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Comece por aqui

Antes de tudo...

Antes de comegarmos, gostaria de me apresentar: sou Livia Franga,
advogada especializada em Gestao da Inovagao e cofundadora do escritdrio
Franga e Leon Advocacia, o primeiro escritério especializado em Propriedade
Intelectual do Sul Fluminense.

Desde 2015, tenho ajudado empresarios e criadores de conteudo a pro-
tegerem suas marcas e criagdes autorais, garantindo seguranca juridica e for-
talecendo suas posigdes no mercado.

Tenho me dedicado a atuar com ética e qualidade, combatendo praticas
desleais que, infelizmente, sdo comuns nesse mercado.

Meu trabalho é guiado pela crenga de que “uma marca protegida e bem
explorada gera desenvolvimento”.

A propriedade intelectual é, em sua esséncia, um campo de atuagao que
transcende barreiras. Ndo é um conceito isolado, mas sim um verdadeiro ponto
de encontro entre varias disciplinas.

Gosto de pensar na propriedade intelectual como um elefante sen-
do examinado por cegos, em que cada pessoa toca uma parte diferente e
enxerga apenas um aspecto da realidade. Da mesma forma, a propriedade
intelectual pode parecer diferente a depender do angulo sob o qual é obser-
vada — seja como uma questdo contratual, trabalhista, empresarial ou de
inovagdo tecnolégica.

Entender essa transversalidade é crucial para oferecer uma protecao
eficaz aos ativos intelectuais dos nossos clientes. Nao basta conhecer as
regras do registro de marcas; € necessario compreender como essas regras
interagem com outros direitos e responsabilidades legais, oferecendo uma vi-
sdo completa e estratégica para quem busca proteger o que é, muitas vezes, o
maior patrimonio de um negocio: sua marca.

¢¢ Nosso papel vai além do aspecto técnico-juridico. Somos guardides
dos sonhos e das aspiragdes desses empreendedores. 2]




Ao atuarmos na area de propriedade intelectual, especialmente no regis-
tro de marcas, assumimos uma responsabilidade enorme com nossos clientes.
Eles nos confiam a protegdo de algo que, muitas vezes, representa ndo s6 um
investimento financeiro, mas também o resultado de anos de trabalho, criativi-
dade e paixao.

Por isso, nossa atuagao deve ser pautada por um compromisso inabalavel
com a ética, a transparéncia e a diligéncia. Precisamos orientar nossos clientes
nao apenas sobre o que é legalmente possivel, mas também sobre o que é mais es-
tratégico e seguro para o futuro de seus negécios. A confianga que depositam em
nés é a base de um relacionamento que deve ser sempre respeitado e valorizado.

Infelizmente, a area de registro de marcas, assim como outras esferas da
propriedade intelectual, ndo esta imune a concorréncia predatoria.

Muitos profissionais atuam de forma desleal, oferecendo servigos de baixa
qualidade ou até mesmo enganando clientes com promessas irrealizaveis. Essa
realidade ndo s6 prejudica os empresarios, que acabam perdendo tempo e recur-
sos preciosos, mas também compromete a credibilidade da nossa profissao.

No entanto, é exatamente por enfrentar essa concorréncia predatéria que
devemos nos destacar pela qualidade, ética e responsabilidade em nosso trabalho.

E através de uma atuacdo impecavel e transparente que conquistaremos a
confianga dos nossos clientes e faremos a diferenga em um mercado que, muitas
vezes, carece de seriedade.

Neste curso, minha intengao é que vocés entendam ndo apenas os aspec-
tos técnicos do registro de marcas, mas também a importancia de uma visdo am-
pla e ética da propriedade intelectual.

Ao longo do curso, vamos explorar juntos as ferramentas e os conhecimen-
tos necessarios para atuar com exceléncia nessa area, sempre lembrando que o
nosso objetivo final é proteger e valorizar os ativos que impulsionam o sucesso
dos nossos clientes.

Sejam bem-vindos a esta jornada. Vamos construir juntos uma base sélida
para uma atuacao profissional que faga a diferenga no mercado, sempre com
ética, responsabilidade e qualidade.




Aula 1 - Introducao aos
direitos de propriedade
intelectual



Um vasto e essencial campo dos direitos de propriedade intelectual

Este é um territério que abrange uma série de direitos legais concebidos
para proteger as criagdes do intelecto humano, incentivando a inovagao, a cria-
tividade e 0 avango tecnoldgico.

Para isso, vamos explorar os conceitos fundamentais de propriedade in-
telectual e entender porque a protecado desses ativos é crucial para o sucesso e
a sustentabilidade de qualquer empreendimento no cenario empresarial atual.

1.1 Mas o que é Propriedade Intelectual?
Propriedade intelectual € um termo que abrange uma variedade de direi-
tos legais destinados a proteger os frutos da criatividade e inovagdo humanas.

Esses direitos incluem patentes, marcas, direitos autorais, desenhos in-
dustriais, indicagOes geograficas, entre outros.

Cada um desses aspectos da propriedade intelectual oferece prote-
cdo especifica para diferentes tipos de criagdes, desde invengdes tecnoldgi-
cas e obras literarias até o design de produtos e a identificagdo de marcas no
mercado.

Essencialmente, a propriedade intelectual garante aos criadores o direito
exclusivo de explorar comercialmente suas criagdes, impedindo terceiros de
utiliza-las sem autorizagdo. Essa exclusividade ndo sé recompensa o esforgo
criativo e inovador, mas também estimula novos desenvolvimentos, garantindo
que a sociedade como um todo continue a progredir.

1.2 Previsdo Constitucional da Propriedade Intelectual como
Garantia Fundamental

A Constituicao Federal do Brasil, em seu artigo 5°, inciso XXVII, estabele-
ce a propriedade intelectual como um direito fundamental.

Esse dispositivo assegura que aos autores pertence o direito exclusivo
de utilizagédo, publicagao ou reproducao de suas obras, transmissivel aos her-
deiros pelo tempo que a lei fixar.

Além disso, o inciso XXIX reforgca que a lei assegurara aos autores de
inventos industriais privilégio temporario para sua utilizagao, bem como prote-




¢do as criagoes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas
e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvi-
mento tecnoldgico e econdmico do pais.

Essa previsao constitucional evidencia a importancia da propriedade in-
telectual como um pilar do Estado de Direito, protegendo as criagdes humanas
e garantindo que os seus autores sejam devidamente recompensados.

Mais do que um simples mecanismo legal, a prote¢do da propriedade
intelectual é uma garantia fundamental que promove a inovagéo e a cultura,
pilares essenciais para o desenvolvimento socioecondmico de uma nagéo.

Os direitos de Propriedade Intelectual também estdo salvaguardados
pelo Artigo 27 da Declaragao Universal dos Direitos Humanos:
Artigo 27°

1.Toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na
vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar
no progresso cientifico e nos beneficios que deste resultam.

2.Todos tém direito a protegao dos interesses morais e materiais
ligados a qualquer produgdo cientifica, literaria ou artistica da
sua autoria.

1.3 A Importancia da Protecao de Ativos Intelectuais

No ambiente empresarial competitivo de hoje, a prote¢do de ativos in-
telectuais ndo é apenas uma necessidade legal, mas também uma estratégia
vital para o crescimento e a sustentabilidade dos negdcios. Marcas, patentes
e outros direitos de propriedade intelectual frequentemente representam uma
parte significativa do valor de uma empresa. Eles sdo, em muitos casos, o que
diferencia uma empresa de seus concorrentes e o que fideliza os clientes.

Ao proteger seus ativos intelectuais, uma empresa assegura que suas
inovagdes e marcas estejam legalmente resguardadas contra copias e imita-
¢bes. Isso ndo so protege os investimentos feitos em desenvolvimento e marke-
ting, mas também fortalece a posi¢do competitiva da empresa no mercado.

A falta de protecdo adequada pode levar a perdas significativas tanto
financeiras quanto de mercado, uma vez que terceiros podem se apropriar in-
devidamente de criagdes ou marcas nao registradas.




Além disso, a propriedade intelectual pode ser uma fonte valiosa de re-
ceita, seja através da exploragdo direta desses ativos, como a venda de pro-
dutos patenteados, ou através de licenciamento, no qual terceiros pagam pelo
direito de usar essas criagdes. Esse potencial de monetizagdo transforma a
propriedade intelectual em um ativo estratégico que pode ser negociado, licen-
ciado ou usado como garantia em financiamentos.

1.4 O Papel da Propriedade Intelectual no Crescimento Empresarial

Empresas que compreendem o valor de sua propriedade intelectual e
a protegem adequadamente estdo mais bem posicionadas para crescer e
se expandir.

A propriedade intelectual ndo s6 ajuda a consolidar a identidade da
marca e a proteger as inovagdes, mas também facilita a entrada em novos
mercados tanto nacional quanto internacionalmente. Quando uma empresa
possui uma carteira robusta de ativos intelectuais, ela ganha forga nas nego-
ciagdes, atrai investimentos e aumenta sua capacidade de competir em um
mercado global.

Portanto, entender os direitos de propriedade intelectual e saber como
protegé-los é fundamental para qualquer empresario que deseja ndo apenas
sobreviver, mas prosperar em um mercado altamente competitivo. E um inves-
timento que garante seguranca juridica e promove a inovagao continua, ele-
mentos essenciais para o sucesso de longo prazo.




Aula 2 - Panorama
Geral das Modalidades
de Propriedade



Intelectual

1.5 As Modalidades de Propriedade Intelectual

A propriedade intelectual é dividida em diversas modalidades, cada uma
com seu proprio conjunto de leis, regulamentos e protegdes especificas. Essas
modalidades abrangem diferentes tipos de criagbes e inovagdes, oferecendo
uma protegao que é tdo diversa quanto as ideias que pretendem resguardar.
Vamos conhecer as principais modalidades:

+ Patentes
Patentes sao direitos concedidos pelo Estado que garantem ao in-
ventor o direito exclusivo de explorar sua invengao por um periodo
determinado de tempo.

Patentes protegem inven¢des novas que envolvam um passo inventi-
vo e sejam suscetiveis de aplicagéo industrial. Isso inclui desde produ-
tos e processos inovadores até melhorias em tecnologias existentes.

Elas incentivam a inovacao ao permitir que inventores obtenham re-
torno financeiro sobre seus investimentos em pesquisa e desenvol-
vimento, assegurando que suas ideias ndo sejam exploradas sem
autorizagao.

Em contrapartida, os inventores disponibilizam suas criagdes des-
critas a sociedade, permitindo que novas tecnologias surjam a partir
da sua.

No Brasil, a Lei 9.279/1996 prevé, em seu artigo 40, que a patente
de invengao vigorara pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de
utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depdsito.

* Marcas
Objeto principal do nosso curso, a marca é um sinal distintivo usado
para identificar produtos ou servigos de uma empresa e diferencia-
-los dos de outras empresas.




Protegem nomes, logotipos e formas visuais que sejam distintivos
e que permitam ao consumidor identificar a origem de um produto
ou servigo.

A protecao de marcas € crucial para a construgédo de uma identidade
empresarial solida e para a fidelizagdo de clientes, sendo um dos
ativos mais valiosos de uma empresa.

Desenhos Industriais

Desenhos industriais protegem a aparéncia ornamental ou estéti-
ca de um produto, incluindo formas, padrdes, cores e texturas que
conferem uma identidade visual Unica, ou seja, seu objeto é a forma
externa do produto, desde que seja nova e original, distinguindo-o de
outros produtos no mercado.

A protecao de desenhos industriais é essencial para setores em que o
design é um fator competitivo, como moda, automoveis e eletronicos.

Indicagbes Geograficas

Indicagbes geograficas sdo sinais que identificam um produto como
origindrio de uma regido ou uma forma de producao especifica, em
que uma determinada qualidade, reputacdo ou outra caracteristica
do produto é essencialmente atribuivel a sua origem geografica.

Protege o nome do local associado ao produto, como “Champagne”
para vinhos espumantes da regidao de Champagne, na Franga.

Essa modalidade protege tanto o consumidor, que recebe produtos
de qualidade garantida, quanto os produtores, que podem diferenciar
seus produtos com base na origem geografica.

Podem ser indicagé@o de procedéncia, quando o pais, cidade, regiao
ou localidade tenha se tornado conhecido como centro de extragao,
producéo ou fabricagdo de determinado produto ou de prestacao de
determinado servigo; ou pode ser denominagé@o de origem o nome
geografico de pais, cidade, regido ou localidade de seu territério que
designe produto ou servigo cuja qualidade ou caracteristica se deva
exclusiva ou essencialmente ao meio geografico, incluidos fatores
naturais e humanos.




Direitos Autorais

Sao protegdes concedidas a autores de obras intelectuais, como li-
vros, musicas, filmes, software, entre outros. Protegem a expressao
original de ideias em uma forma tangivel, garantindo aos autores o
controle sobre o uso e a distribuigdo de suas obras.

Sao fundamentais para a valorizagao das criagdes artisticas e inte-
lectuais, permitindo que os autores sejam recompensados por seu
trabalho criativo.

Inter-relagdes entre as Modalidades
E importante entender que, muitas vezes, as diferentes modalidades
de propriedade intelectual podem se inter-relacionar.

Por exemplo, uma unica criagdo pode estar protegida por mais de
uma modalidade de direito, como um produto que possui uma paten-
te pela sua funcionalidade, um desenho industrial pela sua aparéncia
e uma marca que identifica sua origem no mercado.

Essa inter-relagdo exige que os profissionais atuem com uma visdo
holistica e estratégica, avaliando qual ou quais modalidades oferecem
a protegao mais robusta e adequada para cada situagao especifica.
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Compreender as modalidades de propriedade intelectual e como elas se
aplicam a diferentes tipos de criagbes é o primeiro passo para uma atuagao
eficaz nesse campo. Essas protegdes ndo sé resguardam os direitos dos cria-
dores e inventores, mas também impulsionam o desenvolvimento econémico
e cultural, incentivando a inovagao e a diversidade no mercado.
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1.6 O Papel da Propriedade Intelectual no Mercado

A propriedade intelectual é fundamental para o desenvolvimento de ne-
gocios em praticamente todos os setores da economia. Proteger os ativos in-
telectuais de uma empresa significa resguardar aquilo que, muitas vezes, é o
seu maior diferencial competitivo: suas inovagdes, marcas, design e criagoes
autorais. Esses ativos representam ndo apenas o resultado de investimentos
em pesquisa, desenvolvimento, marketing e branding, mas também a identida-
de da empresa no mercado.

Empresas que compreendem o valor estratégico da propriedade intelec-
tual sdo capazes de:

+ Consolidar Identidade e Fidelizar Clientes: a protecao de marcas,
por exemplo, é essencial para que uma empresa construa uma iden-
tidade forte e reconhecivel. Uma marca registrada da ao consumidor
a seguranca de que esta comprando um produto ou servigo original,
diferenciando-o dos concorrentes.

« Criar Barreiras Competitivas: a propriedade intelectual pode criar
barreiras significativas para a entrada de concorrentes no mercado.
Patentes, por exemplo, impedem que outras empresas fabriquem,
utilizem, vendam ou importem uma invengcao sem autorizacao, ga-
rantindo uma vantagem competitiva para o titular.

*  Monetizar Ativos Intelectuais: empresas podem licenciar suas marcas,
patentes ou direitos autorais para terceiros, gerando fontes adicionais
de receita. Além disso, a propriedade intelectual pode ser vendida ou
usada como garantia em operagdes de financiamento, aumentando
o valor da empresa.

«  Atrair Investimentos e Parcerias: startups e empresas que possuem
uma carteira robusta de ativos intelectuais atraem mais investimen-
tos. Investidores buscam empresas que protejam seus diferenciais
competitivos, o que € uma prova de que a empresa esta preparada
para o crescimento e a expansao.
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Aula 4 - Conceito e
Natureza Juridica da Marca



1.7 O que é uma Marca?
Uma marca é um sinal distintivo que identifica produtos ou servigcos de
uma empresa e os diferencia dos de outras empresas.

No Brasil, o conceito de marca é regulamentado pela Lei de Propriedade
Industrial (Lei n°® 9.279/96). De acordo com o artigo 122 da LPI, podem ser
registradas como marca “os sinais distintivos visualmente perceptiveis, nao
compreendidos nas proibi¢oes legais.”

+ Relevancia da Marca para o Empreendedor
Para o empreendedor, uma marca registrada € mais do que um sim-
ples nome ou logotipo — é um ativo estratégico que pode agregar
valor, fortalecer a identidade no mercado, e construir uma base de
clientes leais.

Uma marca forte e bem protegida pode se tornar o principal diferen-
cial competitivo de um negdcio, aumentando seu valor e possibilitan-
do o crescimento e a expansao.

+ Marcas versus Nome Empresarial
Uma confusdo comum é entre marca e nome empresarial.

0 nome empresarial identifica a atividade empresarial e é registrado
na Junta Comercial. Sua protegédo se restringe ao estado da federa-
¢ao onde foi registrado e ele ndo pode ser alienado isoladamente.

Ja a marca é o nome, logo, simbolo ou forma usado para identificar
produtos ou servigos. Seu registro é realizado no Instituto Nacional
de Propriedade Industrial (INPI), garantindo protegéo nacional. Além
disso, a marca registrada 4 equipardvel a bem movel, podendo ser
alienada como um ativo.

+ Direitos e Obrigagdes do Titular da Marca
0 titular de uma marca registrada goza de direitos exclusivos de uso
da marca em todo o territério nacional, conforme previsto na LPI.

Além disso, o registro de marca permite ao titular proteger-se con-
tra usos indevidos por terceiros, assegurar indenizagdes em caso de
violagdo e negociar licengas ou franquias de uso da marca.




Por outro lado, o titular tem a obrigagé@o de usar a marca conforme
registrada e em conformidade com as normas legais, evitando a
sua caducidade.

Natureza
Quanto a sua natureza, as marcas sao classificadas como de produ-
to ou servigo, coletiva e de certificagao.

Marca de Produto ou Servigo:

usada para distinguir produto ou servi¢o de outros idénticos, seme-
Ihantes ou afins, de origem diversa (art. 123, inciso |, da LPI).

Marca Coletiva:

identifica produtos ou servigos provenientes de membros de uma
pessoa juridica representativa de coletividade (associagdo, coope-
rativa, sindicato, consércio, federagéo, confederagao, entre outros),
de produtos ou servigos iguais, semelhantes ou afins, de procedén-
cia diversa (art. 123, inciso llI, da LPI). O objetivo da marca coletiva
é indicar ao consumidor que aquele produto ou servigo provém de
membros de uma determinada entidade.

Marca de Certificagao:

usada para atestar a conformidade de um produto ou servigo com
determinadas normas, padrdes ou especificacdes técnicas, nota-
damente quanto a qualidade, natureza, material utilizado e metodo-
logia empregada (art. 123, inciso Il, da LPI). O objetivo principal da
marca de certificagao é informar ao publico que o produto ou servi-
co distinguido pela marca estd de acordo com normas ou padrdes
técnicos especificos.




Aula 5 - Tipos de
marca e suas Funcoes



1.8 Tipos de Marca - Formas de apresentac¢ado

Os tipos das marcas sao identificados de acordo com as formas graficas
de apresentagdo. Assim, as marcas podem ser classificadas em nominativa,
figurativa, mista, tridimensional e de posicgéo.

1.

Marca Nominativa:

composta apenas por palavras, letras ou numeros. Exemplo:
Coca-Cola.

Marca Figurativa:

composta apenas por elementos figurativos ou desenhos, sem ele-
mentos nominativos. Exemplo: Figura registrada pela Coca-Cola, que
representa o liquido no copo.

N

Marca Mista:

combinagao de elementos nominativos e figurativos. Exemplo: o lo-
gotipo da “Coca-Cola” que inclui uma linha ondulada e o nome da
marca.

&bl




4. Marca Tridimensional:

marca que protege a forma tridimensional de um produto ou sua em-
balagem, desde que essa forma seja distintiva e ndo seja a Unica ne-
cessaria para o uso técnico do produto. Exemplo: a garrafa de vidro
da “Coca-Cola".

5. Marca de Posigao:

aplicagao de um sinal em uma posicao singular e especifica de um
determinado suporte, resultando em conjunto distintivo capaz de
identificar produtos ou servigos e distingui-los de outros idénticos,
semelhantes ou afins, desde que a aplicagao do sinal na referida po-
sicdo do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou funcio-
nal. Exemplo: “trés furos” na parte frontal dos ténis da marca Osklen.




1.9 Funcgdes Essenciais da Marca
As marcas desempenham fungdes essenciais no mercado, tais como:

1.

Fungéo Distintiva: diferenciar os produtos ou servigos de uma em-
presa dos concorrentes.

Funcgéo Indicadora de Origem: permitir que os consumidores identifi-
quem a origem do produto ou servigo.

Fungéo de Publicidade: facilitar a promogéo e a divulgagao de produ-
tos ou servigos, agregando valor a marca.

Funcao de Garantia: transmitir a promessa de qualidade associada
ao produto ou servigo.

Funcdo Econdmica: a marca é um ativo valioso, podendo superar,
inclusive, o patriménio material da empresa.

Fungéo Social: como propriedade industrial, além de ser direcionada
a captacao de recursos financeiros, a marca também colabora com
o desenvolvimento econémico como um todo, tecnoldgico e social.

Ao entender os diferentes tipos de marcas e suas fungdes, os profissio-
nais sao capacitados para ajudar seus clientes a escolher a forma de protegao
mais eficaz, garantindo que seus ativos sejam adequadamente resguardados

e utilizados no mercado.




Aula 6 - Principios
fundamentais do
direito marcario e
requisitos da marca



1.10 Principios Fundamentais das Marcas

Territorialidade

De acordo com o artigo 129 da LPI, adquire-se a propriedade da mar-
ca pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular
seu uso exclusivo em todo o territério nacional.

A protegao do registro da marca alcanga os limites territoriais do
pais e, somente nesse espaco fisico, é reconhecido o direito de ex-
clusividade de uso da marca registrada.

Para reconhecimento em outros paises, € necessario o registro no
respectivo territério.

Através do Protocolo de Madri é possivel realizar esse pedido internacional
através do INPI

Marca notoriamente conhecida
Apresenta-se como excegao ao principio da territorialidade a prote-
¢ao conferida a marca notoriamente conhecida.

E prevista na Convencgao da Unido de Paris (CUP), da qual o Brasil é
signatario:

Art. 6 Bis. Os paises da Unido comprometem-se a recusar ou
invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do pais o
permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca
de fabrica ou de comércio que constitua reprodugéo, imitagdo
ou tradugdo, suscetiveis de estabelecer confuséo, de uma marca
que a autoridade competente do pais do registro ou do uso
considere que nele é notoriamente conhecida como sendo ja
marca de uma pessoa amparada pela presente Convengéo, e
utilizada para produtos idénticos ou similares. O mesmo suce-
derd quando a parte essencial da marca constitui reproducao
de marca notoriamente conhecida ou imitagédo suscetivel de
estabelecer confusdo com esta.

Também é prevista no art. 126 da LPI e a aplicagdo desta norma

pode se dar de oficio ou a requerimento do interessado, ocorrendo de
oficio, quando se julgar que a notoriedade é suficiente a ponto de dispen-

sar a produgao de provas.




Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de ati-
vidade nos termos do art. 6° bis (I), da Convengao da Unido de
Paris para Protegao da Propriedade Industrial, goza de protegéao
especial, independentemente de estar previamente depositada
ou registrada no Brasil.

Especialidade

A protecdo assegurada a marca recai sobre produtos ou servigos
correspondentes a atividade do requerente, visando a distingui-los
de outros idénticos ou similares, de origem diversa.

Marca de alto renome

Apresenta-se como excegdo ao principio da especialidade a prote-
¢do conferida as marcas consideradas de alto renome, protegidas
em todos os segmentos mercadoldgicos, nos termos do art. 125 da
LPI: “A marca registrada no Brasil considerada de alto renome seré
assegurada protegao especial, em todos os ramos de atividade”.

Essa protecao especial, que derroga o principio da especialidade, s
é possivel se a marca ja estiver devidamente registrada nos termos
da Lei, conforme se depreende do art. 125, acima transcrito.

Sistema atributivo

0 sistema de registro de marca adotado no Brasil é atributivo de di-
reito, isto é, sua propriedade e seu uso exclusivo sé sdo adquiridos
pelo registro, conforme define o art. 129 da LPI.

O principio do carater atributivo do direito, resultante do registro, se
contrapde ao sistema dito declarativo de direito sobre a marca, em
que o direito resulta do primeiro uso e o registro serve apenas como
uma simples homologacgao de propriedade, como ocorre nos direitos
autorais.

Como regra geral, aquele que primeiro depositar um pedido, deve-se
a prioridade ao registro. Todavia, essa regra comporta uma excegao
denominada direito do usuario anterior.

Usuario anterior (direito de precedéncia)
Constitui-se excegdo a regra o usuario de boa-fé que comprovar a
utilizag&o anterior, ha pelo menos 6 (seis) meses, de marca idéntica




ou semelhante para o mesmo fim, capaz de causar confusao ou as-
sociacgao indevida, nos termos do § 1° do Art. 129 da LPI:

Nesse caso, o direito sera reivindicado através de oposi¢ao ao pedi-
do de registro formulado por terceiros ou peticdo de nulidade admi-
nistrativa protocolada em face de registro de marca de titularidade
de terceiros.

Ressalta-se que se o titular do primeiro pedido também comprovar
utilizagdo da marca por mais de 6 meses, seu pedido prevalecer3,
ainda que o opositor tenha maior tempo de uso da marca.

Repressao a concorréncia desleal

0 sistema juridico brasileiro de repressao a concorréncia desleal se
baseia em lei especial e dispositivos decorrentes de tratados interna-
cionais e legislagd@o nacional.

Nenhuma lei brasileira define a concorréncia desleal, sendo a defini-
¢do aceita pela doutrina e jurisprudéncia a prevista pelo art. 10 bis
(2) da CUP (Convencédo da Unido de Paris para a Protegdo da Proprie-
dade Industrial - 1883), que assim expressa:

Art. 10 bis: (...)

2 - Constitui ato de concorréncia desleal qualquer ato de con-
corréncia contrario aos usos honestos em matéria industrial
ou comercial.

Assim, qualquer fato capaz de criar, por qualquer meio, confusdo
ou associagdo indevida com o estabelecimento, os produtos ou a
atividade industrial ou comercial de um concorrente, ou capaz de
induzir o publico a erro sobre a natureza, o modo de fabricagao,
as caracteristicas, o emprego ou a qualidade das mercadorias.

A repressdo a concorréncia desleal no ambito do INPI (admi-
nistrativo) atém-se aos fatos que poderao ser perturbadores
da ordem concorrencial, via outorga de direitos de propriedade
industrial, tais como praticas adversas as regras éticas de com-
peticdo mediante registro de marcas que induzam a um desvio
fraudulento de clientela.




1.11 Requisitos da marca

1.

Distintividade

A marca deve ser capaz de distinguir produtos ou servigos de outros.
Marcas genéricas ou descritivas, que nao possuem carater distintivo,
sdo, em regra, irregistraveis.

Processo 911996400; Decisiao de recurso contra o indeferimento publicada na
RPI n® 2581, de 23/06/2020.

NOTA/INPUPRESIDENCIA/CGREC/COREM/N® 01/2020. Artigo
Ementa 124, VI, da LPIL. Todo indivisivel. Servicos de comércio. Expressio

composta pelo termo “casa dals)/do(s)” associado ao nome do produto

comercializado. Principio da isonomia. Sinal evocativo/sugestivo.

Marca(s)

“VERDURAS

Entendimento fixado:

A expressio composta por *“casa da(s)/do(s) + nome de produte™ possui suficiente
distintividade para ser registrada como marca, desde que nio seja comprovado o uso da
expressio em segmento de mercado para identificar estabelecimento de comércio de
produtos/servigos.

2. Novidade/Disponibilidade

A marca deve ser nova, ou seja, ndo pode ser idéntica ou similar a
outras marcas ja registradas no mesmo ramo de atividade, de modo
que possa causar confusado ao consumidor.

Processo 821132890; 821132911; 821132920; 821132903; Marca: MC
KENNA. Decisdo de processo administrativo de nulidade publicada
na RPI 2322, 07/07/2015.

NOTA/INPIPRESIDENCIA/CGREC/N® 01/2015. Artigo 124, XIX,
Ementa da LPL. Analise de colidéncia entre marcas compostas por prefixos
idénticos. Marca de alto renome. Termo desgastado.

Marcaf(s) Q Q

MC KENNA x

Entendimento fixado:

A aplicabilidade do artigo 124, XIX, da LPI é pautada na impressio de conjunto causada pelas
marcas conflitantes, ainda que alguma delas seja reconhecida como marca de alto renome.




Veracidade

A marca nao deve induzir o consumidor a erro sobre a origem, quali-
dade ou caracteristica do produto ou servigo.

Processo 900326760; Exigéncia de mérito publicada na RPI 2457, 06/02/2018,

NOTA/INPUPRESIDENCIA/CGREC/COREM/N® 01/2018. Disponibilidade.

Ementa  Artigo 124, incisos IX e X, da LPL Reproducdo/imitagio de indicacdo
geografica. Neologismos. Falsa indicagao quanto a qualidade do
produtofservigo.

Marca(s) THE LINE RESTAURANTE E CHAMPANHARIA

Entendimento fixado:

E irregistrdvel como marca o termo derivativo de indicagio geogrifica que induza a
percepcio de estabelecimento comercial, por configurar falsa indica¢io quanto a qualidade
do produto/servigo assinalado.

Legalidade / Liceidade

A marca nao deve corresponder a uma proibicao legal.

827661746, Decisao de recurso contra o indeferimento publicada
Processo na RPI n® 2263 de 20/05/2014.

Ementa Liceidade. Artigo 124, [, da LPIL. Reproducio de monumento publico.
Estilizagio de representa¢do grafica do monumento. Harmonizagio de
entendimento. Isonomia de tratamento.

Liberty
Marca(s) %& .‘_-ibgu ros

Entendimento fixado:

A representaciio grifica de monumento oficial ou piblico pode ser registrada como marca
desde que suficientemente estilizada.




Aula 7 - Passo a
passo do processo de
registro de marca



1.12 Processo administrativo

O processo administrativo de registro de marca no Brasil é conduzido
pelo INPI, autarquia federal responsavel pela gestao dos direitos de proprieda-
de industrial no pais.

Esse processo administrativo segue uma série de procedimentos e nor-
mas especificas previstas na Lei de Propriedade Industrial (Lei n® 9.279/1996)
e, subsidiariamente, na Lei de Processo Administrativo Federal (Lei n.°
9.784/1999).

Compreender esse processo é essencial para qualquer profissional que
deseja atuar na area, pois cada etapa é decisiva para o sucesso ou fracasso do
pedido de registro de marca.

A Lei de Propriedade Industrial dispde, a partir do artigo 155, seus proce-
dimentos, os quais iniciam com o depdsito do pedido.

Para facilitar a compreenséo sobre os procedimentos para o registro de
marca, o INPI editou o Manual de Marcas que, em sua versao mais atualizada,
foi instituido pela Portaria INPI/PR n° 8/2022.

0 Manual orienta os depositantes quanto as regras para o correto envio
de pedidos e de petigbes e estabelece diretrizes e procedimentos de andlise de
pedidos, peticdes e registros, a luz da Lei de Propriedade Industrial.




Viséo geral do Processo

ETAPAS DO REGISTRO Concessao (Validade de 10 anos,
renovaveis indefinidamente)
Publicacao do Sobrestamento
pedido
A partir a publicagao Indeferimento
qualquer Inferessado Se seu pedido for 60 dias de prazo para apresentar
poderd apresentar s a outro anterlor R 0
Pagamento da OPOSIGAO ao seu pedido a pendente de
e i no piazo de 60 dias uigamento, o processo &
Havendo oposigao, conta- sobrestado (suspenso) para
pr'otoc_olo do s novo prazo de 60 dias aguarda a declsdo
pedido para defesa (opcional) pendente.
Analise de Exame formal Exame de merito Deferimento
da Marca analisa os documentos, pedido em sl. aIMENIo d,a e T
podendo formular fase também p i S el s i I
exigéncias, que devem exlgéncias, qu protegdo pelos Dr\me!ros 10
ser cumpridas em 5 dlas cumpridas e anesl e SF expedigio oo
certificado).
- 8e ndo houver pagamento da
faxa de concessdo, o Processo
& ARQUIVADO. ou
TEMPO DO PROCESSO:

Em média, o processo possui o prazo de 1(um) ano e meio, 18 meses, se o pedido nao sofrer oposigao ou necessitar de recurso
Havendo oposicédo ou recurso, o processo pode se prolongar por mais de 2(dois) anos.

Manual de Marcas - Manual de Marcas (inpi.gov.br)

1.13 Inicio do Processo: Pedido de Registro
0 processo comega com o depdsito do pedido de registro, que é feito por
meio de um formulario eletronico disponivel no site do INPI.

Esse formuldrio é um documento estatico que ndo permite explicagoes
detalhadas sobre a marca pretendida.

Por isso, é fundamental preencher o formuldrio com muito cuidado, ga-
rantindo que todos os elementos necessarios estejam de acordo com a legisla-
¢ao vigente, para aumentar as chances de deferimento do pedido.



https://manualdemarcas.inpi.gov.br/

Visao do formuldario

' INSTITUTO .
NACIONAL Formulario
‘ DA PROPRIEDADE e' Eletronico
INDUSTRIAL
Verso 4

Certificado Login: | ...
Digital

Senha: |-

Néo possui login? cadastre-se aqui

Esqueceu Usudrio/Senha? dlique aqui

‘ Acessar >> ‘

Entrar com GOV.BR

E-marcas - Formuldrio Eletrénico (inpi.gov.br)

Antes de protocolar o pedido, vocé ou seu cliente deve realizar o paga-
mento da GRU.

CUIDADO com agendamento de pagamentos, pois nao é aceito pelo INPI.

c-MARcAs
[

S bemeynds | Salr 00 Skelema
Sr{a] Begquarsnis,

Brdes de preencher 5 dadon 1elatss. 80 Sow Peddo Se Regieind de Maca o0 Petgho & nenessdna & emsado & o
pagamenin S i de Recoihemento da Unado (GRL, Straves da gual serd Sobtadn o Sl @ 567 efehisd) pel

PP e cirkd o il Roholandk & 1° v e nedl, & e MTEite Senl Sapontaisd i o weulio Bgeds iof o
pTeile, il PROCUTIT fu U SO0 Rdor OF SRCTGNd CONTENID

Ilnllhgg
Rk postes e GHA 7 guere s graka avuil
Hosso Ndamero |n® da GRUY:



https://gru.inpi.gov.br/emarcas/

Apos essa etapa, vocé deverd indicar a forma de apresentacdo da marca
que serd registrada e a sua natureza:

Alencin] Caso e o pimeD 30 da pane no PIOOESSD € O MeqQUETEnte 00 peooipeficlo lenta Constukio nepresentante legal, sinalzado
i fonmulinio sletlnico, & peocuraclo deverd ser apeesentada em alié 60 (sessenta) G2 3 partr 0o depdsiln, independente de noificaglo ou
emigincia a6 INFI, Sob pena & armuivamenta 85 peddo ou peticlo, confsime parkgrain sagunds do Sigo 216 da Ll aa Proprisdsde industnal

{389} Padids de registre de marca [com sapacificaids pra-Bprovada) - valor por

Qbjeie de Pedida: i
Mozso Mimero: RO D

Dados Garais
Mams ou Razie Sosial: L ; 1 CRF 100
Enderegs Rua 0 i x G Cidade Finhewal
CEP: 37197000 Pais Brasi

Shuagdo Juridica: Pessoa Fisca

Dados do Procursdos
M I.INFFWEHWHW N* API:
CPF: SaRRRaG N* CAB: 162614
Dades da Marca
Apresantagdo da Mares; S

Matureza da Marea:

<< Voltar Terminar outra hora Avarsgar >

Objeto do - {389) Pedido de registro de marca (com especificacio pré-aprovada) - valor por

classe
Noss:  Zelecione Matureza e Apresentacio da marca x
Dados Gent Ao alterar a natureza e/ou 3o, serd irio pr wte o formuldrio,

Incluindd eventuals documentos nmmmnhaum

:::' Selecione a apresentaciio:| - Apresentacio — v |
(] e

i Selecione a natureza: Apresentacio
Shtuar Nominatva
Dado: Figurativa
MNoma Mista
CPF: Tridimensional
| Marca de Posicao
Dados da b e —
Sim Nio
Apres seiscions |1

L e it




do Pedido: {389) Pedido de registro de marca (com especificagio pré-aprovada) - valor por

classa
Hesst  Selecione Natureza e Apresentagio da marca »®
Dados G Ao alterar 3 nAtUReza &/ou apresentacio, serd necessdrio preancher novaments o fomulirio,

Incluindo eventuais documentos aInteriorments Jnexados.

Narms Selecione a apresentagio:| — Apresentacio — v

Ender k
o Selecione a natureza:

Situan

Produto a/ou servico
Cartificacio

Dade:
Nome
CPF:

Dados da b

Apres
NEOR e e

Preencha os dados da marca:

Dados da Marca

Apresentagio da Marca: Mista

Alterar
Matureza da Marca: Produto efou senigo

Elementa Nominative da Marea:
U Marca possui lementos em idioma estrangeiro.

Imagem Digital da Marca: + adicionar

Nos pedidos de marca mista ou figurativa, vocé devera anexar aimagem
(apenas 1) e ela deve ter as seguintes especificagdes:

* Formato de arquivio valido: JPG.

* Tamanho minimo sugerido: 945x945px(BxBcm).

* Resolucio minima sugerida: 300dpis.

* Tamanho maximo permitido para imagem (2MBytes).

* A(s) figura(s) ndo podera(do) conter simbolos de marca registrada tais como:
TM.R.




E muito comum que o cliente nos encaminhe a imagem por WhatsApp. Nesse
caso, ela vem em .jpeg e em DPI inferior. Para corrigir isso, use os seguintes sites:

Converter JPEG para JPG online: transformar jpeg em jpg (jpeg-jpg.com)

Conversor de DPI online: Alterar O DPI de qualguer imagem instantaneamente (conver-
t-dpi.com)
Em seguida, vocé indicara a classe e especificard os produtos ou servi-

cos (dentro dessa Unica classe) para reivindicar a protegdo da marca (principio
da especialidade):

Especificagdo de Produtos ou Servigos, segundo a classificagio de NICE e Listas Auxiliares

Numere de Classes mequeridas; El
Escolha afs) classe{s) e respectivo(s) preduto{s) elou servigo(s) reivindicados no presente pedido:

Exibir [isty de classes

Antes de preencher o formulario, consulte as listas de produtos e servi-
¢os pré-especificados:

Classificacdo de produtos e servicos — Instituto Nacional da Propriedade Industrial

(www.gov.br)

Quando vocé deposita o seu pedido de marca, é necessario indicar quais
produtos ou servigos sua marca visa a proteger.

0 INPI adota a Classificagéo Internacional de Produtos e Servigos de Nice
(NCL, na sigla em inglés), que possui uma lista de 45 classes com informagoes
sobre os diversos tipos de produtos e servigcos e o que pertence a cada classe.

As classes e listas ndo sao exaustivas, ou seja, ndo incluem todos
os tipos de produtos e servigos que existem. Se a atividade do seu
cliente ndo for encontrada nessas listas, vocé pode realizar um pe-
dido por LIVRE ESPECIFICAGAOQ. Nesse caso, existe uma GRU ESPE-
CIFICA, mas o preenchimento é bem semelhante. Vocé ainda devera
enquadrar em uma classe pré-existente, mas haverd um campo para
vocé especificar a atividade do seu cliente.

DICA: vocé pode pesquisar processos de marcas com atividades
semelhantes para verificar como as atividades foram descritas.

39



https://jpeg-jpg.com/pt/
https://convert-dpi.com/br/
https://convert-dpi.com/br/
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/classificacao-marcas
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/classificacao-marcas

A declaragao de atividade deve ser sempre preenchida. Existe uma pre-
sungdo de que o requerente realmente exerce as atividades declaradas. Entre-
tanto, se a atividade do seu cliente exigir alguma comprovagao extra (constitui-
¢do de empresa ou registro na Anvisa, por exemplo), vocé deve juntar a prova
dessa legitimidade para requerer a marca.

Declaracio de Atividades

Em cumprimento ao disposto no art, 128 da Lei 527996, ofs) requerente(s) do presente pedido declaralm), sob as penas
da Lei, que éxerce{m) efetiva & lictamente atradade compativel com o5 produtos ou servicos renindicados, de modo direto ou
através de empresas confroladas direta ou indiretamente

A reivindicagdo de prioridade somente deve ser preenchida se seu
cliente depositou a marca, objeto do pedido no Brasil, dentro do prazo de
6 meses, em outro pais que mantenha acordo com o Brasil (Convencéo da
Unido de Paris):

Reivindicagio de Prioridade Unionista

Do presente pedido reivindica prioridade prevista na Convengdo da Unido de Paris.

Classificagdo dos Elementos Figurativos da Marca - CFE, segundo a Classificagdo de Viena
Selecione:

Exibir lista de classes OU | Pesquisa por Palavra-<chave

Apos essa etapa, vocé deverd classificar aimagem da marca, segundo a
Classificagéo de Viena. Ela se refere a imagem da marca e nédo ao produto ou
servigo que o seu cliente realiza com ela.

Em resumo, séo classificagbes genéricas que descrevem a imagem
da marca.

Por fim, vocé devera juntar os arquivos que acompanharéo seu pedido:

Anexos

Cpeionais: ~Escolha um tipo de Anexo - v | 4 adicionar

Outros: Desoreva o anexo. + Adicionar




Exame Formal Preliminar

Apds o depdsito, o pedido é submetido ao exame formal preliminar,
que verifica a regularidade dos documentos exigidos pela lei e nor-
mas regulatérias. Se o pedido contiver erros ou omissdes, o INPI
emite um despacho solicitando o cumprimento de exigéncias no
prazo de cinco dias, sob pena de ser considerado inexistente.

Publicagao na Revista de Propriedade Industrial (RPI)

Se o pedido for considerado formalmente adequado, é publicado na
RPI. Essa publicagédo inicia o prazo de 60 dias para que terceiros in-
teressados apresentem oposigao ao pedido de registro.

Manifestagdo do Depositante

Caso haja oposicao, o depositante sera intimado a apresentar sua
manifestagédo dentro de 60 dias, respondendo aos argumentos apre-
sentados pelo oponente.

Exame de Mérito

0 pedido segue para o exame de mérito, no qual o INPI avalia se
a marca atende aos requisitos legais de registrabilidade. Essa fase
inclui a busca de anterioridade para verificar a existéncia de marcas
previamente registradas que possam impedir o0 novo registro.

Conforme estabelecido pelo art. 25 da Portaria INPI n°® 8/2022, o exa-
me substantivo consiste nos seguintes procedimentos, ndo neces-
sariamente cumulativos:

Art. 25-(...)
| - anélise da liceidade, distintividade e veracidade do sinal marcario;
Il - andlise da disponibilidade do sinal marcario;

Ill - andlise de eventuais oposi¢cées e manifestacdo do requerente do
pedido de registro; e

IV - apreciacao de documentos obrigatorios em razdo da natureza e da
forma de apresentacao do sinal.




Decisao de Mérito

Ao final do exame de mérito, o INPI decide pelo deferimento ou in-
deferimento do pedido de registro. Em caso de deferimento, o titular
deve pagar a retribuigao final para a concesséao do registro. Se inde-
ferido, o depositante pode apresentar recurso ao Presidente do INPI
no prazo de 60 dias.




Aula 8 - Documentos
necessarios e
preparac¢ao para o
pedido



A preparagao adequada é um dos fatores criticos para evitar problemas
no processo administrativo e aumentar as chances de deferimento do pedido.

Para o pedido de registro de marca, o depositante deve apresentar os
seguintes documentos:

1.

formulario de pedido de registro: deve ser preenchido com precisao,
indicando o tipo de marca, a classe de produtos ou servicos e a des-
cricdo da marca, conforme vimos na aula anterior;

comprovante de pagamento da taxa de depdsito: o pagamento da
taxa de depésito é obrigatério e deve ser efetuado antes do depdsito
do pedido;

documento de legitimagao: documentos que comprovem a legitimi-
dade do depositante para requerer o registro.

outros documentos especificos: dependendo do tipo de marca (co-
letiva, tridimensional, etc.), outros documentos podem ser necessa-
rios, como o regulamento de uso de uma marca coletiva ou a descri-
¢do de uma marca tridimensional.

Procuragao e documentacgao referente a pratica conjunta de atos

0 instrumento de procuragao, para que seja considerado vélido junto ao
INPI, deve conter necessariamente:

—_

2.
3.
4.

Dados do(s) Outorgante(s);
Dados do Outorgado;
Tipo de poder Outorgado;

Data, local e assinatura do(s) Outorgante(s).

A procuragao deve ser em lingua portuguesa e, caso o original seja em
outro idioma, o usuario deve enviar sua traducao, ficando dispensados a legali-
zacao consular e o reconhecimento de firma.

Em pedidos de registro de marca em regime de cotitularidade, caso o
depdsito ou o peticionamento tenha sido realizado por procurador Unico, sera
verificado se o outorgado possui poderes para representar todos os requeren-




tes, os quais devem assinar a procuragdo como outorgantes e estarem devida-
mente qualificados.

+ Consentimento para registrar como marca o sinal solicitado
Sinais compostos por nome civil, patronimico ou imagem de terceiro,
somente podem ser requeridos como marca mediante o consenti-
mento ou autorizagdo do titular do respectivo direito. Nesses casos,
o usuario devera anexar o documento de consentimento ou autoriza-
¢ao ao formuldrio de pedido de registro, sob pena de formulagao de
exigéncia.

«  Comprovante de pagamento
Se a GRU ainda ndo consta no sistema do INPI como “paga”, reco-
mendo que vocé anexe GRU e comprovante de pagamento ao pedido.

+ Dicas para Evitar Erros Comuns
Verificagdo de Anterioridade: realizar uma busca prévia no banco
de dados do INPI para verificar se ja existem marcas semelhantes
registradas.

Atengdo aos Detalhes do Formulario: erros no preenchimento, como
escolha incorreta de classe ou descri¢do insuficiente, podem levar
ao indeferimento.

Manter Documentacgéo Atualizada: Garantir que todos os documen-
tos estejam atualizados e em conformidade com os requisitos legais.

+ Imagem da logomarca em caso de marca mista
Nao junte imagem com palavras além das que realmente compdem
a marca. Assegure-se que ela esteja “limpa” e sem elementos desne-
cessarios como “desde 1999”, slogan (que pode causar indeferimen-
to do pedido), nome da cidade. Esses detalhes ndo fazem parte da
marca e podem prejudicar o pedido.




Aula 9 - Analise de
oposicoes e defesas no
processo de registro



1.14 Como Lidar com Oposicoes

Uma oposicao é uma manifestacdo de um terceiro que alega que a mar-
ca pretendida pelo depositante conflita com uma marca previamente registra-
da ou viola os requisitos de registrabilidade.

Quando uma oposigéo é apresentada, o depositante tem o direito de
responder, apresentando argumentos que sustentem a validade de seu pedi-
do de registro.

Tanto a oposigdo quanto a resposta devem ser apresentadas no prazo
de 60 dias, contados a partir da publicagao na RPI.

Caso a peticao tenha sido apresentada fora do prazo, nao sera conheci-
da, em vista do disposto no inciso | do art. 219 da LPI.

No exame da oposicao, a busca por anterioridades podera levar em con-
sideragao colidéncias em classes mercadologicamente afins, mesmo que es-
tejam em classes diferentes, com o objetivo de apurar os argumentos trazidos
aos autos pela impugnante e pela oposta, principalmente nos casos de supos-
ta infringéncia do inciso XIX do art. 124 da LPI.

Além disso, a andlise da possibilidade de colidéncia entre marcas com-
preende a avaliagao de seus aspectos grafico, fonético e ideoldgico com o ob-
jetivo de verificar se as semelhancgas existentes geram risco de confusdo ou
associagdo indevida.

« Estratégias de Defesa
Argumentacdo Baseada em Distintividade: demonstrar que a marca
pretendida possui caracteristicas Unicas que a distinguem da marca
anteriormente registrada.

Uso de Jurisprudéncia Relevante: referenciar casos anteriores que
possam sustentar a defesa.

Prova de Uso da Marca: apresentar provas de que a marca é usada
de maneira distinta e reconhecida no mercado.

+ Decisdo e Recursos
Se o pedido de registro for indeferido apds a analise de oposigao, o
depositante pode recorrer da decisao.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm

0 recurso deve apresentado, no prazo de 60 dias, contados da publi-
cagao do indeferimento, e deve ser fundamentado de maneira clara,
demonstrando que o INPI pode ter interpretado incorretamente os
fatos ou a lei.

A decisao do recurso é de competéncia exclusiva do Presidente do
INPI e encerra a instancia administrativa, conforme dispde o art. 212
da LPI:

Art. 212(...)

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

Os recursos sao recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo
pleno e, por isso, durante a sua instrugdo aplicam-se todos
os dispositivos pertinentes ao exame da primeira instancia
administrativa, podendo inclusive ser apontada nova base de
indeferimento.




Aula 10 - Analise
dos requisitos de
registrabilidade



Agora, vamos estudar os requisitos de registrabilidade das marcas.
Compreender esses requisitos é fundamental para realizar um pedido de regis-
tro consistente e alinhado com as diretrizes do INPI, evitando indeferimentos e
conflitos durante o processo administrativo.

1.15 Requisitos de Registrabilidade

+ Distintividade:
A marca deve possuir elementos que a distingam de outras no mer-
cado. Nao é possivel registrar marcas que sejam meramente des-
critivas do produto ou servigo que identificam. O INPI exige que a
marca tenha um carater Unico e diferenciado.

1\ Pl

Processo de registro de marca

Data de depdsito  11/08/2020

Datas de pricridade
Data de concessdo
Data de vighncia ’ I t;c

Siuagdo Aguardando apresentacdio ou exame
de recurso contra o indeferimento

Marca PIZZA RUSTIC
MNatureza Marca de Produta/Servico
Apresentagao Mista
NCL(11): 43

Titular PIZZA RUSIC DELIVERY LTDA [BR/RJ]

Data da decissio 280582021
Indeferimento de pedido de registro Nimero da decisBo 584612
mmmmmmmmmmmwmm foram analisadas a liceidade, a
da sinal regquerid marca, inclusive por meio de
buscas de eouewde ifs & demats

documentos apresentados.

Concluldo o exame, indefere-se o pedido de registro com Base nos seguintes fundamentos legais:

Amarca & constituida por expressao descritiva sem suliciente forma distintiva, kvegistravel de acondo
com o inciso Vi do Art 124 da LP1.

At 124 - N3O $50 fQISIFIVERs cOmO Marca:
V1 - sinal de caraler genérico, NEcessano, comum, vulgar ou simplesmente: descritivo, quando Bver

relagdo com o produte ou sexvigo a distinguir, wmudeuwdummnamdesmrm
de produgdo ou de prestaclo do Servigo, salvo quando revesti g eyl

“Rustic” {ing): ristico(a).

memmbem mummmmm mMas bem & m &55a Mais leve & saborosa,
por conta dos i de & de cocgao. 580 montadas com molho
temperado e mmnaemuen italianos e as coberiuras sao fartas e suculentas.

Sinal da carster descrivo dos servicos que visa assinalar, 130 revestidos e suficente forma distintiva,
uma vez que o elemento

que nao criam mﬂmlaemrwourawmoemasmomwmm
do termo ndo distntive.




*  Veracidade:
A marca nao deve induzir o consumidor a erro quanto a origem, qua-
lidade ou caracteristicas do produto ou servigo que ela identifica. O
nome e os elementos figurativos da marca precisam estar em con-
formidade com a atividade que ela representa.

Whopper Costela, sem costela: Burger
King é condenado a pagar R$ 200 mil por
'publicidade enganosa'

Frente as reclamacdes e ao caso na Justica, o Burger King explicou aos seus consumidores quais $ao os
reais ingredientes do hamburguer e excluiu o produto de seu cardapio

Whopper Costela, sem costela: Burger King é condenado a pagar RS 200 mil por ‘publi-

cidade enganosa’ | Exame



https://exame.com/pop/whopper-costela-sem-costela-acao-200-mi/
https://exame.com/pop/whopper-costela-sem-costela-acao-200-mi/

Licitude:

A marca nao pode conter elementos que sejam proibidos pela legis-
lacdo, como bandeiras nacionais, brasdes ou emblemas oficiais ou
sinais contrdrios a moral e aos bons costumes, conforme prevé o
artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial.

1' INSTITUTO
’ FHO'IFIH'NDI'
Processo de registro de marca A frrtgi
Processe 919176852
Data de depdsito 07022020
Datas de priordade
Data de concessio
Data de vighncia
Situaglo Aguardando aprosentaciio ou oxame
de recurso contra o indeferimento
Marca Picald
Matureza Marca de ProduloServico
senlacao Mominativa
MCL{11)}: 30
Titular ANTONIO AUGUSTO ELOY SILVEIRA
[BR/BA]
Daita da decisho 26022021
Indeferimento de pedido de registro Nimero da decisiio 215085

Como pana o exama de mérto do pedido de registro de marca, foram analisadas a licaldade, 8
digtinividade, a veracidade & a disponibiidade do sinal requenido como manca, inclusive por meso de
buscas de anerondade & do exama de eventuais oposicies, manifestagio do requerante & demais

Concluido o exame, indefere-sa o pedido de registro com base nos seguinies fundamenios legais:

A marca reproduz “picali®, expresso considerada chula, obscena ¢ alusiva ao drgao genital masculing,
Iregistrdvel de acordo com o inciso Il do At 124 da LP1.

Art. 124 - Mo sio registrivels como marca:

I = expressio, figura, desenho ou qualquer outrd sinal contririo & moral ¢ 208 bons costumes ou que
ofenda a honra ou iImagem de pess0as ou alents conira liberdade de consciéneia, crenga, culto religoso

ou ideia & sentimento dignos de respeito & veneraglio;

O sobrestador (pedido $19169618 ; Picald) fol indeferido com base no ingiso 11 do art, 124 da LP
Observando-3& o mesmo entendimento, portanto, entende-se que o sinal requendo configura-se coma
expressa0 obscena, formada por trocadilho alusio ao Grgdo genital masculing em sua forma vulgar
("pica®) & a0 produbo “plcolé™, induzindo & associacio entre o consumo deste @ o alo saxual.
Considerando-se

ainca as caracierishcas do piblico-ahvo (em sua maiona, criancas) dos produlos,
entende-5e que 8 marca requerida & imegistravel & luz da norma legal apontada.

Novidade / Disponibilidade:
A marca néo pode ser idéntica ou similar a uma marca ja registrada
ou em processamento no mesmo segmento de mercado. A pesquisa




de anterioridade é fundamental para verificar a novidade da marca e
evitar conflitos de colidéncia.

0 Caso Babytube

Fofocalizando

Viih Tube e Eliezer precisam trocar
nome de marca as pressas; entenda o
caso

Viih Tube e Eliezer usaram as redes sociais para fazer um anuncio: a marca de produtos

infantis deles tera que mudar de nome

O INPI leva em consideragao nao apenas a escrita e a sonoridade das
marcas, mas também o seu conjunto ideoldgico.

Por exemplo, palavras estrangeiras com significados diferentes podem
ser aceitas mesmo que possuam uma grafia semelhante, desde que a sua apli-
cagao mercadoldgica ndo cause confusdo ao consumidor.

1.16 Graus de distintividade
A distintividade da marca esta relacionada a sua maior ou menor capa-
cidade de se destacar.

Essa escala de diferenciagdo da marca depende do produto ou servigo
assinalado e do mercado de atuacao.

1.17 Classificacao dos graus de distintividade:

Nao distintivos

Sinais formados por termos, expressdes ou imagens que identificam
o proprio produto ou servigo ou que sdo utilizados, no mercado, para
descrever suas caracteristicas.

Também sdo considerados sinais nao distintivos aqueles que, pela
sua propria constituicdo, ndo sao capazes de serem percebidos
como marca pelo publico-alvo.




Sugestivos/evocativos

Sinais formados por elementos nominativos ou figurativos que su-
gerem ou aludem a caracteristicas dos produtos ou servigos sem,
entretanto, os descreverem diretamente.

Embora guardem alguma proximidade conceitual com elementos
descritivos, ndo possuem relagdo imediata com os produtos ou ser-
vicos que visam assinalar, sendo, portanto, passiveis de registro.

Exemplo: Future Law

Arbitrarios
E considerada arbitraria a marca cujo significado ndo possui relacdo
conceitual com os produtos ou servicos que visa assinalar.

Exemplo: Apple

Fantasiosos
Sao os sinais formados sem qualquer significado intrinseco, ou seja,
nao retirados do verndculo. Literalmente, sdo termos inventados.

Exemplo: Sodié

Caso Agua na Caixa

Registro de
s013/11/2017 () AGUA NA CADXA (@) marcaem g?ﬁgog::ss:z COMERCIO DE NEL(11) 35
vigor

Registro de
irie07e1311/2007 () AGUA NA cADIA (R marcaem
vigor

Pedido :
- = ¥ PRIMEIROS PASS0S COMERCIO DE
918018137 21/08/2019 t ’ x I(:;:l:::l:o BEBIDAS LTDA - ME MCL(11) 35

PRIMEIROS PASSOS COMERCIO DE

BEBIDAS LTDA - ME HERLLLE

Pedida
[Ce1eniez1821/08/2019 () - X considerado FRMEIROS PASSOS DL NCL(11) 32
inexistente  BEGIDAS LTDA - ME

Registro de .
s PRIMEIROS PASS0S COMERCIO DE
180162692, 2019 Aﬁm"ﬁmﬂ [} MCL(11) 35
voarzos (@) ® x;f“ *T  BEBIDAS LTDA - ME (L

Registro de
| - PRIMEIROS PASSOS COMERCIO DE
(Jo1e01827721/08/2018 () AGUA MA CADXA ® marcaem TR ME NCL(11) 32

Aguardando
wonzjoszoze () AGUANA cADXA v exame de
meérito

PRIMEIROS PASSOS COMERCIO DE

BEBIDAS LTDA - ME el a2
Aguardando

[CJosasscsssnz/os/z024 (J) AGUA NA CATXA v oamede
mérito

PRIMEIROS PASSOS COMERCIO DE

BEBIDAS LTDA - ME HouL2iaz

Aguardanda £
PRIMEIROS PASSOS COMERCIO DE
115/05/2024 () AGUA NA CATXA v &::: 00 eiras TOM . ME NCL(12) 32




Nome nao distintivo, mas a marca foi requerida na forma mista e
tridimensional. Nao é possivel impedir o uso da expressao por terceiros,

mas é possivel impedir o uso da logomarca.

Os requisitos de registrabilidade sdo os pilares do direito marcario. Re-
ise criteriosa desses requisitos antes de submeter o pedido de

alizar uma ana
registro é fundamental para um processo administrativo eficiente e com maio-

res chances de deferimento.




Aula 11 - Estudo de viabilidade
da marca - Como Fazer



Nesta aula, vamos abordar o processo de estudo de viabilidade da mar-
ca, uma etapa essencial que antecede o pedido de registro. Um estudo de via-
bilidade bem feito ajuda a identificar possiveis impedimentos e evita que o em-
preendedor invista tempo e dinheiro em um pedido de registro que possa vir a
ser indeferido pelo INPI.

1.18 Objetivo do Estudo de Viabilidade

O estudo de viabilidade da marca visa analisar se ha colidéncia com
marcas ja registradas ou em processamento no INPI e se a marca pretendida
possui os requisitos legais necessarios para o registro.

Esse estudo é feito com base em pesquisas na base de dados do INPI
e em outras ferramentas especializadas, como softwares que permitem uma
busca mais aprofundada.

1.19 Passo a Passo do Estudo de Viabilidade

+  Coleta de Informagoes sobre a Marca:
Reuna informagdes completas sobre a marca, incluindo o nome, lo-
gotipo (se houver) e a atividade para a qual ela sera utilizada.

No caso do estudo de viabilidade, a especificacdo da classe e do
servigo é fundamental para orientar as pesquisas.

+ Analise Inicial da Marca:
Verifique se a marca ndo se enquadra nos impedimentos previstos
no artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial.

Aqui, é avaliado se a marca possui elementos que possam ser consi-
derados genéricos, descritivos ou violadores de direitos de terceiros.

* Pesquisa de Colidéncia:
Realize pesquisas na base de dados do INPI e, se possivel, utilize
softwares especializados para encontrar marcas registradas ou em
processamento que possam colidir com a marca pretendida.

Pesquisa por Nome Exato/Radical: identifique se ja existe uma mar-
ca registrada com o mesmo nome ou radical — nunca se limite a essa

pesquisa.




Pesquisa por Aproximacao: verifique marcas semelhantes na escri-
ta, sonoridade ou significado (imitagdo ideoldgica) que estejam re-
gistradas ou em processamento. Considere os servigos abrangidos
pela classe pretendida e por classes com afinidade mercadoldgica.

1. Pesquisa Booleana: permite pesquisa complexa, utilizando termos
especiais como AND; OR; AND NOT e com wildcard “*”

2. Pesquisa Fuzzy(Difusa): permite pesquisa de termos aproximados.
Possibilita a pesquisa de marcas idénticas e semelhantes com per-
centual de grau de acerto.

* Analise do Conjunto Marcario:
A colidéncia é analisada com base no conjunto marcario, que inclui
o nome completo e, se for o caso, a imagem associada a marca. E
importante avaliar o contexto especifico de uso da marca, pois o en-
tendimento sobre colidéncia pode variar caso a caso.

* Indicagao da Classe de Registro:
Identifique a(s) classe(s) necessaria(s) para o registro da marca.

A especificagéo correta é crucial, pois o registro da marca é feito por
classe de atividades.

+  Exercicio - Sabao Cra-cra
Analise a pesquisa abaixo e reflita: sera que um sabao intimo masculino
poderia ter o nome de “Sabao Cra-cra"?




o~ P wn ;
2} sabdo cré-crd § & (X Pesquisa sprofundsda English Ll-u. 200

[+ coPROT LT BAGER WD e ROTICEAS T FERSARENTA

Videos de sablio cré-crd Sabdo Cré-crd - Produtos Relacionados e 0

bing.comyvidecs

Kil 3 Sabdeo Cri Crd Sabonete Inimo Masoulino Don
e

1 RS 139,90

s s

Sabao Cra-Cra

(The Mad Ku-Ku) 8 ;
ASSASSINASG

Carbo de Mamonas Avtasenas

a Aribgin  Mamas
Vi i - METWonES Asaussings - Top Aibam M

Prita i barar deraenten

Para responder a essa pergunta vocé deve observar que existe uma mu-
sica da Banda Mamonas Assassinas com 0 mesmo nome e que, aparentemen-
te, o produto busca referéncias na mesma musica.

Qual inciso do art. 124 da LPI essa marca poderia ferir?

Nao se limite ao item anterior e também faga uma busca no sistema do
INPI pelo nome. O que encontrou?

Agora, qual sua conclusao sobre essa marca?

0 estudo de viabilidade é uma ferramenta estratégica que pode evitar
conflitos futuros e orientar a escolha dos melhores fundamentos para o pedido
de registro da marca, lembrando que novas marcas sé@o protocoladas diaria-
mente e o INPI é o 6rgdo responsavel pela decisao final no processo de registro.




Aula 12 - Como
interpretar a
jurisprudéncia do INPI



Na ultima aula deste bloco, vamos explorar a interpretacao da jurispru-
déncia do INPI em processos de registro de marcas. Entender como o INPI
aplica os requisitos de registrabilidade na pratica ajuda a formular estratégias
mais eficazes para a protegdo da marca.

0 INPI considera o principio da distintividade como fundamental, uma
vez que ele também é uma fungdo da marca como diferenciador de produtos
e servicos.

O objetivo ¢é evitar a apropriacao a titulo exclusivo de sinais genéricos,
necessarios, de uso comum ou carentes de distintividade em virtude da sua
propria constituicao. A proibigdo do registro de sinais nao distintivos é motiva-
da, em primeiro lugar, pela propria incapacidade de que tais elementos sejam
percebidos como marca pelo consumidor.

Além disso, a apropriagdo exclusiva de marca nao distintiva geraria
monopolio injusto, uma vez que impediria que os demais concorrentes fizes-
sem uso de termos ou elementos figurativos necessarios para sua atuagéo no
mercado.

Na avaliagédo da condicao de distintividade do sinal, é considerada a im-
pressao gerada pelo conjunto marcario, em suas dimensdes:

+  fonética;
« grafica;
+ ideoldgica;

« funcao exercida por cada elementos que o compdem e seu grau de
integragao.

1.20 Conjunto Marcario

0 conjunto marcario é formado pela combinagao de elementos nomina-
tivos, figurativos ou tridimensionais, sujeitos a diversos niveis de integragao,
destinando-se a identificar produtos ou servigos, com variavel grau de eficacia
distintiva e capaz de gerar uma impressao imediata junto ao publico-alvo.

A impressao de conjunto corresponde a percepgéao originada pela com-
binacdo de todos os seus elementos.




1.21 Elementos principais

Sao considerados principais os termos, expressdes ou imagens que
exercem papel dominante no conjunto marcario, sendo o principal foco de
atencdo do publico-alvo e fixando-se em sua memoria.

Sao os usados pelo consumidor para se referir a marca em questdo, em
detrimento dos demais componentes da marca.

1.22 Elementos secundarios

Sao elementos que desempenham papel ornamental, destacando os
componentes principais do sinal ou que figuram como elementos meramente
informativos ou descritivos em relagdo ao escopo de protecao requerido.

E também comum que os componentes secundéarios venham reafirmar
o sentido ja transmitido pelo elemento principal, por serem meramente redun-
dantes ou expletivos.

1.23 Elementos negligenciaveis

Os elementos negligenciaveis sdo aqueles componentes figurativos ou
nominativos evidentemente desprovidos de qualquer capacidade distintiva,
que orbitam o ndcleo formado pelos elementos principais ou secundarios, sem
serem percebidos como componentes efetivamente marcarios. Nesse senti-
do, tais particulas nao sao fixadas pelo publico-alvo em uma situagao real de
consumo.

+  Exemplos de elementos negligenciaveis sao:
1. Simbolos de marca registrada, como ® e ™;

Enderecgos, telefones, e-mails e enderegos eletronicos;

w N

Quantidade, dosagem, volume, peso, dimensdes, medidas e outras
caracteristicas do produto;

4. Lista de ingredientes, informacao nutricional e indicagédo de alergé-
nicos;

5. Classificagéo indicativa, informagdes de uso e formas de conserva-
Géo;




6. Cddigos de barras;

7. ISSN (International Standard Serial Number), ISBN (International
Standard Book Number) e DOI (Digital Object Identifier);

8. CPF,RG, CNH, CNPJ, nimeros de registros em juntas comerciais, Or-
gaos de classe e outros.

1.24 Integracao dos elementos
0 grau de integragao entre os diferentes elementos que compdem a mar-
ca pode afetar diretamente a impressao de conjunto gerada pelo sinal.

No caso de elementos nominativos, a combinagcdo de uma ou mais pa-
lavras ou radicais pode gerar conjunto (expressdo ou termo) com conceito ou
significado préprio e distinto dos vocabulos individuais que o compdem.

Uma integragdo conceitual dessa natureza pode ser capaz de afastar a
aplicagao de proibi¢des relacionadas a auséncia de distintividade.

Ja nas marcas figurativas ou mistas, a integragdo entre os componentes
graficos, no primeiro caso, ou entre elementos figurativos e nominativos, no
segundo caso, pode ser tdo elevada a ponto de tal combinagao ser a principal
fonte de distintividade do conjunto.
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