, considerado não comum, que componha a marca desejada para registro. Somente 

a título exemplificativo, se a marca é “PADARIA PORTELA”, para os serviços de padaria, 

nesta fase do processo de pesquisa será realizado somente sobre o termo “PORTELA”, na 

classificação de padaria. 

 

4) Pesquisa Avançada por similaridade  

Esse item comenta sobre o processo de pesquisa avançada por similaridade e, quais 

critérios devem ser sempre adotados para que, se possa obter uma pesquisa com maior 

segurança quanto a viabilidade ou não para registro. Essa ferramenta disponibilizada pelo INPI, 

possibilita observar marcas consideradas PARECIDAS para com a pretendida, inclusive o 

próprio 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 informações básicas e necessárias para a realização de uma 

boa pesquisa de viabilidade, este tópico mostra, de forma prática, o passo-a-passo do processo 

de pesquisa junto ao INPI, levando-se em considerações as orientações e recomendações 

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

 

Material de apoio (Manual de Marcas do INPI – versão 5ª revisão – fev/2022) 

 Como elemento de apoio, será anexado ao guia, a 5ª revisão do Manual de Marcas do 

INPI, que foi disponibilizado em fevereiro de 2022 pela autarquia federal, onde possui 

informações muito mais amplas e completas, necessárias para os operadores que pretendem 

aprofundar o seu conhecimento sobre o tema. 

 

 

 

6 CONCLUSÕES 
 

Por fim, diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que os principais motivos que 

foram responsáveis pela grande maioria dos indeferimentos dos pedidos de registro requeridos 

por titulares paraense, são na verdade a união de 2 (dois) fatores: o primeiro é a falha nos 

procedimentos quanto a pesquisa de anterioridade (inciso XIX, artigo 124) e o segundo é a falta 

de conhecimento da legislação (incisos VI e VII, artigo 124). 

O que piora ainda mais esse cenário, de forma considerável, é 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 legislação), dos 2.539 pedidos 

indeferidos nestes últimos 5 (cinco) anos, 1.832 desses pedidos foram protocolados por 

procuradores e, apenas, 695 pelo próprio titular. 

Diante do exposto, apesar de verificar um número crescente de pedidos de registros de 

marcas, acredita-se que sentença proferida nos autos do processo n.º 0020172-

59.2009.403.6100 (Ação Civil Pública) que determinou que qualquer cidadão 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 elaboração do Guia de Viabilidade para um pedido de 

registro de marca no Brasil, com orientações básicas e recomendações necessárias ao 

interessado em realizar em protocolo de um pedido de registro de marca, pode ser uma 

ferramenta que contribua na redução do número de indeferimentos. Esse guia deve expor as 

orientações necessárias para que o interessado possa realizar uma boa pesquisa de anterioridade, 

para reduzir de forma considerável os indeferimentos ocorridos, de acordo com o inciso XIX 

do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial. 

Esse guia deve apresentar todas as orientações e dicas para que o usuário possa realizar 

uma boa pesquisa, utilizando-se do próprio banco de dados disponibilizado pela autarquia 

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

Como complementação as orientações para os procedimentos e estratégias de pesquisa 

junto ao INPI, o Guia deve fornecer, também, as informações e cuidados quanto à legislação 

pertinente, a Lei n.º 9.279/96 e atos normativos pertinentes, com objetivo de reduzir de forma 

considerável, principalmente, o 2º e o 3º principais motivos que geraram os indeferidos 

analisados (incisos V e VII da LPI). 
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