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RESUMO

O presente trabalho apresenta um estudo sobre o registro de marca no Brasil. O Art.
133 da Lei n.° 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial — LPI) determina que o
registro da marca vigorara pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da
concessdo do registro, prorrogdvel por periodos iguais e sucessivos. Essa regra €
crucial para garantir a continuidade da prote¢do marcaria, mas pode induzir ao
equivocado de que para a prorroga¢do da vigéncia de um registro marcario basta o
pagamento da respectiva taxa perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI). Embora o aludido pagamento seja fundamental, a vigéncia do registro de
marca depende de outros fatores. O presente trabalho tem por objetivo geral
apresentar reflexdes acerca do artigo sob comento. Em ambito especifico, apontar
os procedimentos para a concessdo de um registro de marca; apresentar as hipoteses
de nulidade e de extin¢do de um registro de marca; e identificar o quantitativo de
processos que sofreram nulidade ou extingdo durante o recorte temporal dos anos
de 2020 a 2024 para expor reflexdes visando a colaborar com o fomento a protegao
marcaria, pautado nas normas que regulam a Propriedade Intelectual (PI), com base
na sua fun¢do social, econdmica, juridica e técnica a que essas normas se destinam
e com a finalidade de atender ao interesse social e o desenvolvimento econdmico e
tecnologico do pais. O estudo foi realizado através de levantamento bibliografico e
documental, onde foram analisados alguns dos mais recentes artigos cientificos
publicados, livros dos mais renomados autores da temadtica, especialmente do
Direito Marcario, além da legislacdo patria vigente, dos mais recentes
entendimentos administrativos e jurisprudenciais e das publica¢des na Revista da
Propriedade Industrial (RPI). A metodologia utilizada foi uma abordagem quali-
quantitativa, de carater descritivo. Dentre as considerac¢des finais, observou-se que
o titular do registro marcario deve proceder ao monitoramento dos despachos do
INPI, mediante leitura semanal da RPI, mesmo apds a concessdo do respectivo
registro, para, se e quando necessario, tomar as devidas providéncias com o intuito
de evitar prejuizos, por vezes, irreversiveis. Por fim, sugere-se alteragdo legislativa

do dispositivo objeto deste estudo para fins de maior clareza e erradicacdo da
dubiedade.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual. Marca registrada. Nulidade. Exting&o.



ABSTRACT

This final paper presents a study on trademark registration in Brazil. Article 133 of
Law No. 9,279/96 (Industrial Property Law — LPI) determines that the registration
of the brand will be in force for a period of 10 (ten) years, counting from the date
of granting the registration, extendable for equal and successive periods. This rule
is crucial to guarantee the continuity of trademark protection, but it can lead to the
mistake that to extend the validity of a trademark registration, it is enough to pay
the respective fee to the National Institute of Industrial Property (INPI). Although
the aforementioned payment is essential, the validity of the trademark registration
depends on other factors. The general objective of this work is to present reflections
on the article under discussion. In a specific scope, point out the procedures for
granting a trademark registration; present the hypotheses of nullity and extinction
of a trademark registration; and identify the number of processes that suffered
nullity or extinction during the period from 2020 to 2024 to present reflections
aimed at collaborating with the promotion of trademark protection, based on the
rules that regulate Intellectual Property (IP), based on their social, economic, legal
and technical function for which these standards are intended and with the purpose
of meeting the social interest and the economic and technological development of
the country. The study was carried out through a bibliographic and documentary
survey, which analyzed some of the most recent scientific articles published, books
by the most renowned authors on the subject, especially on Trademark Law, in
addition to current national legislation, the most recent administrative and
jurisprudential understandings and publications in the Industrial Property Magazine
(RPI). The methodology used was a qualitative-quantitative approach, of a
descriptive nature. Among the final considerations, it was observed that the
trademark owner must monitor INPI's orders, by reading the RPI weekly, even after
granting the respective registration, in order, if and when necessary, to take the
necessary measures with the in order to avoid losses, which are sometimes
irreversible. Finally, a legislative change to the device object of this study is
suggested for the purposes of greater clarity and eradication of doubt.

Keywords: Intellectual Property. Trademark. Nullity. Extinction.
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1.INTRODUGAO

A Propriedade Intelectual (PI) constitui o reconhecimento juridico da
exclusividade de uso, fruicao e disposi¢ao de determinadas criagdes do intelecto
humano (ARRABAL, 2017), razdo pela qual o sistema juridico brasileiro
desempenha um papel crucial na regulacdo das relagcdes econdmicas e na prote¢ao
da PI. “A PI surgiu com o objetivo de atribuir seguranca a inventores e os direitos
decorrentes de suas criagdes, tangiveis e intangiveis, durante determinado periodo”
(SIMOES DOS SANTOS, 2023, p.27).

A tutela juridica patria e estrangeira no ambito da PI, além de garantir a
seguranca juridica por meio da criagao de normas que visam a protecao, aos direitos
e as garantias aos titulares, busca promover um ambiente normativo que contribua
para o desenvolvimento econdmico, tecnoldgico e social do pais. Tal prote¢ao
estimula a inovacdo, fomenta a competitividade, atrai investimentos e incentiva a
transferéncia de tecnologia, a0 mesmo tempo em que busca equilibrar os interesses
individuais e coletivos, promovendo o bem-estar social e o avango sustentavel da
sociedade como um todo (ROCHA, 2023).

“A nocao de implicagdes juridicas e economicas das informacdes contidas
na PI ndo é nova” (CESARIO, 2020, p.39). Nesse contexto, a Lei n.° 9.279/96 (Lei
de Propriedade Industrial — LPI) estabelece diretrizes que garantem a protegdo de
alguns dos ativos intangiveis da PI, como as marcas, que podem ser um dos mais
valiosos de uma empresa, a0 mesmo passo em que busca equilibrar os interesses
dos titulares de direitos e da sociedade com as respectivas obrigacoes.

O registro de marca consiste na apropriacdo de uma expressdo ou simbolo
visual, selecionado do universo das potencialidades semidticas, configurando um
complexo significativo especifico, o qual confere ao titular direito de uso exclusivo
desse elemento em contextos determinados, assegurando sua distingdo e protecao
juridica (BARBOSA, 2017a).

A aludida apropriagao, consolidada em uma exclusividade monopolistica da
PI, ¢ juridicamente admissivel, pois se limita a uma criagdo especifica no campo
industrial, sem abranger a totalidade de um mercado. Esse mecanismo visa
fomentar a diferenciagdo e a inovagdo em cendrios competitivos, garantindo
protecdo aos direitos do criador enquanto preserva o equilibrio entre concorréncia

e exclusividade (ARRABAL, 2017).
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A importancia do registro de marca para o empreendedor pode ser analisada
sob duas perspectivas complementares: a vontade de ganhar e o medo de perder. A
vontade de ganhar esta relacionada a obtengao de um ativo intangivel que valoriza
o patrimdnio do seu titular, contribuindo para a constru¢ao de uma reputacao solida,
consolidando a confianga dos consumidores e fortalecendo a posicdo competitiva
no mercado. Por outro lado, o medo de perder envolve os riscos de ndo registrar a
marca, o que pode resultar na obrigatoriedade de abstencao do seu uso, incluindo
alteracdo de dominio e de perfis nas redes sociais, materiais timbrados, fachadas,
uniformes e quaisquer elementos de identificagdo visual, além do risco de enfrentar
acdes judiciais, de assumir passivos decorrentes de indenizagdes por uso indevido
caso a marca ja tenha sido registrada por terceiro etc. Assim, o registro de marca
atua como uma medida preventiva e estratégica para assegurar estabilidade e
protecdo juridica ao negdcio (NEVES, 2023).

A propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido,
sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o territério nacional, de
acordo com o Art. 129 da LPI (BRASIL, 1996). O registro da marca vigorara pelo
prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessao do registro, prorrogavel por
periodos iguais e sucessivos, devendo o pedido de prorrogagdo ser formulado
durante o ultimo ano de vigéncia do registro, instruido com o comprovante do
pagamento da respectiva retribuicdo, e que se o pedido de prorrogacdo ndo tiver
sido efetuado até o termo final da vigéncia do registro, o titular podera fazé-lo nos
6 (seis) meses subsequentes, mediante o pagamento de retribui¢do adicional, cf.
Art. 133! da LPI (BRASIL, 1996).

Ocorre que o empreendedor ndo pode se descuidar do registro da marca apos
sua concessdo perante o INPI: o dispositivo legal sob comento ¢ crucial para
garantir a continuidade da prote¢ao marcaria, mas pode induzir ao equivoco de que
para a prorrogacao da vigéncia de um registro marcario basta o pagamento da

respectiva taxa em favor da competente autarquia federal a cada decénio.

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

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

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

§ 3° A prorrogacdo no sera concedida se ndo atendido o disposto no art. 128.
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Nesse contexto, embora o aludido pagamento seja fundamental, a vigéncia
do registro de marca depende de outros fatores, dentre os quais, a observancia as
hipoteses de extingdo e de nulidade do processo marcario, objeto de estudo deste
trabalho.

A presente dissertacdo tem como objetivo principal analisar o Art. 133 da
LPI (BRASIL, 1996) sob uma perspectiva critica e reflexiva, explorando os
desafios interpretativos e praticos associados a vigéncia do registro de marca.
Busca-se, ainda, compreender o papel dessa norma na dindmica do sistema de
propriedade industrial brasileiro, especialmente no que diz respeito a seguranca
juridica. Por meio de uma abordagem teorica e pratica, este estudo apresentara as
hipoteses de extingdo e nulidade previstas na legislacdo, avaliando seus impactos
sobre a vigéncia dos registros marcarios e sua relevancia no contexto da protecao
de ativos intangiveis.

Como resultado, tem-se a imprescindibilidade do monitoramento do registro
marcario, mediante leitura semanal dos despachos do INPI em sua Revista da
Propriedade Industrial (RPI), para, se e quando necessario, tomar as devidas
providéncias com o intuito de evitar prejuizos, por vezes, irreversiveis.

A estrutura do trabalho se encontra disposta em trés capitulos, conforme a
seguir detalhado.

O primeiro capitulo, intitulado de Propriedade Intelectual e conceitos
introdutorios sobre marca, aborda uma breve introdugao a Propriedade Industrial, a
importancia dos ativos intangiveis nos negocios contemporaneos, do amparo legal
das marcas no Brasil, da definicdo de marca e dos seus principios legais
(territorialidade, especialidade e do sistema atributivo), a caracteriza¢do da boa-fé
do usuario, a natureza das marcas (marca de produto ou servi¢o, marca de
certificagdo e marca coletiva) e as formas de apresentacao das marcas (nominativa,
figurativa, mista, tridimensional e de posi¢ao).

Na sequéncia, apresenta-se o segundo capitulo com abordagem ao registro
de marca no Brasil: os requisitos do registro de marca (analise dos requisitos de
liceidade, distintividade e disponibilidade do sinal marcario), as etapas do registo
de marca e as hipodteses de nulidade e extingdo do registro marcario.

Em seguida, o terceiro capitulo apresenta os resultados e discussdo:

estatisticas do INPI entre 2020 e 2024, além de conceitos e¢ dados sobre



15

arquivamento definitivo de pedido de registro por falta de pagamento da concessao,
concessao de registro, nulidade de processo e extingao de registro.
As consideracdes finais trazem uma sintese dos estudos e das propostas.
Por fim, com o intuito de auxiliar leitores e pesquisadores, incluiu-se a lista
das referéncias bibliograficas que fundamentaram e consolidaram o presente

estudo.



2. PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCEITOS
INTRODUTORIOS SOBRE MARCA

2.1.Breve introdugao a Propriedade Industrial

A Organizac¢do Mundial da Propriedade Intelectual? (OMPI), fundada em
1967, tornou-se agéncia especializada da Organizacdo das Nagdes Unidas (ONU)
em 1974, conforme estabelecido para fomentar a prote¢cdo da PI em ambito global
(RAMOS, 2020).

Os principais elementos que estruturam os trabalhos da OMPI podem ser

categorizados em quatro pilares fundamentais (OMPI, 2021):

) cooperar com paises e

prestar servigos parceiros para fazer a Pl
globais funcionar em prol do
desenvolvimento

fornecer
moldar as normas informagoes e
internacionais 1—C uma estrutura

‘ | compartilhada

Figura 1 — Pilares da OMPI
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

a) moldar as normas internacionais: desenvolve e implementa leis
internacionais de propriedade intelectual, essenciais para prote¢do além das
fronteiras nacionais; administra mais de 26 tratados internacionais, sendo o mais
recente o Tratado de Marraquexe, que dispde sobre normas para facilitar o acesso
a obras publicadas as pessoas cegas, com deficiéncia visual ou com outras
dificuldades para ter acesso ao texto impresso (BRASIL, 2021) e conduz
negociag¢des para enfrentar novos desafios, oferecendo um ambiente neutro para
que paises busquem um equilibrio entre interesses diversos;

b) prestar servigos globais: oferece servigos de deposito e registro

internacional de patentes (Tratado de Cooperagdo de Patentes — PCT?), marcas

2 World Intellectual Property Organization — WIPO, em inglés.

3 Auxilia inventores na busca por protegdo internacional de patentes, apoia institutos de patentes na
analise para concessdo e facilita o acesso publico & vastas informagdes técnicas sobre essas
invengdes.
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(Protocolo de Madri*), desenhos industriais (Acordo de Haia’) e indicagdes
geograficas (Sistema de Lisboa®), além de mediacdo e arbitragem para resolver
disputas de PI. A organizagdo se diferencia das demais, pois mais de 90% de sua
receita vem das taxas cobradas por esses servicos, financiando-se diretamente
pelos usudrios, em vez de depender das contribui¢des dos Estados membros;

¢) cooperar com paises e parceiros para fazer a PI funcionar em prol do
desenvolvimento: auxilia todos os paises a utilizarem e aproveitarem as leis e
sistemas de protecdo de PI. Enquanto alguns Estados membros ja possuem sistemas
nacionais consolidados, muitos paises em desenvolvimento ainda trabalham para
fortalecer suas capacidades nessa area; e

d) fornecer informag¢des e uma estrutura compartilhada: busca ser uma fonte
abrangente e imparcial sobre questdes globais de PI, oferecendo publicagdes
variadas como livros, revistas, estudos econdmicos e estatisticas. Além disso,
desenvolver infraestruturas para acesso e compartilhamento de conhecimento, com
grandes bancos de dados sobre patentes, marcas, denomina¢des de origem e
legislacdes de PI.

A atuagdo da OMPI reflete a crescente importancia da PI como ativo
estratégico no desenvolvimento economico e cultural dos paises, promovendo
inovagdes tecnologicas e a cultura de respeito as criagdes humanas.

Atualmente, a OMPI é composta atualmente por 193 Estados-Membros
(WIPO, 2021a) e foi formalmente criada em 1967, com a assinatura de convengéo
mundial assinada em Estocolmo em 14 de julho daquele ano e modificada em 28

de setembro de 1979 (WIPO, 2021Db).

4 Acordo internacional que facilita o registro e a prote¢do de marcas em miltiplos paises, permitindo
que pessoas fisicas e juridicas solicitem o registro de marca em mais de 120 paises por meio de um
unico pedido internacional, simplificando os processos de prote¢do de marcas em escala mundial. A
adesdo do Brasil ao Protocolo de Madri, oficializada pela assinatura do Presidente da Republica em
25 de junho de 2019 e pelo depdsito junto & OMPI em 2 de julho do mesmo ano (OMPI, 2021),
representa um marco importante para o pais, pois reflete o compromisso de integrar-se ao sistema
internacional de PI, facilitando o acesso dos brasileiros aos mercados estrangeiros e aumentando sua
competitividade no cendrio global.

5 Sistema de registo internacional que permite a protegdo de desenhos ou modelos industriais em
vérios Estados ou organizac¢des intergovernamentais (“Partes Contratantes”) mediante um {nico
pedido internacional perante a Secretaria Internacional da OMPI (2012).

® Alternativa simplificada para obtengfio de proteg¢do para uma Indicagdo Geografica (IG) ou uma
Denominagéo de Origem (DO) mediante procedimento de registro tinico e de um conjunto de taxas,
que pode ser obtida em outros paises (e em organizac¢des internacionais, como a Unido Europeia)
cobertos pelo Sistema de Lisboa.
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A Conveng¢do da OMPI (2002) define a PI como a soma dos direitos
relativos as obras literarias, artisticas e cientificas, as interpretagdes dos artistas
intérpretes e as execugdes dos artistas executantes, aos fonogramas e as emissoes
de radiodifusdo, as inveng¢des em todos os dominios da atividade humana, as
descobertas cientificas, aos desenhos e modelos industriais, as marcas industriais,
comerciais e de servigo, bem como as firmas comerciais € denominagdes comercias,
a prote¢do contra a concorréncia desleal e todos os outros direitos inerentes a
atividade intelectual nos dominios industrial, cientifico, literario e artistico.

Segundo Pimentel (1999), a PI abrange dois grupos distintos: o primeiro
grupo envolve os direitos sobre produgdes intelectuais nas areas de literatura,
ciéncia e artes, enquanto o segundo refere-se a propriedade industrial, amparados
pela legislagdo patria através, respectivamente, pela Lei n.° 9.610/98 ou Lei de
Direitos Autorais — LDA (BRASIL, 1998) ¢ da LPI (BRASIL, 1996). Face as
dificuldades e inadequa¢des da propriedade industrial para garantir proteg¢do as
criagdes hibridas, a exemplo das novas variedades de plantas, conhecidas como
Cultivares ou Lei n.° 9.456/1997 (BRASIL, 1997), da Topografia de circuitos
integrados ou Lei n.° 11.484/2007 (BRASIL, 2007) e dos Conhecimentos
tradicionais ou Lei n.° 13.123/2015 (BRASIL, 2015), foi considerada a melhor
alternativa a classificagdo de protegcdo sui generis (BARBOSA, 2010), a qual
permite o desenvolvimento de normas especificas adaptadas a natureza particular
de cada categoria de cria¢do, proporcionando uma prote¢do mais eficaz e
equilibrada. Essa abordagem reconhece as particularidades de cada ativo intelectual
e contribui para a preservagdo e valorizagdo de inovagdes que, embora hibridas,
possuem relevancia significativa tanto para o mercado quanto para o patrimdnio
cultural e cientifico.

Gama Cerqueira (2012) define a PI como o conjunto de direitos que
decorrem das criagdes e trabalho intelectuais, considerado, sobretudo, pela otica
dos beneficios econdmicos gerados. Esse enfoque destaca o papel da PI ndo apenas
como protecdo legal, mas também como um mecanismo para valorizar
economicamente os produtos da criagdo humana, garantindo ao criador o direito de
explorar e obter retorno financeiro de sua obra.

Em sintese, Barbosa (2017b, p.7) descreve a PI como "um capitulo do
Direito, altissimamente internacionalizado, compreendendo o campo da

Propriedade Industrial, os direitos autorais e outros direitos sobre bens imateriais
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de varios géneros". Essa defini¢do reflete a abrangéncia e a complexidade da PI,
que se estrutura em trés divisdes principais:

a) Direitos Autorais: direitos de autor e os que lhe sdo conexos, cf. Art. 1°
da LDA (BRASIL, 1998), dedicados a prote¢do dos direitos morais e patrimoniais
sobre obras intelectuais de criagdo humana, assegurando ao criador o crédito pela
obra e ao seu titular o retorno economico decorrente da respectiva exploragao;

b) Propriedade Industrial: engloba direitos assegurados pelo Art. 2° da LPI
(BRASIL, 1996), refletindo o compromisso da legislagdo em fomentar o
desenvolvimento econdmico, promovendo a inovagdo e assegurando que
empreendedores, inventores, designers, empresas, industrias etc., enfim, seus
titulares possam proteger suas criagdes e disputar o mercado em um ambiente
saudavel de competitividade; e

¢) Protecdo Sui Generis: abrange direitos especificos que nio se enquadram
completamente nas categorias anteriores, como a prote¢do de Cultivares,
Topografias de circuitos integrados e Conhecimentos tradicionais. Essa modalidade
de protegdo adapta-se as peculiaridades de certas cria¢des intelectuais, oferecendo
normas especiais que respeitam as caracteristicas unicas desses bens imateriais.

Em sintese, a PI apresenta-se dividida em:

Propriedade

Direitos Autorais Industrial

19
s %

Protegdo Sui
Generis

Figura 2 — Diviséo da PI
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Essas trés divisdes evidenciam a amplitude da PI e a necessidade de um

sistema juridico que ofereca solugdes apropriadas para proteger diferentes tipos de
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criagdes, assegurando tanto o reconhecimento e o retorno econdmico aos criadores
quanto o acesso da sociedade a novas tecnologias e expressdes culturais.
Objeto do presente estudo, as marcas se enquadram na Propriedade

Industrial, que, por sua vez, compreende os seguintes elementos:

Desenhos

/ K Industriais

Marcas — ® DTD ¢« Indicagdes

Geograficas

Patentes —\

K Jogos
Eletrénicos

Concorréncia A
Desleal

Figura 3 — Protegdo dos Direitos de Propriedade Industrial
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

I. Concessdo de Patentes de Invencdo e de Modelo de Utilidade: protege
como patente de invengdo aquela que atenda aos requisitos de novidade, atividade
inventiva e aplica¢do industrial, cf. Art. 8° da LPI (BRASIL, 1996); e como modelo
de utilidade, aquele objeto de uso pratico, ou parte deste, suscetivel de aplicagéo
industrial, que apresente nova forma ou disposi¢do, envolvendo ato inventivo, que
resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricagdo, cf. Art. 9° da LPI
(BRASIL, 1996). As patentes visam incentivar o desenvolvimento tecnologico,
oferecendo ao inventor um periodo de exclusividade sobre sua criagdo, cumpridos
os requisitos legais.

II. Concessdo de Registro de Desenho Industrial: protege a forma plastica
ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser
aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua
configuragdo externa e que possa servir de tipo de fabrica¢do industrial, cf. Art. 95
da LPI (BRASIL, 1996). O registro de desenho industrial € essencial em setores
onde a estética e a identidade visual influenciam diretamente a aceitagdo e o valor

de mercado dos produtos.
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II1. Concessao de Registro de Marca: garante o direito de uso exclusivo aos
sinais distintivos visualmente perceptiveis, ndo compreendidos nas proibi¢des
legais, cf. Art. 122 da LPI (BRASIL, 1996), apds concessdo pelo INPI. O uso de
uma marca é fundamental para identificacéo e diferenciag¢@o de produtos e servigos
no mercado.

IV. Repressdo as Falsas Indicagdes Geograficas (IG): visa proteger a
Indicacdo de Procedéncia (IP) ou a Denominag¢do de Origem (DO), sendo a
primeira o nome geografico de pais, cidade, regido ou localidade de seu territdrio,
que se tenha tornado conhecido como centro de extra¢do, producdo ou fabricagdo
de determinado produto ou de prestacdo de determinado servigo, cf. Art. 177 da
LPI (BRASIL, 1996) e a segunda o nome geografico de pais, cidade, regido ou
localidade de seu territério, que designe produto ou servigo cujas qualidades ou
caracteristicas se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geografico, incluidos
fatores naturais e humanos, cf. Art. 178 da LPI (BRASIL, 1996). As indicac¢des
geogréaficas sdo valiosas, especialmente, para exaltar um lugar, produto ou servigo
conhecido por suas qualidades tunicas, como, por exemplo, determinados
alimentos, vinhos, artigos artesanais ou regides.

V. Repressdo a Concorréncia Desleal: abrange agdes para coibir praticas
empresariais que prejudiquem o concorrente, o mercado ou o consumidor,

conforme previsto no Art. 1957 da LPI (BRASIL, 1996). A repressdo a concorréncia

7 Art. 195. Comete crime de concorréncia desleal quem:

I - publica, por qualquer meio, falsa afirmacéo, em detrimento de concorrente, com o fim de obter
vantagem;

11 - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informacdo, com o fim de obter vantagem;

111 - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito proprio ou alheio, clientela de outrem;
IV - usa expressdo ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusdo entre os
produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, titulo de estabelecimento ou insignia alheios ou vende,
expde ou oferece & venda ou tem em estoque produto com essas referéncias;

VI - substitui, pelo seu proprio nome ou razéo social, em produto de outrem, o nome ou razdo social
deste, sem o seu consentimento;

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distingdo que néo obteve;

VIII - vende ou expde ou oferece a venda, em recipiente ou involucro de outrem, produto adulterado
ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora nio
adulterado ou falsificado, se o fato nfo constitui crime mais grave;

IX - da ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado,
faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao
dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagfo, de conhecimentos, informa¢des ou dados
confidenciais, utilizdveis na industria, comércio ou prestagdo de servicos, excluidos aqueles que
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desleal visa garantir um ambiente de negocios justo e transparente, em que as
empresas possam competir com base na inovacdo e na qualidade de seus produtos
€ Servicos.

VI. Concessdo de registro para jogos eletronicos: é uma recente adi¢do a
protecdo da propriedade industrial, a qual estabelece os principios e as diretrizes
para sua utilizag¢@o e apresenta medidas de fomento ao ambiente de negocios e ao
aumento de oferta de capital para investimento em empreendedorismo inovador, cf.
Art. 4° da Lei n° 14.852/2024 (BRASIL, 2024).

E oportuno destacar que o uso do termo “propriedade” na expressdo
“propriedade industrial” se justifica pela concep¢do de propriedade como um
direito conferido ao titular para uso, frui¢do, disposi¢do e recupera¢io daquilo que
lhe pertence, conforme estabelecido pelo Art. 1.228 do Cédigo Civil Brasileiro ou
Lei n.° 10.406/2002 (BRASIL, 2002). A aplicagdo desse conceito de propriedade
ao campo da industria e da inovacdo se justifica pela necessidade de prote¢do dos
investimentos em pesquisa e desenvolvimento, garantindo que os inventores ou
detentores de direitos possam recuperar os recursos aplicados e obter retornos
financeiros que incentivem novas criagdes. O titular de uma inveng@o ou marca, por
exemplo, goza de um direito exclusivo sobre sua criagdo, semelhante ao que ocorre
com a propriedade de bens materiais, assegurando-lhe o poder de controlar a
utilizacdo e o destino de seu invento ou sinal distintivo.

Assim, o conceito de propriedade na esfera industrial cumpre uma fungéo
social e econdmica estratégica: ao proteger os direitos dos inventores, o sistema de
propriedade industrial busca ndo apenas assegurar os beneficios individuais, mas

também fomentar a inovagdo e o desenvolvimento econdmico ao oferecer

sejam de conhecimento publico ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve
acesso mediante relacdo contratual ou empregaticia, mesmo apos o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizag@o, de conhecimentos ou informagdes a que se
refere o inciso anterior, obtidos por meios ilicitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

XIII - vende, expde ou oferece a venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou
concedida, ou de desenho industrial registrado, que ndo o seja, ou menciona-o, em antincio ou papel
comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagéo, de resultados de testes ou outros dados néo
divulgados, cuja elaboragdo envolva esforgo consideravel e que tenham sido apresentados a
entidades governamentais como condic@o para aprovar a comercializacdo de produtos.

Pena - detengdo, de 3 (trés) meses a 1 (um) ano, ou multa.

§ 1° Inclui-se nas hipdteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, socio ou
administrador da empresa, que incorrer nas tipificagdes estabelecidas nos mencionados dispositivos.
§ 2° O disposto no inciso XIV nfo se aplica quanto a divulgacdo por orgdo governamental
competente para autorizar a comercializag@o de produto, quando necessario para proteger o publico.
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incentivos claros para a criacdo de novos produtos, processos e tecnologias. Essa
abordagem permite que o direito de propriedade industrial atue como uma forga
motriz do progresso, equilibrando o interesse privado do titular com o interesse
publico de incentivar o avango tecnoldgico e a concorréncia saudavel no mercado.

A Propriedade Industrial, conforme definida no Art. 1°, §2 da Convengao de
Paris de 1883 (CUP), € o conjunto de direitos que compreende as patentes de
inven¢do, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas
de fabrica ou de comércio, as marcas de servigo, o nome comercial e as indicac¢des
de proveniéncia ou denominacéo de origem, bem como a repressdo da concorréncia
desleal. Essa definicdo reflete a ampla gama de ativos intangiveis protegidos pela
Propriedade Industrial, cuja finalidade principal € assegurar aos titulares o direito
de explorar economicamente, de forma exclusiva e por um periodo determinado,
suas criagdes e sinais distintivos.

O propésito central da Propriedade Industrial € estimular a inovagdo
tecnologica e comercial e, a0 mesmo tempo, coibir praticas de concorréncia desleal,
promovendo um ambiente econdmico mais justo.

Vale ressaltar que o Brasil, em esfor¢o para alinhar-se aos principais acordos
internacionais da PI, incorporou ao seu ordenamento juridico normas e tratados
fundamentais para a area, o que lhe permitiu integragdo ao respectivo sistema global
de protecdo, promovendo seguranga juridica para inventores e criadores brasileiros
e facilitando a inser¢do de suas criagdes no mercado internacional. Dentre esses

acordos internacionais incorporados, destacam-se:

Convencgdo da e
o . Convencdo de
Unido de Paris de Berna (CUB)
1883 (CUP)
Acordo TRIPS Convencdo UPQOV

Figura 4 — Acordos internacionais em destaque
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)
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e Conveng¢ao da Unido de Paris de 1883 (CUP), incorporada pelo Decreto
n.° Decreto n.° 75.572/1975 (BRASIL, 1975a); que, em seu §2° do Art.
1°, define a propriedade industrial como um conjunto abrangente de
direitos que inclui as patentes de invencdo, modelos de utilidade,
desenhos ou modelos industriais, marcas de fabrica ou de comércio,
marcas de servico, nome comercial, indicagdes de proveniéncia ou
denominagdes de origem, além de prever a repressdo a concorréncia
desleal (BARBOSA, 2017b); estabelece regras bésicas para a prote¢ao
da propriedade industrial, por meio do Decreto n.° 1.263/1994 (BRASIL,
1994); promove um ambiente econdmico onde o desenvolvimento
industrial e comercial possa florescer com seguranga juridica,
incentivando tanto a inovac¢ao quanto o respeito a concorréncia; e

e Convencao de Berna (CUB), que, voltada para a protecao dos Direitos
Autorais, garante que as obras literarias e artisticas de autores nacionais
recebam protecdo também em outros paises, incorporada pelo Decreto
n.° 75.699/1975 (BRASIL, 1975b); e garante a reciprocidade de
tratamento entre os paises signatarios, de forma que inventores e
empresas que buscam protegdo em outras jurisdicdes encontram um
ambiente harmonizado, onde seus direitos sdo respeitados e
reconhecidos, contribuindo para a circulagdo segura de bens e servicos
no cenario internacional;

e Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comércio (TRIPS), que estabelece padrdoes minimos de
protecdo de PI para os paises membros da Organizacdo Mundial do
Comércio (OMC), incorporado pelo Decreto n.° 1.355/1994 (BRASIL,
1994);

e Convencao Internacional para a Protegdo das Obtencdes Vegetais
(UPOV), que oferece um sistema de prote¢ao para novas variedades de
plantas, incentivando a inovagdo e o desenvolvimento no setor agricola,
implementada pelo Decreto n.° 3.109/1999 (BRASIL, 1999).

Essas incorporagdes ndo apenas garantem prote¢do aos direitos de PI no

Brasil, mas também refletem o compromisso do pais em harmonizar suas normas

com as melhores praticas internacionais. A adesdo a esses tratados demonstra a
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inten¢do do Brasil em incentivar a inovago e o desenvolvimento econdmico, bem
como em estabelecer uma base solida para que os criadores nacionais tenham seus
direitos reconhecidos e protegidos em ambito internacional.

Outras institui¢cdes internacionais de destaque para a proteg¢do dos direitos
da PI incluem a Organizacdo Mundial do Comércio (OMC) ou World Trade
Organization (WTO), criada em 1° de janeiro de 1995 (WTO, 2021), e a Unido
Internacional para a Prote¢do das Obtengdes Vegetais (UPOV), criada em 1961 no
intuito de gerir acordos internacionais relacionados aos direitos de PI direcionados
a protecdo das variedades vegetais. A OMC desempenha um papel crucial na
harmonizac¢do de normas globais de comércio, incluindo a PI, especialmente por
meio do Acordo TRIPS, o qual surgiu das negocia¢des do tema durante a Rodada
Uruguai no ambito do General Agreement on Tariffs and Trade — GATT (Acordo
Geral de Tarifas e Comércio), em 1994, com o objetivo de estabelecer padrdes
minimos de protecdo de PI entre os paises membros da OMC, promovendo a
seguranga juridica e o equilibrio no comércio internacional (BARBOSA, 2003).

A UPOV, por sua vez, foi criada em 1961 com o proposito de administrar
tratados internacionais voltados a prote¢do das variedades vegetais. A institui¢do
atua para garantir que os criadores de novas variedades de plantas tenham seus
direitos reconhecidos e protegidos, incentivando a inovac¢do no setor agricola e
contribuindo para a seguranca alimentar e o desenvolvimento sustentavel. A
protegdo conferida pela UPOV é baseada em normas especificas que estabelecem
critérios para o reconhecimento e a exclusividade de novas variedades vegetais,
diferenciando-se da protecdo tradicional de patentes e marcas, mas
complementando o sistema global de propriedade intelectual.

A atuagdo dessas institui¢des evidencia a importdncia de uma abordagem
colaborativa e integrada para a PI, em que diferentes aspectos — desde o comércio
e a inovagdo agricola até a prote¢do de inovagdes tecnoldgicas — sdo abordados de
maneira coordenada. A OMC e a UPOV, ao lado de outras entidades como a OMPI,
contribuem para a criagdo de um ambiente global mais seguro e justo para os
titulares de direitos de PI, promovendo, ao mesmo tempo, o desenvolvimento

econdmico e a inovagao tecnoldgica.
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Além disso, a Constituicdo Federal de 1988 (CF/88), no Art. 5° inciso
XXIX 8, estabelece a prote¢io no campo da propriedade industrial de forma
especifica para criagdes industriais e prevé que a prote¢do aos direitos de
propriedade industrial tem como finalidade tanto o incentivo a criagdo e a inovagdo
quanto a promog¢do do desenvolvimento econdmico e tecnologico do pais.

Esse dispositivo constitucional reflete uma abordagem equilibrada, em que
o direito de exclusividade concedido ao inventor ou titular de uma marca ¢
condicionado ao interesse publico, visando garantir que o beneficio da inovacao
seja estendido a toda a sociedade. A protecdo da propriedade industrial, nesse
sentido, busca ndo apenas o reconhecimento dos esfor¢os e investimentos
realizados pelos inventores, mas também o incentivo ao progresso tecnoldgico,
estabelecendo um ambiente propicio a concorréncia leal e ao avango industrial no
pais. Portanto, o Art. 5°, inc. XXIX da CF/88 refor¢a a visdo de que a propriedade
industrial deve ser utilizada como um instrumento estratégico para promover o
crescimento econdmico sustentavel, por meio da valorizacdo das inovagdes e da
constru¢do de um mercado justo e competitivo.

No contexto dos primeiros acordos internacionais de PI, o Brasil teve uma
participagdo significativa, sendo um dos onze primeiros paises signatarios da
Convengdo da Unido de Paris (CUP) em 1883. Esse sistema pioneiro foi uma das
primeiras iniciativas internacionais para proteger a propriedade industrial de
maneira coordenada entre os paises signatarios, estabelecendo principios como a
reciprocidade de tratamento e o direito de prioridade. A participa¢do ativa do Brasil
na elaboragdo da CUP demonstra seu compromisso com a protecdo de ativos
intelectuais em nivel global desde os primdrdios das discussdes internacionais sobre
o tema, refletindo uma tradicdo de apoio ao desenvolvimento de normas que
incentivem a inovagdo e assegurem a leal concorréncia no mercado internacional
(BODENHAUSEN, 1968).

Esse historico de envolvimento nas discussdes internacionais reforga o papel

do Brasil como um importante ator no cendario global da PI, comprometido com a

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

(...) XXIX - a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua
utilizag@o, bem como protegdo as criagdes industriais, & propriedade das marcas, aos nomes de
empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnolégico e econdmico do Pais;
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harmonizac¢do de normas e a integrag@o de suas diretrizes internas com os padrdes
internacionais, o que contribui para um ambiente de negdcios mais seguro e atrativo

tanto para investidores nacionais quanto estrangeiros.

2.2.A importancia dos ativos intangiveis nos negoécios
contemporaneos

No atual contexto global, marcado pela rapida circulagdo de informacdes e
pela auséncia de fronteiras para sua difusdo, o ambiente de negdcios tem favorecido
uma crescente valorizacao dos ativos intangiveis da PI. Essas criacdes, fruto criagao
humana, possuem valor ndo apenas cultural e social, mas também econémico, ao
se tornarem propriedade privada passivel de comercializacdo como bens imateriais
(JUNGMANN; BONETTI, 2010).

A protecdo legal desses ativos os transforma em recursos estratégicos,
capazes de gerar oportunidades de mercado, exclusividade competitiva e retornos
financeiros substanciais. Essa protecdo juridica concede aos titulares um controle
exclusivo sobre o uso de suas criagdes, permitindo que usufruam economicamente
do valor agregado de suas invengdes e marcas. Esse cendrio incentiva a inovagao,
pois as empresas, vislumbrando retornos garantidos por meio da exclusividade,
investem cada vez mais no desenvolvimento de novos produtos e tecnologias.

Esse movimento reforca a posicao das empresas no mercado global e insere
os ativos intangiveis no ntcleo do valor patrimonial contemporaneo. Eles passam a
representar uma parcela significativa do valor de mercado das empresas,
convertendo-se em elementos essenciais para a constru¢do de uma posicao
competitiva duradoura. Dessa forma, a prote¢ao de PI ndo s6 fomenta o crescimento
econdmico e a inovagdo, mas também integra as criagdes intangiveis como pilares
fundamentais na economia globalizada atual, reforcando o papel estratégico da PI
no cenario econdmico mundial.

A valorizagao de empresas que utilizam intensivamente ativos intangiveis
ressalta a importancia desses bens para a manutengdo de vantagens competitivas e
a ampliagdo do valor econdmico (KAYO et al., 2006). Os ativos da PI ndo apenas
conferem identidade e exclusividade as empresas, mas também fortalecem seus
titulares em posi¢des de destaque no mercado, criando diferenciais estratégicos que

estimulam a confianga e a lealdade do consumidor.
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Por meio de investimentos continuos em inovagdo e no fortalecimento do
capital intelectual, essas empresas aumentam sua capacidade de adaptagdo as
rapidas mudancas do mercado, o que, por sua vez, potencializa seu valor financeiro.
Esse dinamismo permite que elas permanegam relevantes e competitivas,
ajustando-se com agilidade as demandas emergentes e conquistando novos nichos.
Assim, os ativos intangiveis impactam diretamente ndo apenas a lucratividade, mas
também a solidez do patriménio da empresa, o que sustenta seu crescimento
sustentavel e atrai investidores em busca de oportunidades seguras e inovadoras.

Esses ativos, a0 comporem uma parte significativa do valor patrimonial das
empresas, transcendem o impacto imediato nos resultados financeiros,
consolidando-se como recursos fundamentais para o desenvolvimento de uma
estratégia de mercado robusta e para a construcdo de uma posicdo competitiva
duradoura. Dessa forma, os ativos intangiveis da PI se tornam um componente
estratégico essencial, ao transformar a inovagdo e a exclusividade em um ciclo de
crescimento e valoriza¢ao continuos.

Nas ultimas décadas, o ambiente de negocios passou a reconhecer que o
valor de uma empresa vai além dos ativos tangiveis, como maquinas e estoques, €
inclui uma gama de ativos intangiveis, tais como marcas, patentes, direitos autorais
e softwares. Essa mudanca de paradigma destacou a relevancia dos ativos
intangiveis como elementos centrais para a identidade, reputacao e competitividade
das empresas (TOMIYA, 2012).

As marcas, especificamente, desempenham um papel fundamental ao nao
apenas identificar produtos, mas também influenciar comportamentos dos
consumidores, moldando percepcdes e gerando fidelidade. Elas transcendem a
funcdo de mero identificador visual para se tornarem veiculos de valores e
experiéncias, que constroem um vinculo emocional com o consumidor.

No contexto contemporaneo, as marcas se consolidaram como pilares
fundamentais do patrimonio e do sucesso empresarial. Seu valor ndo estd apenas
em sua exclusividade e reconhecimento, mas na capacidade de agregar valor
emocional e cultural aos produtos e servicos, criando uma vantagem competitiva
duradoura. Assim, os ativos intangiveis, especialmente as marcas, representam
recursos estratégicos indispensaveis, cujo impacto reflete-se diretamente na

valorizagdo e na posicao de destaque das empresas no mercado global.
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E no cenario de intensa competi¢io que emergem as possibilidades de
violagdo de direitos, tanto do consumidor quanto do fornecedor. O consumidor
precisa permanecer atento para evitar ser induzido a erro quanto as caracteristicas
do que lhe ¢ ofertado, especialmente diante do crescimento do comércio a distancia,
que facilita a ocorréncia de golpes e praticas enganosas. Por outro lado, o
fornecedor enfrenta ameacas decorrentes de atos confusorios que caracterizam
concorréncia desleal, particularmente pela contrafagao de marca. Tais praticas nao
apenas comprometem a credibilidade de sua empresa, mas também podem gerar
prejuizos significativos e, em alguns casos, irreversiveis, caso ndo sejam adotadas
medidas eficazes de protecdo aos seus direitos marcarios. Nesse contexto, tanto
consumidores quanto fornecedores precisam de um sistema juridico robusto que
lhes assegure protecdo e confianga, promovendo um mercado mais ético e
equilibrado (PORTO, 2011).

O conceito de marca surgiu da necessidade dos fabricantes em estabelecer
uma identidade tnica para seus produtos, facilitando a diferenciagdo no mercado e
atraindo a preferéncia do consumidor. Mais do que um simples identificador, a
marca simboliza qualidade, valor e uma promessa de experiéncia, atuando como
um elemento estratégico para a empresa. Ela ndo apenas representa os atributos que
o consumidor associa ao produto, mas também serve como um mecanismo de
protecdo comercial, salvaguardando os direitos de propriedade intelectual e
evitando confusdes com produtos concorrentes (RUAO, 2017).

Essa estratégia ¢ essencial para construir e manter a confianca e a lealdade
do consumidor. Ao estabelecer uma marca forte e distinta, as empresas garantem
que sua oferta se destaque em um ambiente cada vez mais competitivo. A marca,
portanto, transcende sua fung¢do inicial de diferenciacdo e se consolida como um
ativo intangivel de valor inestimavel, fundamental para a sustentabilidade e o
crescimento da empresa. Em um mercado globalizado, ela oferece uma vantagem
competitiva duradoura, permitindo que a empresa se posicione de maneira sélida e
ganhe relevancia junto ao publico-alvo.

A valorizagdo crescente dos ativos intangiveis representa uma tendéncia
global de grande importancia, sinalizando uma mudanga profunda na maneira como
as empresas sdo avaliadas no mercado. Historicamente, o valor de uma empresa era
fortemente associado aos seus ativos tangiveis, como imoveis, equipamentos e

estoques. No entanto, com o avan¢o da economia do conhecimento e a énfase na
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inovacdo, ativos intangiveis, como marcas, patentes, direitos autorais e capital
humano, passaram a ser reconhecidos como componentes fundamentais do valor
total de uma organizacao (TEH; KAYO; KIMURA, 2007).

Nesse sentido, corrobora o doutrinador Pedro Marcos Nunes Barbosa
(2017c, p.45): “os ativos intangiveis perpassaram a relevancia econdmica de
qualquer elemento fisico que — eventualmente — participe do acervo de bens do
estabelecimento”.

As marcas, em particular, agregam valor significativo ao promover lealdade
e reconhecimento entre os consumidores, muitas vezes superando os ativos fisicos
em termos de relevancia para o valor de mercado de uma empresa. Em um contexto
em que servigos e solugdes digitais tém forte predominancia, a avaliacdo de ativos
tangiveis torna-se mais complexa e menos representativa, o que reforca a
importancia dos ativos intangiveis.

Esse novo paradigma reflete-se no valor de mercado das empresas, que
frequentemente excede o valor dos seus ativos fisicos, evidenciando a importancia
de fatores intangiveis na percep¢ao de valor. Assim, essa transformacao destaca a
necessidade de investimentos continuos em inovacdao e¢ no fortalecimento de
marcas, aspectos essenciais para o sucesso ¢ a sustentabilidade das empresas a
longo prazo. Empresas que focam em desenvolver seus ativos intangiveis estdo
mais bem posicionadas para responder as rapidas mudangas de mercado,
consolidando-se como lideres em setores onde a inovagdo ¢ a criacdo de valor
simbolico sdao primordiais.

Um aspecto crucial na comercializacdo da PI pelas empresas refere-se a
definicdo clara e formal da titularidade do bem intelectual. A correta protecio
juridica desses ativos € essencial para possibilitar sua exploragdo comercial de
forma segura e eficaz JUNGMANN; BONETTI, 2010).

A titularidade bem definida garante ao detentor os direitos exclusivos de
uso, licenciamento e comercializagdo do bem intelectual, evitando disputas e
oferecendo seguranga juridica tanto para a empresa quanto para potenciais parceiros
e investidores. Essa protecdo adequada da PI assegura ndo apenas a exclusividade
de mercado, mas também aumenta o valor do ativo, criando uma base so6lida para
estratégias de expansdo, colaboragdes e transagcdes comerciais.

Ao investir na protecdo dos direitos de PI, as empresas fortalecem seu

posicionamento no mercado, maximizam o retorno financeiro de suas inovagoes €
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constroem uma reputagdo de confiabilidade e pioneirismo, fatores indispensaveis
para o crescimento sustentavel e a competitividade em um mercado globalizado.

Na economia contemporanea, o uso de uma marca solida e distintiva ¢
essencial para que os empreendedores se destaquem em um mercado altamente
competitivo, onde os consumidores tém uma variedade quase ilimitada de opgoes.
As marcas representam mais do que um ativo valioso; elas constituem a prépria
identidade de um produto ou servigo, transmitindo ao publico uma série de
associacdes ¢ valores que influenciam diretamente o processo de escolha e
fidelizagdo do consumidor (ROCHA; OLIVEIRA, 2017).

Uma marca eficaz serve como um diferencial competitivo, permitindo que
os consumidores reconhecam e escolham produtos ou servigcos com base na
confianca, experiéncia e identificagdo com os valores que a marca representa. Na
publicidade, a marca exerce um papel central, pois ela encapsula a mensagem e os
atributos que a empresa deseja comunicar ao seu publico-alvo, influenciando a
percepcao e a preferéncia dos consumidores.

Além disso, em um mercado globalizado, as marcas funcionam como um
elo entre o empreendimento e o publico em multiplos contextos culturais e
geograficos. Sua protecdo juridica €, portanto, crucial, uma vez que assegura ao
titular o direito de explorar economicamente sua marca e evitar que terceiros a
utilizem de forma indevida, preservando seu valor e seu papel estratégico dentro do
plano de negocios. Em resumo, na economia atual, as marcas sao muito mais do
que identificadores comerciais; elas s3o um elemento estratégico que agrega valor

e facilita a consolida¢do da empresa no mercado.

2.3.Do amparo legal das marcas no Brasil

A Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988 (CF/88) foi
promulgada com o objetivo de instituir um Estado Democratico de Direito,
comprometido com a garantia e o exercicio dos direitos sociais e individuais,
liberdade, a seguranga, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justica
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos,
fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com
a solugdo pacifica das controvérsias.

A solugdo pacifica de controvérsias reafirma o compromisso do Brasil com

uma postura voltada para a cooperagdo, o didlogo e a construcdo de um ambiente
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mais justo e harmonioso. Esses principios refletem uma concepgdo de Estado que
busca ndo sé a consolidagdo dos direitos fundamentais em ambito nacional, mas
também a promog¢do de uma ordem internacional baseada na paz.

Essa visdo abrangente da Constituicdo brasileira coloca o respeito aos
direitos humanos e a dignidade como elementos centrais da ordem juridica e
politica do pais, estabelecendo uma estrutura em que o desenvolvimento
econdmico, social e cultural deve estar alinhado aos ideais de justi¢a e equidade,
dentro de um sistema democratico que respeite a pluralidade e valorize o bem-estar
de todos os cidad@os.

Dentro dessa série de finalidades, objetivos e valores previstos na CF/88, o
inc. XXIX do Art. 5° assegura aos autores de inventos industriais o direito a um
privilégio temporario de exclusividade para a utilizagdo de suas criagdes, bem como
protecdo as criagdes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas
e a outros signos distintivos, sempre com o intuito de promover o interesse social e
o desenvolvimento tecnologico e economico do pais.

O aludido privilégio temporario reflete o equilibrio que a CF/88 busca entre
o incentivo a inovagdo e o acesso coletivo aos beneficios das novas tecnologias. Ao
proteger os direitos dos inventores e criadores, a CF/88 promove um ambiente
propicio ao desenvolvimento e a competitividade, incentivando investimentos em
pesquisa e desenvolvimento e fortalecendo a base industrial e tecnologica do pais.
A exclusividade conferida aos titulares de direitos sobre invengdes, marcas e outros
signos distintivos serve como um incentivo para que esses atores econdmicos
contribuam para o progresso e a inovac¢do, com a contrapartida de que, apds o
periodo de protecdo, suas criagdes possam beneficiar a sociedade em geral.

O inciso XXIX do Art. 5°, portanto, ndo apenas assegura direitos individuais
da PI, mas também alinha esses direitos com os objetivos maiores de interesse
social, fomentando um desenvolvimento econdmico e tecnoldgico que favorega o
avango do Brasil em um contexto global cada vez mais competitivo e inovador.

Na hierarquia normativa brasileira, os direitos a propriedade das marcas, aos
nomes empresariais € a outros signos distintivos estdo assegurados pelas normas
constitucionais, que se situam no topo da piramide juridica, conforme a teoria
hierarquica de Hans Kelsen, onde se encontram o texto origindrio da CF/88, as

emendas constitucionais e os Tratados Internacionais de Direitos Humanos.
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Além do texto constitucional, as emendas constitucionais e os Tratados
Internacionais de Direitos Humanos também integram esse patamar superior na
piramide normativa, especialmente apds a promulga¢do da Emenda Constitucional
n°® 45/2004, que atribuiu status supralegal a esses tratados, e, em alguns casos,
equivaléncia a propria CF/88. Dessa forma, os direitos da PI, como os relacionados
a marcas e outros sinais distintivos, sdo ndo apenas protegidos por leis ordindrias e
especificas, mas encontram respaldo nos principios constitucionais, elevando sua
importancia juridica e garantindo que seu exercicio esteja alinhado aos valores
fundamentais de liberdade econdmica, desenvolvimento social e promog¢do da
inovag¢do. Essa posicdo hierarquica confere aos direitos da PI uma solidez juridica
que os torna menos suscetiveis a altera¢des arbitrarias, assegurando uma protecéo
consistente e estavel que contribui para o fortalecimento da seguranga juridica,
essencial para o ambiente de negbécios e para o incentivo a inovagdo e a
competitividade no mercado nacional e internacional.

Nas normas infraconstitucionais, encontram-se os atos normativos
primarios, como leis complementares, leis ordinarias, leis delegadas, decretos
legislativos, medidas provisorias e resolugdes. Esses instrumentos juridicos,
subordinados a CF/88, sdo essenciais para a regulamentagdo especifica de diversas
areas, incluindo a propriedade industrial. Dentre essas normas, destaca-se a LPI
(BRASIL, 1996), cujo objetivo € regular os direitos e obriga¢des relacionados a
propriedade industrial e dispde sobre questdes como patentes, desenhos industriais
e marcas, detalhando os processos e os requisitos necessarios para a prote¢do desses
ativos. No caso especifico do registro de marcas, os artigos 122 a 175 tratam das
condi¢des, direitos e restricdes aplicdveis, garantindo aos titulares o direito de
exclusividade sobre seus sinais distintivos.

Outra norma relevante nas normas infraconstitucionais € a Lei n.° 5.648/70
(BRASIL, 1970), que cria o INPI e da outras providéncias. De acordo com o Art.
2° dessa ultima lei, o INPI ¢ uma autarquia federal cuja finalidade principal é
executar, em ambito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial,
considerando suas fungdes social, economica, juridica e técnica, bem como
pronunciar-se quanto a conveniéncia de assinatura, ratificagdo e denuncia de
convengdes, tratados, convénios e acordos sobre propriedade industrial.

O INPI tem como objetivo fomentar a inovagdo e a competitividade,

impulsionando o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Brasil por meio da
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protecdo da PI. Sua atuacdo ¢ estratégica para estimular a criagdo de novas
tecnologias e marcas, oferecendo uma base sélida para que empresas brasileiras se
posicionem competitivamente no mercado internacional. Atualmente, o INPI esta
vinculado ao Ministério da Economia, segundo a estrutura organizacional aprovada
pelo Decreto n.° 11.207/2022, o que refor¢a sua importdncia como um agente de
desenvolvimento econdmico nacional, ao integrar as diretrizes de prote¢do a PI com
as politicas de crescimento econdmico e inovagdo do pais.

Essa estrutura normativa infraconstitucional complementa os principios
constitucionais ao definir regras claras e detalhadas para a protecdo da propriedade
industrial. A atua¢do do INPI, conforme estabelecido pela Lei n.° 5.648/70
(BRASIL, 1970), é essencial para assegurar o cumprimento dessas normas, além de
contribuir para a inser¢do do Brasil em acordos internacionais, promovendo o
alinhamento do pais com os padrdes globais de proteco de propriedade intelectual.
Dessa forma, a LPI (BRASIL, 1996) e a legislacdo que rege o INPI desempenham
um papel fundamental na consolida¢do da seguran¢a juridica e no estimulo a
inovag¢do e ao desenvolvimento economico no Brasil.

Na base da pirdmide normativa brasileira encontram-se as normas
infralegais, que compreendem atos normativos secundarios, como decretos
executivos, portarias, instrugdes normativas, solugdes de consultas, entre outros, a
exemplo da Portaria/INPI/PR n.° 28, de 14 de julho de 2023 (INPI, 2023), que altera
o Art. 19 e revoga o Art. 30 da Portaria INPI/PR n.° 08, de 17 de janeiro de 2022
(INPI, 2022a), que dispde sobre a recepgao e o processamento de pedidos e peti¢des
de marca e sobre o0 Manual de Marcas (INPI, 2024a), e convalida os atos praticados
a luz dos procedimentos previstos na Nota Técnica INPI/CPAPD n.° 03/2022 (INPI,
2022b). Essa estrutura hierarquica tem o intuito de garantir a harmonia e a
conformidade das normas com os principios constitucionais, assegurando a
validade e a eficacia do sistema juridico patrio.

Essa estrutura hierdrquica normativa visa garantir a harmonia e a
conformidade das normas com os principios constitucionais, assegurando a
validade e a eficacia do sistema juridico brasileiro. Ao detalhar e regulamentar
aspectos especificos das leis, as normas infralegais desempenham um papel crucial
na implementacdo pratica das diretrizes legais, permitindo que os Orgdos
competentes, como o INPI, desempenhem suas fungdes de maneira eficiente e

alinhada aos objetivos estabelecidos pelo legislador.
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A legislacdo brasileira confere ao INPI a competéncia para examinar
pedidos de registro de marcas, conforme as normas que regem a propriedade
industrial. Esse exame é realizado com base na fungdo social, econdmica, juridica
e técnica das normas, com o propdsito de atender ao “interesse social e o
desenvolvimento econdmico e tecnoldgico do pais,” como previsto no inciso
XXIX? do Art. 5° da CF/88.

Esse dispositivo constitucional estabelece que a prote¢do aos direitos da PI,
incluindo as marcas, deve ter como objetivo ndo apenas resguardar os interesses
dos titulares, mas também promover o bem-estar social e o progresso econdmico e
tecnologico do Brasil. Nesse contexto, o papel do INPI vai além de uma anélise
formal ou técnica; ele inclui a avaliagdo dos impactos de cada registro no mercado,
garantindo que o uso exclusivo concedido as marcas contribua para um ambiente
de negdcios competitivo e inovador.

Por meio dessa competéncia, o INPI atua como um mediador entre os
interesses privados dos solicitantes de registro e o interesse publico, assegurando
que os direitos de marca concedidos estejam alinhados com as politicas de
desenvolvimento nacional. Ao equilibrar esses interesses, o INPI cumpre sua
missdo de fomentar um mercado que valorize a inovagdo e a lealdade comercial,
contribuindo para a estruturacio de um ambiente economico sauddvel e

tecnologicamente avangado.

2.4.Da definicao de marca e dos seus principios legais

De acordo com o Art. 122 da LPI (BRASIL, 1996), as marcas sdo definidas
como “sinais distintivos visualmente perceptiveis, ndo compreendidos nas
proibicdes legais”. Assim, as marcas surgem como sinais distintivos com a fungdo
essencial de individualizar um produto ou servigo, diferenciando-o de outros
similares existentes no mercado consumidor (CARVALHO, 2020). Como signos
que identificam um produto ou servigo, as marcas desempenham um papel crucial

na sociedade de consumo, permitindo que os empresarios se destaquem de seus

® Art. 5° — “Todos sdo iguais perante a lei, sem distingdo de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a
igualdade, a seguranca e a propriedade, nos termos seguintes: [...] XXIX - a lei assegurard aos
autores de inventos industriais privilégio temporario para sua utilizagdo, bem como protegdo as
criagdes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos,
tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econdmico do Pais”.
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concorrentes na disputa pela preferéncia dos consumidores (SCHMIDT, 2019). Elas
sdo definidas como bens intangiveis e imateriais, destinados a identificar um
produto ou servico e distingui-los dos demais no mercado (CESARIO; MORO,
2012), ou ainda, mais resumidamente, a marca ¢ o “diferenciador do produto no
mercado e entre os usudrios” (SOARES, 2003, p.116).

O doutrinador Denis Borges Barbosa (2003) acrescenta uma visao detalhada
sobre a natureza das marcas, definindo-as como sinal visualmente representado, que
¢ configurado para o fim especifico de distinguir a origem dos produtos e servicos.
Simbolo voltado a um fim, sua existéncia fatica depende da presenga destes dois
requisitos: capacidade de simbolizar, e capacidade de indicar uma origem
especifica, sem confundir o destinatario do processo de comunicagdo em que se
insere: o consumidor. Sua prote¢do juridica depende de um fator a mais: a
apropriabilidade, ou seja, a possibilidade de se tornar um simbolo exclusivo, ou
legalmente univoco, em face do objeto simbolizado.

Essas defini¢cdes evidenciam que as marcas nio sdo meros identificadores,
mas representam uma complexa construgdo simbdlica e legal. Elas agregam valor
e estabelecem uma relagdo de confian¢a com o consumidor, a0 mesmo tempo que
exigem prote¢do juridica robusta para garantir sua exclusividade e preservar o
investimento das empresas em sua identidade e reputag@o.

Na pratica, as marcas desempenham um papel fundamental na economia e
na sociedade, pois agregam valor as empresas e fortalecem a identifica¢do de
produtos e servigos pelos consumidores, de modo que representam um ativo
intangivel estratégico para as empresas, sendo associadas a atributos como
qualidade, confiabilidade e reputacdo. Esse valor agregado contribui para a
constru¢do de uma base de clientes leais e para o fortalecimento da posi¢do de
mercado das empresas.

A prote¢do das marcas por meio do registro no INPI ¢ essencial para
assegurar o direito exclusivo de uso e exploragdo econdomica do sinal distintivo,
prevenindo contra o uso indevido por terceiros. O registro confere ao titular
seguranga juridica e amparo legal, incentivando, dessa forma, a inovacdo e o
investimento em branding e marketing. Além disso, o registro protege o
consumidor, permitindo-lhe identificar e confiar nos produtos e servicos que

conhece, 0 que € vital em um mercado competitivo.
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As marcas tém um papel fundamental no capitalismo contemporaneo, pois
"permitem estabelecer uma experiéncia sensorial e emocional plena com o
destinatario final dos produtos ou servicos, representados na pessoa do consumidor”
(BASTOS, 2023, p.1). Ao criar uma conexdo que vai além das caracteristicas
funcionais do produto, as marcas capturam valores, emo¢des e significados,
gerando uma identificag@o profunda que ressoa com o publico-alvo.

Esse poder de conex@o possibilita ndo apenas a conquista de novos
consumidores, mas também a sua fidelizagdo, mesmo em mercados altamente
competitivos, onde a demanda por inovagdo e qualidade é constante (CAMPOS;
OLIVEIRA JUNIOR, 2018). Em um cenério onde o consumidor ¢ bombardeado
com inumeras op¢des, a marca se torna um diferencial estratégico, capaz de criar
vinculos duradouros e lealdade.

Por meio de um branding bem executado, as empresas conseguem
comunicar valores que reforcam sua identidade e posicionamento, contribuindo
para que o consumidor escolha e mantenha preferéncia pela marca,
independentemente da concorréncia. Dessa forma, a marca ndo apenas agrega valor
econdmico ao negocio, mas se transforma em um ativo essencial para a
sustentabilidade e o crescimento continuo da empresa em um ambiente capitalista
dindmico.

A marca ¢ definida como uma identifica¢do sob a forma de nome, simbolo,
termo, desenho ou uma combinagéo desses elementos, que distingue um produto de
outros semelhantes (MOREIRA; PASQUALE; DUBNER, 2003).

Kotler (2018) afirma que a marca representa uma promessa entre a empresa
e o consumidor, atuando como um meio de definir expectativas e reduzir os riscos
percebidos pelo consumidor. Em troca da fidelidade do cliente, a empresa
compromete-se a oferecer uma experiéncia positiva e um conjunto de beneficios
desejaveis de forma consistente por meio de seus produtos e servigos.

Kotler determina, ainda, que uma marca pode ser "previsivelmente
imprevisivel," desde que essa caracteristica esteja alinhada com as expectativas dos
consumidores, mas que o segredo do sucesso reside em atender ou até mesmo
superar as expectativas do cliente, satisfazendo suas necessidades e desejos.

A marca desempenha um papel estratégico ao permitir que os consumidores
identifiquem de forma imediata os produtos ou servicos que desejam adquirir,

criando uma conexdo direta com suas expectativas de qualidade e experiéncia. Para
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0 empresario, a marca vai além de um simples elemento de identificagdo; ela se
torna um ativo essencial na comunicacdo e na publicidade, funcionando como um
ponto de referéncia que agrega valor ao negécio, refor¢a a confianga do publico e
diferencia a oferta no mercado competitivo (SILVEIRA; DOS SANTOS, 2021).

Ao estabelecer uma conexdo de confianga com o consumidor, a marca se
torna um ativo estratégico que vai além da identificag¢do visual. Ela assume um
papel essencial na criacdo de vinculos emocionais e na forma¢do de uma base de
clientes fiéis, contribuindo para a consolida¢do da reputacdo da empresa e
fortalecendo sua posi¢do competitiva. Dessa forma, a marca torna-se um
compromisso tangivel de qualidade e valor, refletindo a promessa que a empresa
faz ao seu publico-alvo.

A marca é uma entidade semidtica que, especialmente no contexto dos
servigos, possui a capacidade de gerar uma ampla variedade de significados para
seus diferentes publicos de interesse (SEMPRINI, 2006). Sua identidade deve ser
cuidadosamente delineada, de modo a definir com clareza o que a marca pretende
ou ndo simbolizar, garantindo a coeréncia da mensagem e dos valores transmitidos
ao mercado (AAKER, 2007).

Na sociedade contemporanea, a marca assume um papel central, sendo uma
ferramenta essencial para distinguir produtos e servigos e guiar as preferéncias dos
consumidores (SCHMIDT, 2019). Além de atuar como um identificador, ela
comunica um conjunto de valores, ideais e promessas que ressoam emocionalmente
com os consumidores, influenciando suas escolhas e estabelecendo uma relagéo de
confianga. A clareza e a consisténcia da identidade de uma marca sdo fundamentais
para consolida-la como um ativo estratégico, capaz de orientar a percep¢do do
publico e fortalecer sua posi¢do competitiva em um mercado saturado. Dessa forma,
a marca ndo apenas diferencia, mas também cria vinculos, alinhando expectativas
e construindo fidelidade entre os consumidores e a empresa.

Aaker (2015) ensina que uma marca vai muito além de um nome ou
logotipo; ela representa a promessa da empresa quanto aos beneficios que oferece,
que podem incluir aspectos funcionais (como qualidade e desempenho), emocionais
(senso de pertencimento), de autoexpressio (reflexo da identidade do consumidor)
e sociais (constru¢do de comunidades). Nesse sentido, a marca ¢ um elemento
central na experiéncia do consumidor, estabelecendo um relacionamento dindmico

e em constante evolugdo entre a empresa e seus clientes.
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Esse relacionamento ¢ moldado pelas percepg¢des que os consumidores
formam em diversas interagdes com a marca, desde o atendimento até a experiéncia
com o produto ou servigo. Marcas bem-sucedidas cultivam esse vinculo ao se
adaptarem continuamente as mudangas nas expectativas dos consumidores,
promovendo lealdade por meio de experiéncias positivas e memoraveis. Esse
processo exige um investimento constante em comunicagdo eficaz, inovagdo e
profundo conhecimento do publico-alvo.

Ao longo do tempo, a marca se estabelece como uma entidade viva, capaz
de evoluir em sintonia com seus consumidores e de refletir seus valores e
aspiragdes. Em um ambiente em constante transformacgfo, essa adaptabilidade ¢
essencial para que a marca se mantenha relevante e para que continue a fortalecer
os lagos de fidelidade e identificagdo com seu publico, consolidando-se como um
ativo estratégico que vai além da simples identifica¢do comercial.

Em regra, as fungdes essenciais de uma marca sdo identificar e diferenciar
produtos e servigos, permitindo que o consumidor os reconhega e os distinga dos

concorrentes.

ASSTINALAR SEREM

-—

a origem e a procedéncia

instrumentos de
_ publicidade por criarem
dos produtos ou dos 1 na mente do
servigos que identifica consumidor uma
intrinseca relagéo com o
produto ou servigo
identificado e acabam
por se tornarem

INDICAR

que os produtos ou os importantes
servicos identificados catalisadores de vendas

pelo sinal possuem o

mesmo padrao de
qualidade

Figura 5 — Fungdes das marcas
Fonte: Adaptado de CNI (2013)

No entanto, algumas defini¢des sugerem uma abordagem mais ampla e

subjetiva, posicionando a marca como um elemento central em um sistema
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complexo de geracdo de valores, tanto tangiveis quanto intangiveis, para empresas
e consumidores (CARMEIRA, 2016).

Essa visdo ampliada considera que a marca nio apenas cumpre fungdes
praticas, mas também atua como um veiculo de significados que transcendem sua
fun¢do comercial. Ela se torna um simbolo que comunica valores, propdsitos e
ideais, influenciando percep¢des e moldando experiéncias. Para as empresas, a
marca representa um ativo estratégico que agrega valor ao produto, fortalece a
reputacdo e impulsiona a competitividade. Para os consumidores, ela pode oferecer
beneficios emocionais e de autoexpressio, criando um vinculo que muitas vezes ¢
refletido em sua identidade pessoal e social.

Assim, a marca ¢ vista como um ponto de convergéncia entre as expectativas
dos consumidores e os objetivos empresariais, formando um relacionamento
duradouro e de mutua influéncia. Ao ser percebida como parte desse sistema
complexo, a marca vai além da identificacgdo e diferencia¢do, consolidando-se como
um ativo que contribui para o valor patrimonial da empresa e para a criacio de
experiéncias significativas para o consumidor.

O Manual de Marcas (INPI, 2024a) assevera que sdo trés os principios legais
que regem o direito de marcas, a saber: territorialidade, especialidade e sistema

atributivo.

——r S S—_—

TERRITORIALIDADE ESPECIALIDADE SISTEMA ATRIBUTIVO

Figura 6 — Principios legais das marcas
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

2.4.1. Principio da Territorialidade

O Principio da Territorialidade se encontra estampado no Art. 129'° da LPI

(BRASIL, 1996). Com efeito, a protecdo conferida pela legislacdo patria nio

10 A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposi¢des
desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o territorio nacional, observado
quanto as marcas coletivas e de certificagdo o disposto nos arts. 147 e 148.
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ultrapassa os limites territoriais do Brasil e apenas nesse espaco fisico é reconhecido
o direito de exclusividade de uso da marca registrada.

Como exce¢do ao Principio da Territorialidade, apresenta-se a protegdo
conferida & marca notoriamente conhecida, nos termos do Art. 6 Bis'! da CUP,
através do qual o Brasil se compromete a recusar ou invalidar registro de sinal que
constitua usurpa¢do de marca regularmente protegida, via deposito ou registro, em
outro pais membro da Convengao, quando esta for notoriamente conhecida no pais,
independentemente de estar previamente registrada no Brasil, cf. Art. 126'% da LPI
(BRASIL, 1996).

Essa excecio reconhece a importancia das marcas amplamente conhecidas
e visa impedir que terceiros se aproveitem indevidamente de sua reputagdo,
oferecendo uma protegdo especial em reconhecimento ao valor e a notoriedade da
marca no mercado. Dessa forma, o Brasil reafirma seu compromisso com os
padrdes internacionais de protecdo a propriedade industrial, contribuindo para a

seguranga juridica e a lealdade no comércio global.

2.4.2. Principio da Especialidade

O Principio da Especialidade estabelece que a protegdo de uma marca ¢
limitada as especificagdes para os quais foi registrada, garantindo que a marca
cumpra sua fun¢do de identificar e diferenciar itens em um segmento
mercadoldgico especifico. Assim, a exclusividade de uso € restrita ao mercado
relevante da marca, evitando confusdes com produtos ou servicos de origem

diversa.

1 Os paises da Unifio 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 reproducdo, imitagdo ou tradugfo, 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 sucedera quando a parte essencial da marca
notoriamente conhecida ou imitagdo suscetivel de estabelecer confusdo com esta.

12 Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6° bis (1),
da Convengéo da Unido de Paris para Protecdo da Propriedade Industrial, goza de protegéo especial,
independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1° A protecdo de que trata este artigo aplica-se também as marcas de servigo.

§ 2° O INPI podera indeferir de oficio pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo
ou em parte, marca notoriamente conhecida.
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No entanto, uma excecdo significativa ao Principio da Especialidade ¢
conferida as marcas de alto renome, conforme previsto no Art. 125'3 da LPI
(BRASIL, 1996) e no Art. 63'* da Portaria INPI n.° 8/2022 (INPI, 2022a), que so
aquelas que alcancaram reconhecimento e prestigio tdo elevados que transcendem
sua categoria original, gozando de prote¢do especial em todas as classes de produtos
e servigos. Essa protecdo ampla impede que terceiros utilizem marcas idénticas ou
similares em qualquer setor, independentemente de haver concorréncia direta com
o titular da marca de alto renome.

Essa excecdo reconhece o valor excepcional das marcas de alto renome,
assegurando que sua reputagdo e distingdo no mercado nfo sejam comprometidas
por associa¢des indevidas com produtos ou servigos de outras categorias. Esse
tratamento especial refor¢a a prote¢do da marca como um ativo valioso, cuja
notoriedade transcende seu segmento especifico, preservando tanto a integridade da

marca quanto a confianga dos consumidores.

2.4.3. Principio do Sistema atributivo

O Principio do Sistema Atributivo, também conhecido como first to file,
estabelece que o direito sobre uma marca surge a partir do seu registro formal
(BARBOSA, 2003): "os direitos decorrentes da propriedade do sinal marcério sdo
outorgados aquele que primeiro requer o seu registro" (DE SIERVI, 2021, p.62), de
modo que o registro constitui um requisito essencial para a aquisi¢ao do direito;
sem ele, em regra, ndo ha reconhecimento juridico da propriedade sobre a marca.
Esse principio ¢ adotado pelo Brasil no registro de marcas, conforme disposto no

Art. 129 da LPI (BRASIL, 1996), determinando que a propriedade da marca e o

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

14 Art. 63. Para efeitos do disposto neste Capitulo, considera-se de alto renome a marca registrada
cujo desempenho em distinguir os produtos ou servigos por ela designados e cuja eficacia simbolica
levam-na a extrapolar seu escopo primitivo, exorbitando, assim, o chamado principio da
especialidade, em fung¢fo de sua distintividade, de seu reconhecimento por ampla parcela do publico,
da qualidade, reputago e prestigio a ela associados e de sua flagrante capacidade de atrair os
consumidores em razdo de sua simples presenga.

§1° O disposto no art. 125 da Lei n® 9.279, de 1996, destina-se a possibilitar a prote¢do da marca
considerada de alto renome contra a tentativa de terceiros de registrar sinal que a imite ou reproduza,
ainda que ausente a afinidade entre os produtos ou servicos aos quais as marcas se destinam, a fim
de coibir as hipoteses de diluigdo de sua capacidade distintiva ou de seu aproveitamento parasitario.
§2° O reconhecimento do alto renome de uma determinada marca constitui etapa autbnoma e prévia
a aplicac@o da protecéo especial acima mencionada, ndo estando vinculado a qualquer requerimento
em sede de defesa.



43

direito de uso exclusivo sobre ela sdo adquiridos somente por meio do registro
validamente concedido pelo INPI. O principio sob comento visa garantir seguranca
e transparéncia ao processo de aquisicdo de direitos marcarios, incentivando a
formalizag@o do registro.

O sistema atributivo oferece uma via direta e acessivel para a obten¢do da
propriedade marcaria, proporcionando significativa seguranga juridica para aqueles
que desejam proteger seus direitos. Esse sistema permite o acesso a um banco de
dados centralizado, onde constam os pedidos de registro publicados e as marcas
registradas, fornecendo informagdes essenciais para uma analise técnica precisa e
assertiva. Esse nivel de transparéncia e organizagdo facilita o planejamento
estratégico e a prote¢do legal dos direitos marcarios, minimizando o risco de
conflitos entre marcas semelhantes.

Contudo, ha uma exce¢do ao principio do first to file, conhecida como
"direito de usuario anterior", prevista no §1°'3 do Art. 129 da LPI (BRASIL, 1996).
Essa situacdo ocorre quando uma pessoa de boa-f¢ ja utiliza a marca no Brasil ha
pelo menos seis meses antes do depdsito do pedido feito por terceiro. Nesse caso, o
usuario anterior pode reivindicar prioridade no uso da marca, mesmo sem o registro,
desde que comprove o uso continuo e efetivo. Essa disposi¢do busca equilibrar o
sistema ao resguardar os direitos daqueles que j& estabeleceram uma presenca no
mercado com a marca, prevenindo a perda de um ativo construido com legitimidade
e reconhecimento publico.

Conforme Parecer n°. 00043/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU (INPI,
2021a), publicado na RPI 2652 de 03 de novembro de 2021, o direito de usudrio
anterior (ou direito de precedéncia) pode ser postulado nos prazos legais da
Oposigdo, 60 dias apos a publicagdo do pedido, e do Processo Administrativo de
Nulidade (PAN), até 180 dias contados da expedicdo do certificado de registro.
Nessa situago, se ambas as partes comprovarem o uso anterior do sinal marcario
requerido, héd pelo menos 6 (seis) meses antes da data do deposito e ou prioridade
reivindicada, o direito sobre o registro da marca pertencera aquele que primeiro
depositar o pedido junto ao INPI, independente de quem faz uso ha mais tempo

(INPL, 2024a; OLIVEIRA, 2022).

15§ 1° Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depésito, usava no Pais, ha pelo menos
6 (seis) meses, marca idéntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou servigo
idéntico, semelhante ou afim, tera direito de precedéncia ao registro.
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Essa estrutura busca equilibrar o incentivo ao registro formal da marca com
a prote¢do de usudrios legitimos que, embora ndo tenham realizado o registro, ja
estejam estabelecidos no mercado. O Principio do Sistema Atributivo, portanto, ndo
sO organiza o processo de obten¢do de direitos marcarios, mas também assegura
protecdo a praticas comerciais pré-existentes, promovendo justica e seguranca
juridica no sistema de marcas.

Em alguns paises, adota-se o sistema declaratério (ou first to use), no qual
o direito de propriedade sobre uma marca € reconhecido a partir de seu uso efetivo,
independentemente de registro formal: quem primeiro utiliza a marca no mercado
tem seu direito de propriedade reconhecido pelo Estado e o registro atua como um
ato declaratorio, validando um direito ja existente em razdo do uso: "o registro é um
ato declaratorio do direito de propriedade da marca que é adquirido com o seu uso"
(DE SIERVI, 2021, p.61).

Nesse contexto, a propriedade da marca nasce do uso comercial e &,
posteriormente, homologada pelo registro. Esse sistema é comum no direito
americano, onde a prioridade de uso efetivo no mercado € o critério primordial para
garantir a exclusividade sobre a marca (NEVES, 2023). Assim, o sistema
declarativo enfatiza a legitimidade do uso da marca e sua fun¢éo de diferenciagdo
no mercado, garantindo protecdo juridica aqueles que ja possuem uma relagéo
estabelecida com o publico consumidor, ainda que ndo tenham formalizado o
registro junto aos 6rgdos competentes.

Um dos principais pontos negativos do regime declaratorio ¢ a
informalidade e a falta de seguranca juridica que ele proporciona. Esse sistema
dificulta a posi¢do de um empreendedor que deseja fazer uso de uma marca com
seguranga juridica, uma vez que ndo existe um banco de dados centralizado para
verificar a disponibilidade da marca. Além disso, o regime declaratério torna
complexa a comprovagdo de anterioridade de uso, exigindo que o titular apresente
documentos datados que provem o inicio efetivo do uso da marca. Essa necessidade
de prova documental pode ser um desafio em casos de perda ou extravio de
registros, o que fragiliza a seguranga juridica e aumenta os riscos de litigios.

A auséncia de um registro centralizado impede uma verificagdo prévia
eficaz, resultando em incertezas sobre os direitos de uso e exclusividade da marca
(SCHMIDT, 2019). Dessa forma, o regime declaratdrio pode gerar inseguranga para

os negocios e complicar o planejamento estratégico de empreendedores, uma vez
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que o direito a marca fica vulneravel a disputas e a dificuldades de comprovagao,

especialmente em mercados altamente competitivos e dindmicos.

2.4.3.1. Caracterizagao da boa-fé do usuario

Somente sdo considerados usuérios de boa-fé, conforme o disposto na
legislacdo, aqueles que, como usuarios anteriores do sinal em disputa, jamais
buscaram registrar tal sinal junto ao INPI. Nesse contexto, caso o impugnante tenha
tido um pedido de registro previamente arquivado ou seu registro ja tenha sido
extinto, suas alegacdes fundamentadas no §1° do Art. 129 da LPI (BRASIL, 1996)
serdo desconsideradas. Isso ocorre mesmo que a peti¢do esteja respaldada por
documentos que comprovem o uso anterior do sinal, uma vez que a perda do
registro ou a auséncia de tentativa valida de prote¢éo junto ao 6rgdo inviabilizam o

reconhecimento de sua boa-fé no processo em questdo (INPI, 2024a).

2.5. Natureza das marcas

O Manual de Marcas (INPI, 2024a) e o Art. 123'¢ da LPI (BRASIL, 1996)
informam que, quanto a sua natureza, as marcas sdo classificadas como de produto

ou servigo, coletiva e de certificacdo.

2.5.1. Marca de produto ou servigo

O Manual de Marcas (INPI, 2024a) ¢ o inc. I do Art. 123 da LPI (BRASIL,
1996) determinam quem Marca de produto ou servigo € aquela usada para distinguir

produto ou servigo de outros idénticos, semelhantes ou afins, de origem diversa.

2.5.2. Marca de certificagao

Marca de certificagdo (ou de garantia) é aquela usada para atestar a
conformidade de um produto ou servico com determinadas normas ou

especificagdes técnicas, notadamente quanto a qualidade, natureza, material

16 Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou servico: aquela usada para distinguir produto ou servigo de outro idéntico,
semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificag@o: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou servico com
determinadas normas ou especificagdes técnicas, notadamente quanto a qualidade, natureza,
material utilizado e metodologia empregada; e

IIT - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou servigos provindos de membros de
uma determinada entidade.
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utilizado e metodologia empregada, de acordo com o Manual de Marcas (INPI,
2024a) e o inc. II do Art. 123 da LPI (BRASIL, 1996); e tem a finalidade distinta
da marca de produto ou servigo: sinalizar ao publico que determinada marca de
produto ou servico de terceiros atende a normas ou especificagdes técnicas,
funcionando assim como um atestado independente de conformidade em relacéo
aos requisitos técnicos (INPI, 2024a).

Destarte, a marca de certificacdo se trata de uma certificagdo de terceira
parte, em que o titular da marca permite que outros, uma vez atendidos os critérios
técnicos exigidos, incorporem a marca de certificagdo ao seu produto ou servigo
como um selo de conformidade.

A marca de certificagdo ¢ um sinal distintivo que desempenha a fun¢do de
atestar caracteristicas especificas de produtos ou servig¢os, como qualidade, origem
geografica, conformidade com normas de seguranca ou padrdes de fabricagdo.
Funcionando como um selo de confianca, ela garante aos consumidores que o
produto ou servico atende aos requisitos previamente estabelecidos, reforgando sua
credibilidade no mercado (ANGULO, 2004).

Ao formular uma marca de certificagdo, o solicitante define, previamente e
de forma voluntaria, os atributos ou caracteristicas a serem certificados em um
produto ou servigo, alinhando-se as preferéncias ou demandas do mercado e dos
consumidores. Essas condi¢cdes ou regras estabelecidas tornam-se parametros
objetivos para comprovacgdo futura, conferindo ao item um valor agregado
certificado (ANGULO, 2006).

Barbosa, Dupim e Peralta (2016) ressaltam que o titular de uma marca de
certificagc@o pode autorizar seu uso por terceiros qualificados, mas ndo pode utiliza-
la, j4 que deve ser isento de interesses na produgdo ou comercializagdo do
certificado. Para cumprir sua func¢do, a marca deve incluir critérios técnicos e
medidas de controle detalhados em sua documentag@o.

As marcas certificadoras funcionam como roétulos avaliativos e diretivos,
simplificando o processo de decisdo do consumidor ao realizar uma pré-analise das
informagdes relevantes, reduzindo a necessidade de leitura ou interpretacdo
detalhada das embalagens e, ainda, podem ser utilizadas pelos consumidores como
ferramentas para rejeitar produtos ou servigos que desrespeitem padrdes aceitaveis

de responsabilidade ambiental e social (LAL, 2021).
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A OMPI destaca que as marcas de certificag@o se destinam a atestar padroes
especificos, relacionados a aspectos como tipo, qualidade ou outras caracteristicas
previamente definidas:

(...) a mensagem veiculada por uma marca de certificagdo ¢ que
os produtos foram examinados, testados, inspecionados ou de
alguma maneira verificados por uma pessoa que ndo é aquela que
o produziu, gragas a métodos definidos pelo certificador/detentor
da marca. Um importante requisito para marcas de certificagao ¢
que a entidade que requer o registro deve ser considerada
“competente para certificar” os produtos em questio (WIPO,
2019, p.16).

Marcas de certificagdo se enquadram no grupo dos sinais distintivos de uso
coletivo, pois podem ser empregadas por diversos usuarios simultaneamente, desde
que estes estejam em conformidade com as normas e padrdes estabelecidos pelo
titular da marca. Diferente das marcas de produto ou servigo, onde a exclusividade
de uso é geralmente restrita ao titular, as marcas de certifica¢do possuem um carater
mais inclusivo, permitindo que diferentes produtores ou prestadores de servicos
utilizem o selo, desde que atendam aos critérios de certificagdo. Isso assegura um
nivel de qualidade e confianga no mercado, beneficiando tanto consumidores
quanto produtores que desejam distinguir seus produtos ou servicos dentro de
categorias especificas.

Ademais, “cabe ressaltar que uma marca desta natureza ndo substitui nem
dispensa os selos de inspecdo sanitaria ou o cumprimento de qualquer regulamento
ou norma especifica para produto ou servigo estabelecidos pela legislagdo vigente”
(INPIL, 2024a, p.18).

Além disso, a obten¢do de uma marca de certificagdo ndo transfere ao titular
da marca a responsabilidade pela qualidade do produto ou servigo, que permanece
integralmente com o fornecedor, conforme previsto na Lei n°. 8.078/90 (Codigo de
Protegdo e Defesa do Consumidor (BRASIL, 1990). Nesse contexto, a marca de
certificagdo funciona como uma garantia adicional de conformidade técnica,
reafirmando que o produto ou servico atende a padrdes especificos, sem, contudo,

eximir o fornecedor de cumprir integralmente as normas de qualidade e seguranga

aplicaveis.

2.5.3. Marca Coletiva



48

A marca coletiva apresenta uma finalidade distinta em relagao a marca de
produto ou servico. Enquanto a marca de produto ou servigo busca individualizar e
diferenciar os itens de um titular especifico no mercado, a marca coletiva tem como
principal objetivo sinalizar ao consumidor que o produto ou servico € oriundo de
membros de uma entidade especifica, como uma associag@o ou cooperativa (INPI,
2024a). Dessa forma, a marca coletiva reforca a identidade e a coesdo do grupo,
transmitindo valores como qualidade, origem ou padrdes associados a entidade
representada.

O Manual de Marcas (INPI, 2024a) ¢ o inc. III do Art. 123 da LPI (BRASIL,
1996) explicam que marca coletiva ¢ aquela destinada a identificar e distinguir
produtos ou servigos provenientes de membros de uma pessoa juridica
representativa de coletividade (associag¢do, cooperativa, sindicato, consorcio,
federagdo, confederagdo, entre outros), de produtos ou servigos iguais, semelhantes
ou afins, de procedéncia diversa.

Nesse sentido, a marca coletiva pode ser utilizada por todos os membros da
entidade titular do registro, sem a necessidade de licengas individuais, desde que
seu uso esteja de acordo com as diretrizes estabelecidas no regulamento de
utilizagdo, o qual é elaborado pela entidade titular e define as condi¢des especificas
para o uso da marca, podendo incluir restri¢des e proibi¢des, de forma a assegurar
que todos os membros a utilizem de maneira uniforme e em conformidade com os
padrdes e valores que ela simboliza.

Esse sistema de regulamentag@o interna possibilita que a marca coletiva se
consolide como um simbolo de qualidade e autenticidade, garantindo que os
produtos ou servigos associados cumpram critérios previamente definidos. Isso ndo
apenas refor¢a a confianca do consumidor, mas também promove a uniformidade e
a coesdo entre os membros da entidade, fortalecendo sua identidade e reputagdo no

mercado.

2.6. Formas de apresentagao das marcas

No Brasil, as marcas podem ser registradas em diversas formas de
apresentacdo, como nominativas, figurativas, mistas, tridimensionais ou de posig¢éo,
oferecendo flexibilidade para que empresas e individuos escolham a modalidade
mais adequada para expressar e proteger sua identidade visual no mercado. A LPI

(BRASIL, 1996) e o Manual de Marcas (INPI, 2024a) descrevem essas formas,
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cada uma delas com caracteristicas especificas que atendem a diferentes

necessidades de comunicagdo e posicionamento de marca.

2.6.1. Marca Nominativa

A marca nominativa € caracterizada por ser composta exclusivamente por
palavras, expressoes, siglas ou combinagdes de letras e nimeros, sem elementos
graficos ou estilizacdes especificas. Essa apresentagdo protege o termo em sua
esséncia, permitindo que o titular utilize a palavra em diferentes fontes, formatos
ou estilos graficos, sem comprometer sua protecdo legal e sem a necessidade de
novo deposito de pedido de registro no caso de alteragdo do elemento figurativo da
marca (layout). Sua principal vantagem ¢ a flexibilidade, pois garante ao titular o

direito exclusivo sobre o uso da palavra em qualquer apresentagdo visual.

2.6.2. Marca Figurativa

A marca figurativa ¢ definida por elementos exclusivamente graficos, como
logotipos, simbolos, emblemas ou outros desenhos distintivos, sem qualquer
combinagdo com palavras ou letras. Esse tipo de marca protege a imagem em sua
forma original, sendo ideal para empresas que desejam construir uma identidade
visual facilmente reconhecivel por meio de simbolos. Amplamente utilizada, a
marca figurativa é uma ferramenta eficaz para comunicar conceitos visuais que

reforcam a identidade, os valores e a personalidade da marca no mercado.

2.6.3. Marca Mista

“Convencionou-se chamar de marcas mistas aqueles signos formados pela
combinagdo de nomes e figuras ou, apenas por nome de grafia fantasiosa ou
estilizada” (BASTOS, 2023, p.33).

Esse tipo de apresentagdo ¢ amplamente utilizado por empresas que buscam
proteger ndo apenas o nome, mas também o estilo grafico que o acompanha, como
fontes, cores e designs caracteristicos. Oferece uma prote¢do mais abrangente,
resguardando tanto o termo quanto a identidade visual associada, desde que esses
elementos sejam utilizados em conjunto, fortalecendo a representagdo unica da
marca no mercado. No entanto, apresenta a grande desvantagem de ser necessario

um novo depdsito de pedido de registro de marca sempre quando houver qualquer
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alteragdo do signo registrado, seja na expressdo nominativa ou no elemento
figurativo.

Embora a legislagdo patria ndo adote expressamente a teoria do secondary
meaning, o fendmeno encontra respaldo juridico em tratados internacionais dos
quais o Brasil ¢ signatério: o artigo 6, Quinquies, C(1), da Convengéo da Unido de

Paris (CUP) e o artigo 15.1 do Acordo TRIPS (BASTOS, 2023).

2.6.4. Marca Tridimensional

A marca tridimensional refere-se a forma ou embalagem de um produto,
desde que essa configuracdo tenha carater distintivo e ndo seja meramente funcional
ou necessaria ao uso do item. Esse tipo de registro protege o design estrutural do
produto, permitindo que a empresa seja identificada pela propria forma fisica do
objeto. Exemplos comuns incluem garrafas ou embalagens com designs exclusivos
e amplamente reconhecidos pelo publico, como uma garrafa de perfume com um
formato iconico. O registro de uma marca tridimensional € mais restritivo, exigindo
comprovagdo de que a forma possui distintividade suficiente para diferenciar o

produto no mercado e ndo se limita a atender fungdes praticas.

2.6.5. Marca de Posigao

A marca de posi¢do € a mais recente forma de apresentacdo regulamentada
no Brasil: em 2021, pelo INPI, através da Portaria/INPI/PR n.° 37, de 13 de
setembro de 2021 (INPI, 2021b) e da Nota Técnica INPI/CPAPD n.° 02/2021, de
21 de setembro de 2021 (INPI, 2021c); e é relevante em contextos nos quais a
estética e a singularidade visual sdo valorizadas, permitindo que a empresa proteja
a disposicdo estratégica de um signo distintivo.

Essa inovagdo trazida pela competente autarquia federal proporciona o
sentimento de atraso legislativo, haja vista que ha muitos anos existe a previsao
legal do registro de marcas de posi¢do na Europa, por exemplo (VIEIRA, 2023).

Para obter a tutela juridica conferida a marca de posi¢do, o conjunto
distintivo empregado para identificar produtos ou servicos, diferenciando-os de
outros idénticos, semelhantes ou afins, deve ser constituido por meio da aplicagéo
de um sinal em uma posic¢do especifica e singular em determinado suporte, sem que
haja associagdo de efeito técnico ou funcional (SIMOES DOS SANTOS, 2024),

assim, o posicionamento do sinal deve servir apenas como elemento identificador,
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refor¢ando a identidade da marca sem interferir na funcionalidade do item. Além
disso, “também estara sujeita a analise quanto a todas as demais proibi¢des legais”
(INPI, 2024a, p.242).

A regulamentacdo da marca de posi¢do ndo abrangeu a possibilidade de
registro de sinais dotados de distintividade adquirida (secondary meaning), ou seja,
aqueles signos que, embora inicialmente ndo sejam reconhecidos pelo publico
consumidor como marcas, ao longo do tempo, por meio de seu uso continuo e
consistente, superam o carater genérico ou vulgar e passam a ser percebidos como
identificadores de origem de um produto ou servigo. A auséncia dessa previsio
limita o alcance da prote¢do marcaria, especialmente para sinais que desenvolvem
carater distintivo a posteriori, mas o INPI (2023b) traz como uma das suas carteiras
de projetos, no plano estratégico 2023-2026, a elaboragdo de procedimentos de
exame técnico para reconhecimento da distintividade adquirida (secondary

meaning) de marcas e para exame técnico registro de marcas nao tradicionais.



3.REGISTRO MARCARIO NO BRASIL
3.1. Requisitos do registro de marca

De acordo com o Manual de Marcas (INPI, 2024a), os Arts. 156! ¢ 159!8
da LPI (BRASIL, 1996) e o Art. 25 da Portaria/INPI/PR N° 08, de 17 de janeiro de
2022 (INPI, 2022), o exame de pedidos de registro de marca ¢ dividido em duas
etapas, quais sejam, o formal ou preliminar e o de mérito ou substantivo.

No exame formal ou preliminar, cf. Portaria INPI n.® 8/2022 (INPI, 2022a),
sdo analisados os aspectos formais do pedido de registro de marca, a fim de atender
ao disposto nos Arts. 155", 157?° ¢ 216%' da LPI (BRASIL, 1996), ou seja, so
verificadas as condi¢des formais necessdrias a continuidade do processo (INPI,
2024a), dentre as quais se estd devidamente instruido a luz do Art. 155 da LPI
(BRASIL, 1996).

No exame de mérito ou substantivo, verifica-se se o sinal pleiteado respeita

as condi¢des previstas em lei, atendendo aos critérios de registrabilidade

17 Art. 156. Apresentado o pedido, sera ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente
instruido, sera protocolizado, considerada a data de depdsito a da sua apresentagéo.

18 Art. 159. Decorrido o prazo de oposi¢éo ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestagéo, sera
feito o exame, durante o qual poderfo ser formuladas exigéncias, que deverdo ser respondidas no
prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1° Ndo respondida a exigéncia, o pedido sera definitivamente arquivado.

§ 2° Respondida a exigéncia, ainda que nfo cumprida, ou contestada a sua formulagdo, dar-se-a
prosseguimento ao exame.

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

I - requerimento;

11 - etiquetas, quando for o caso; e

[T - comprovante do pagamento da retribuigéo relativa ao depdsito.

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

Paragrafo tinico. Cumpridas as exigéncias, o depdsito serd considerado como efetuado na data da
apresentacéo do pedido.

2L Art. 216. Os atos previstos nesta Lei serfio praticados pelas partes ou por seus procuradores,
devidamente qualificados.

§ 1° O instrumento de procuragdo, no original, traslado ou fotocopia autenticada, devera ser em
lingua portuguesa, dispensados a legalizag@o consular e o reconhecimento de firma.

§ 2° A procuracdo devera ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da pratica do primeiro
ato da parte no processo, independente de notificacdo ou exigéncia, sob pena de arquivamento, sendo
definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de desenho industrial e de
registro de marca.
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estabelecidos nos Arts. 2522 e 262* da Portaria INPI n.° 8/2022 (INPI, 2022a), que
compreendem os quesitos da liceidade, distintividade, veracidade e disponibilidade,
sendo este ultimo em relacdo aos aspectos graficos, fonéticos e ideoldgicos,
inclusive por meio de buscas de anterioridade e do exame de eventuais oposicdes,
manifestagdo do Requerente e demais documentos apresentados, além da pesquisa

de afinidade mercadoldgica a fim de evitar confusdo ao consumidor.

3.1.1. Analise do requisito de liceidade do sinal marcario

Na analise da liceidade de um sinal como marca, a LPI (BRASIL, 1996)
considera sua interdi¢ao legal por motivo de ordem publica ou por razdo da moral
e dos bons costumes, prevista nos seus incisos I, III, X, XIV do seu Art. 124%*,

A condi¢do de o sinal estar em conformidade com os principios da
moralidade, dos bons costumes, da ordem publica e das leis vigentes ¢ considerada
como requisito da liceidade, fundamental para que o sinal seja registravel e atenda
as exigéncias dos Artigos 124 e 1812° da LPI (BRASIL, 1996), ensina Carvalho
(2020).

A observancia as exigéncias impostas pelo requisito da liceidade € essencial
para garantir que o registro de marcas no Brasil respeite os valores coletivos e os

direitos de terceiros, assegurando que as marcas atendam aos padrdes legais e

22 Art. 25. O exame substantivo consiste nos seguintes procedimentos, nio necessariamente
cumulativos:

I — andlise da liceidade, distintividade e veracidade do sinal marcario;

II — analise da disponibilidade do sinal marcario;

111 — andlise de eventuais oposi¢des e manifestagdo do requerente do pedido de registro; e

IV — apreciacdo de documentos obrigatorios em razdo da natureza e da forma de apresentagiio do
sinal.

23 Art. 26. Para a verificagdo e analise da disponibilidade do sinal marcario, o examinador realizara
busca de anterioridades, que sera feita exclusivamente nas classes reivindicadas no pedido em
analise, ressalvados os casos de correspondéncia entre classes pertencentes a sistemas
classificatdrios distintos.

24 Art. 124. Néo sdo registraveis como marca:

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

[...] IIT - expressdo, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrario & moral e aos bons costumes
ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciéncia, crenga, culto
religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneracdo;

[...] XI - reproduc@o ou imitagdo de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrdo de
qualquer género ou natureza;

[...] XIV - reprodugdo ou imitacdo de titulo, apdlice, moeda e cédula da Unido, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territérios, dos Municipios, ou de pais;

25 Art. 181. O nome geografico que ndo constitua indicagdo de procedéncia ou denominagéio de
origem podera servir de elemento caracteristico de marca para produto ou servi¢o, desde que ndo
induza falsa procedéncia.
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sociais antes de serem introduzidas no mercado. Dessa forma, a liceidade atua como
uma barreira de protecao ética e legal, promovendo a confian¢a do consumidor e a
integridade no sistema de marcas.

O exame da liceidade de um signo marcario verifica se a expressao, desenho
ou figura propostos para registro estdo em conformidade com as normas
estabelecidas para que possam ser registrados como marca. Esse exame considera
as caracteristicas especificas do mercado a que o produto ou servigo se destina,
incluindo o tipo de publico-alvo (geral ou especifico) e os canais de distribuigao,
comercializacdo e publicidade dos produtos ou servicos associados (INPI, 2024a).

A proibigdo do registro de sinais considerados ilicitos possui um carater
absoluto, significando que qualquer sinal que infrinja os principios de moralidade,
bons costumes, ordem publica, ou que seja proibido por lei, ndo pode ser registrado
como marca. No que diz respeito a sinais que possam ofender crengas, cultos
religiosos ou ideias e sentimentos dignos de respeito e veneragdo, o exame de
liceidade ¢ ainda mais criterioso. Nomes de santos e entidades religiosas
amplamente conhecidos, como Sao Jorge, Sdo Sebastido, Oxala ou Ogum, podem
ser registraveis como marcas, desde que ndo estejam associados a produtos ou
servicos que possam ser considerados ofensivos ou desrespeitosos para os devotos
dessas entidades (INPI, 2024a).

Essa andlise contextualizada tem o objetivo de garantir que o uso de tais
sinais nao infrinja valores religiosos e culturais importantes, preservando o respeito
e a sensibilidade em relacao as crengas populares. Assim, o INPI busca evitar que
marcas registradas utilizem simbolos religiosos ou culturais de forma inadequada
ou que possam causar ofensa ao publico, promovendo um ambiente de mercado que
respeite a diversidade e os valores da sociedade.

Segundo Moro (2003), a ilicitude no direito das marcas pode ocorrer com
base em trés aspectos principais:

1. Ilicitude do signo em func¢do da ordem juridica: quando o signo

marcério ¢ contrario as normas estabelecidas na legislagdo vigente.
Marcas que infringem disposigdes legais especificas, como o uso de
simbolos nacionais ou de expressdes protegidas por leis especificas, sao
consideradas ilicitas. Esse aspecto assegura que os registros de marca
estejam em conformidade com a ordem juridica e respeitem os direitos

e bens publicos.
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2. licitude do signo em fun¢do da moral e dos bons costumes: quando seu
contetido ¢ ofensivo a moral e aos bons costumes da sociedade. Marcas
que contenham expressdes ou simbolos que possam ser interpretados
como vulgares, discriminatorios ou que promovam comportamentos
antiéticos sdo proibidas. Esse aspecto reflete a necessidade de que as
marcas respeitem os valores éticos e culturais vigentes, evitando
ofensas ao publico.

3. licitude do signo em funcdo do carater enganoso: quando a marca
transmite informagdes falsas ou enganosas ao consumidor, que se
subdivide em: falsa Indica¢do de Proveniéncia (quando a marca sugere,
de maneira enganosa, que o produto ou servico provém de uma
determinada regido geografica ou origem que nao corresponde a
realidade) e falsa Indicagdo de Qualidade ou Recompensa (quando a
marca transmite informagdes falsas sobre a qualidade do produto ou
servico ou induz o consumidor a acreditar que o produto possui uma
premiacao ou qualificagdo que nao possui).

Essas trés formas de ilicitude tém como objetivo proteger o consumidor € o
mercado, assegurando que as marcas respeitem as normas juridicas, os valores
morais e os principios de veracidade. Ao proibir registros que violam esses critérios,
o sistema de marcas promove a confian¢a no mercado, garantindo que os sinais
utilizados cumpram um papel honesto e ético.

Diante do exposto, conclui-se que qualquer sinal, palavra ou expressao que
represente uma ofensa ao direito de personalidade, ao direito a imagem, ou que
desrespeite imagens ou simbolos religiosos, sentimentos ou ideais dignos de
respeito, serd considerado pelo INPI uma marca ndo registravel. Isso ocorre
independentemente do produto ou servico ao qual o sinal esteja associado, pois
esses elementos infringem o principio da liceidade e desrespeitam o inciso III do
Art. 124 da LPI (BRASIL, 1996). Esse inciso especifica que sinais que atentem
contra a honra ou a imagem de pessoas, sejam fisicas ou juridicas, ou que
desrespeitem valores culturais e religiosos, ndo podem ser registrados como marcas.
Esse critério visa proteger os direitos fundamentais e valores da sociedade,
garantindo que as marcas registradas no Brasil sejam compativeis com os principios

éticos, culturais e legais. O INPIL, ao avaliar a liceidade de uma marca, assegura que
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ela ndo cause confusdo, ofensa ou desrespeito, promovendo um ambiente de
mercado que respeite a integridade e a sensibilidade da sociedade como um todo.

A Coletanea de Decisdes da 2* Instancia Administrativa (INPI, 2021d)
esclarece que a representacao grafica de um monumento oficial ou publico pode ser
registrada como marca, desde que seja suficientemente estilizada. Isso significa
que, ao alterar ou estilizar o monumento de forma a criar um elemento distintivo e
exclusivo, o requerente pode obter o registro, pois evita a reproducao exata do
simbolo publico, respeitando o carater distintivo exigido para marcas.

Além disso, o INPI indica que o tombamento de um edificio ndo inviabiliza
o registro de sua denominagdo como marca por terceiros. Esse entendimento
permite que nomes de edificios histéricos ou culturalmente significativos possam
ser registrados como marcas, desde que o uso nao infrinja direitos de terceiros ou
cause confusdo ao publico. A condi¢do essencial ¢ que o registro e o uso da marca
respeitem a integridade e o valor cultural do monumento ou edificio tombado, bem
como as regras de propriedade intelectual e de protecao ao patrimdnio cultural.

Essas decisoes refletem uma interpretagao flexivel da legislagao de marcas,
permitindo a exploragdo de referéncias culturais no mercado, desde que preservada

a originalidade e o respeito aos elementos culturais e publicos.

3.1.2. Analise do requisito de distintividade do sinal marcario

Quanto a analise do requisito de distintividade do sinal marcario, embora a
lei ndo determine diferenciar, para efeito de registro, o grau de distintividade
apresentado pelos sinais, ela estabelece diretrizes que permitem avaliar se um sinal
cumpre 0s requisitos necessarios para ser considerado distintivo. Essas diretrizes
estdo delineadas nas disposi¢cdes que visam analisar se o sinal se enquadra nas
hipdteses de impedimento descritas nos incisos II, VI, VII, VIII, XVIII e XXI do
Art. 124?° da LPI (BRASIL, 1996).

26 Art. 124. Nio sfo registraveis como marca:

[...] 1T - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
[...] VI - sinal de carater genérico, necessario, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando
tiver relagdo com o produto ou servigo a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar
uma caracteristica do produto ou servico, quanto a natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e
época de produgdo ou de prestacdo do servico, salvo quando revestidos de suficiente forma
distintiva;

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

VIII - cores e suas denominagdes, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;
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Essa andlise ¢ essencial para assegurar que o sinal apresente capacidade
suficiente para individualizar produtos ou servigos no mercado, evitando confusdes
com sinais genéricos, descritivos etc., por exemplo. Além disso, a aplicagdo desses
critérios contribui para proteger o equilibrio entre o direito de exclusividade do
titular da marca ¢ o interesse coletivo de livre concorréncia, refor¢gando o sistema
de prote¢do a propriedade industrial como um mecanismo de promocgao da inovagao
e de combate a concorréncia desleal nas relacdes comerciais.

De acordo com o Manual de Marcas (INPI, 2024a), a distintividade é um
elemento essencial para que um sinal seja registrado como marca, uma vez que a
fung¢@o principal de uma marca ¢ atuar como um sinal distintivo para identificar e
diferenciar produtos e servigos no mercado. Durante o exame de registro, o INPI
considera a capacidade distintiva do conjunto, isto &, verifica se o sinal proposto
possui caracteristicas suficientes para individualizar um produto ou servico em
relagdo a outros.

Portanto, para que uma expressdo, palavra ou sinal seja registravel como
marca, ¢ imprescindivel que apresente carater distintivo, o qual assegura que o
consumidor consiga identificar, de forma clara e imediata, a origem de um produto
ou servi¢o, vinculando-o a um tnico titular. Esse atributo é essencial para evitar
confusdes no mercado, protegendo tanto os consumidores quanto os empresarios
de eventuais conflitos associados a similaridade entre sinais.

Essa andlise criteriosa desempenha um papel estratégico no sistema de
marcas, garantindo que o sinal cumpra sua func¢do primordial: ser um elemento de
identificacdo exclusivo que facilita a comunicacdo entre a empresa e o publico.
Além disso, a distintividade protege os direitos do titular ao assegurar a
exclusividade sobre um sinal unico e reconhecivel, fortalecendo a posi¢do da marca
no mercado e promovendo uma concorréncia leal. Por conseguinte, o registro de
uma marca ndo apenas resguarda os interesses de seus titulares, mas também
contribui para a organizagdo e confiabilidade das relagdes comerciais.

A andlise do requisito de distintividade realizada pelo INPI considera a

marca como um todo, avaliando suas dimensdes fonéticas, graficas e ideoldgicas,

[...] XVIII - termo técnico usado na industria, na ciéncia e na arte, que tenha relacdo com o produto
ou servico a distinguir;

[...] XXI - a forma necessaria, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda,
aquela que ndo possa ser dissociada de efeito técnico;
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além da fungdo desempenhada por cada elemento que a compde e o grau de
integracdo entre eles. Essa abordagem global é fundamental para determinar se o
sinal proposto possui capacidade suficiente para individualizar os produtos ou
servigos no mercado, diferenciando-os de outros ja existentes.

Ao adotar essa perspectiva, o objetivo é garantir que a marca seja percebida
pelo consumidor como um identificador exclusivo da origem de determinado
produto ou servigo. Isso evita confusdes no mercado e promove a protecdo de sinais
distintivos, a0 mesmo tempo em que impede a apropriacdo indevida de elementos
genéricos, descritivos ou indispensaveis para a comunica¢do comercial. Essa
analise também assegura o equilibrio entre a exclusividade do titular da marca e o
interesse publico na manutengdo de um ambiente de concorréncia leal e acessivel.

Portanto, a analise do INPI transcende a mera observagdo de partes isoladas
do sinal e se concentra em sua eficacia comunicativa no mercado, protegendo tanto
os direitos do titular quanto o sistema de identificagdo e diferenciacdo que
fundamenta o registro marcario.

O carater distintivo, conforme afirmado por Carvalho (2020), constitui a
principal condic¢do de validade e prote¢do legal de uma marca, tal como previsto no
Art. 122 da LPI (BRASIL, 1996). A distintividade é o elemento essencial que
permite ao consumidor identificar e diferenciar um produto ou servico em meio a
opcdes similares disponiveis no mercado. E essa capacidade de distingio que
confere & marca sua razdo de ser, consolidando sua fun¢do primordial como um
sinal unico e reconhecivel.

Sem a distintividade, a marca perde sua capacidade de cumprir sua fungéo
bésica: servir como um ponto de referéncia que conecta o consumidor a origem e a
qualidade do produto ou servico. A auséncia de caracteristicas distintivas
compromete a percep¢do da marca e a torna irrelevante no contexto competitivo,
anulando sua eficidcia como ferramenta de identificagdo e diferenciacdo. Em
esséncia, € a distintividade que sustenta a relevancia e o valor de uma marca, tanto
para os consumidores quanto para os titulares.

Segundo Moro (2003), a distintividade desempenha um papel central ao
permitir que produtos e servigos sejam reconhecidos por meio de suas marcas, as
quais incorporam e comunicam os diferenciais que os distinguem de outros da
mesma natureza. Essa caracteristica distintiva ndo apenas facilita a identificagéo

imediata pelo consumidor, mas também atua como um indicador de qualidade,
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origem ou valor agregado, promovendo a fidelidade do cliente e a competitividade
no mercado.

A marca, ao refletir os atributos tinicos de um produto ou servigo, estabelece
uma relagdo de confianca e expectativa com o publico. Nesse sentido, a
distintividade nfo se limita a um critério técnico para registro, mas ¢ um elemento
estratégico para a consolidacdo de identidade e diferenciacdio no ambiente
comercial, sendo essencial para o sucesso e reconhecimento de qualquer
empreendimento.

Em outras palavras, ndo ¢ registravel o sinal que, de alguma
forma, descreva o produto ou servico que visa distinguir, ou
ainda que tenha alguma relagdo com caracteristicas de tais
produtos ou servigos. Essa proibigao se justifica pela necessidade
que os concorrentes tém de utilizar esses termos para designar
e/ou qualificar seus produtos (MORO, 2017, p.347).

A distintividade, nesse contexto, pode ser entendida como a capacidade de
um sinal individualizar e diferenciar determinados produtos ou servigos de uma
empresa em relagdo aos de suas concorrentes. Esse atributo ndo apenas identifica a
origem do produto ou servigo, mas também previne a confusdo no mercado,
assegurando uma comunicagao clara e eficaz entre a marca e o consumidor.

A distintividade de um sinal, no entanto, ¢ diretamente influenciada pelo uso
que lhe ¢ dado. Tal uso deve ser consistentemente vinculado aos produtos ou
servicos que a marca pretende identificar, refor¢ando sua associacao no imaginario
do publico. Dessa forma, para qualificar o carater distintivo de um sinal, ¢
fundamental uma analise contextual que leve em consideracao:

1. A especificacdo de produtos ou servigos associados a marca: analisar se

o sinal se alinha ao escopo dos produtos ou servigos que identifica,
garantindo sua adequagdo e relevancia no mercado.

2. O publico-alvo consumidor: considerar as percep¢des e habitos do
publico que usualmente consome ou utiliza os produtos ou servigos,
uma vez que a distintividade ¢ avaliada sob o prisma da impressao geral
causada no consumidor médio desse segmento.

3. A relagdo com sinais concorrentes existentes: examinar o ambiente
competitivo para identificar possiveis similaridades ou conflitos com
marcas ja registradas, avaliando a probabilidade de confusao no

mercado.
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Dessa forma, a andlise do carater distintivo de um sinal ndo ¢ apenas técnica,
mas estratégica, abrangendo tanto a sua capacidade intrinseca de identificagdo
quanto sua adequacdo e eficacia no mercado real. Esse processo assegura que
apenas sinais aptos a desempenhar sua funcdo de marca sejam registrados,
promovendo a prote¢do dos consumidores e a concorréncia leal entre empresas.

Conclui-se que a distintividade, além de ser um requisito essencial para a
validade de uma marca, desempenha um papel estratégico na diferenciacao de
produtos e servi¢os no mercado. Esse atributo permite que o consumidor identifique
rapidamente a singularidade de cada marca, o que, por sua vez, proporciona uma
vantagem competitiva a empresa que possui um sinal distintivo bem construido e
protegido.

A distintividade facilita a identificagdo e¢ a escolha do consumidor,
fortalecendo o vinculo entre a marca e sua base de clientes, e evita que sinais
genéricos ou descritivos sejam monopolizados, preservando a concorréncia justa.
No entanto, quando a marca proposta é composta por expressoes de uso comum ou
carentes de distintividade, ela enfrenta grandes chances de indeferimento no
processo de registro perante o INPL.

Isso ocorre porque sinais genéricos ou descritivos ndo sdo capazes de
individualizar produtos ou servigos, o que pode gerar confusdo no mercado ou levar
a associagoOes indevidas com outras marcas existentes. Nesse contexto, a auséncia
de distintividade compromete a fun¢ao principal da marca como um indicador
exclusivo de origem, prejudicando tanto a experiéncia do consumidor quanto a
seguranca juridica no mercado.

Portanto, o desenvolvimento de um sinal distintivo ¢ essencial ndo apenas
para o sucesso comercial, mas também para garantir a prote¢do legal e a
legitimidade no sistema marcario. A distintividade €, assim, o alicerce que sustenta
o valor, a exclusividade e a eficicia de uma marca no ambiente competitivo.

E essencial, ainda, destacar dois fendmenos que impactam diretamente a
distintividade do sinal marcério, influenciando sua capacidade de individualizar
produtos ou servigos no mercado: o secondary meaning e a degeneragao.

O conceito de secondary meaning ocorre quando um sinal originalmente
sem distintividade, como palavras genéricas, descritivas ou de baixo potencial
distintivo, adquire, pelo uso constante, insistente e criativo, um novo significado

associado exclusivamente a determinado produto ou servigo. Conforme Moro
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(2022), esse fendmeno transforma um sinal originalmente sem capacidade
distintiva ou considerado com baixa distintividade em uma marca efetiva, pelo uso
constante, insistente e criativo, criando um significado novo, secundario.

Em exemplo pratico, pode-se mencionar que termos inicialmente
descritivos, como "Apple" (magd), ganham um novo significado exclusivo
relacionado a tecnologia e produtos eletronicos. Esse processo demonstra como
estratégias de marketing e consisténcia na comunica¢do podem superar limita¢des
iniciais de distintividade, desde que o uso seja capaz de moldar a percep¢do do
consumidor.

Por outro lado, a degeneragcdo ocorre quando uma marca, devido ao seu
sucesso e ampla difusao no mercado, se torna tdo conhecida que passa a designar o
proprio género do produto ou servigo, perdendo sua capacidade distintiva. De
acordo com De Siervi (2021), a marca deixa de ser percebida como um indicador
de origem e se transforma em um termo genérico. Marcas como "Xerox" e "Velcro"
enfrentaram ou enfrentam riscos de degeneragdo por se tornarem sindnimos de
"fotocopia" e "fecho de gancho", respectivamente. Quando uma marca degenera,
ela perde a protecdo legal, pois o sistema de registro marcario ndo concede
exclusividade sobre termos que o publico geral usa para designar produtos de forma
genérica.

Em reflexdo sobre esses fendomenos, afirma-se que eles sdo opostos em suas
naturezas, mas igualmente relevantes no contexto marcario. O secondary meaning
demonstra a capacidade de transformacdo e valorizacdo de sinais previamente
limitados, enquanto a degeneragdo alerta para a necessidade de monitoramento e
gestdo cuidadosa de marcas para evitar a perda de sua exclusividade. Ambos os
casos evidenciam que a distintividade ndo ¢ estética; ela pode ser construida,
reforgcada ou até mesmo perdida, dependendo do uso que a marca recebe no
mercado. Por isso, estratégias de branding e protecdo marcaria precisam ser
continuamente ajustadas para preservar o valor distintivo de uma marca e assegurar
sua eficacia como indicador exclusivo de origem.

A Coletanea de Decisdes da 2* Instancia Administrativa (INPI, 2021d)
oferece interpretacdes valiosas para questdes marcarias, destacando critérios que
norteiam a andlise de registrabilidade de marcas no Brasil. Entre os pontos
abordados, destacam-se os seguintes entendimentos:

1. Expressoes do Tipo "Casa da(s)/do(s) + Nome de Produto"



62

A coletinea afirma que essas expressdes podem ser consideradas
suficientemente distintivas para registro, desde que ndo haja comprovacao de que
sdo utilizadas no mercado para identificar estabelecimentos comerciais ou servigos
associados ao produto mencionado.

Esse entendimento reconhece que, em determinados contextos, expressdes
genéricas podem adquirir carater distintivo quando ndo possuem uso amplamente
difundido no segmento em questao, permitindo sua apropriagdo como marca.

2. Uso Legitimo de Marca por Licenciados

O uso legitimo de uma marca por licenciados independentes entre si ndo
configura diluicdo da marca, desde que esse uso seja devidamente autorizado e
alinhado com os interesses do titular.

Esse posicionamento preserva o valor e a exclusividade da marca, ao mesmo
tempo em que permite a sua exploracdo comercial em diferentes contextos, sem
comprometer sua forga distintiva no mercado.

3. Elementos Nominativos Registrados no Exterior

A coletanea ressalta que um elemento nominativo criado e registrado
regularmente como marca em seu pais de origem ndo se enquadra na vedacao do
Art. 124, VI, da LPI (BRASIL, 1996), que trata da irregistrabilidade de sinais
genéricos, necessarios ou comuns.

Isso reforga a compatibilidade do sistema brasileiro com o contexto
internacional, permitindo o registro de marcas estrangeiras no Brasil, desde que
atendam aos critérios locais de distintividade e disponibilidade.

4. Irregistrabilidade de Conjuntos Marcarios com Termos Genéricos

Um conjunto marcério cujo elemento principal é considerado irregistravel
(como termos genéricos ou descritivos) serd indeferido, mesmo que apresentado em
forma mista. A menos que a forma mista conferisse suficiente distintividade ao
conjunto, a marca sera considerada incapaz de individualizar produtos ou servicos.

Esse entendimento evita que elementos intrinsecamente genéricos sejam
apropriados, protegendo o mercado e garantindo que tais termos permanecam
disponiveis para uso comum.

Em uma analise geral, as decisdes destacadas demonstram a preocupagao
do INPI em equilibrar os direitos de exclusividade dos titulares com os principios
de concorréncia leal e liberdade de uso de termos necessarios ou de uso comum.

Esses critérios auxiliam na constru¢do de um sistema marcario que € a0 mesmo



63

tempo justo e alinhado com as praticas internacionais, promovendo seguranca

juridica e prote¢do para marcas verdadeiramente distintivas.

3.1.3. Anadlise do requisito de veracidade do sinal marcario

O principio da veracidade do sinal marcario esta consagrado no inciso X?’
do artigo 124 da LPI (BRASIL, 1996), que veda expressamente o registro de marcas
que possam induzir o consumidor a erro sobre aspectos essenciais dos produtos ou
servi¢os que visam identificar. Esse principio tem como objetivo principal proteger
o consumidor contra informagdes enganosas e assegurar a confianga no sistema de
registro marcario.
De acordo com o referido dispositivo legal, um sinal serd considerado
enganoso e, portanto, irregistravel, se induzir a erro quanto a:
1. Origem ou procedéncia: marcas que sugerem falsamente uma
localizagao geografica ou um produtor especifico que nao corresponde
a realidade;

2. Natureza: indicacdo incorreta do que o produto ou servigo realmente
é; e

3. Finalidade ou utilidade: marcas que insinuam funcionalidades ou

beneficios inexistentes nos produtos ou servigos.

O principio da veracidade protege ndo apenas o consumidor, mas também a
lealdade na concorréncia. Sinais enganosos podem prejudicar empresas
concorrentes ao desviar consumidores com base em informagdes falsas ou
incompletas. Por essa razdo, o exame de veracidade ¢ um elemento essencial na
analise de registrabilidade realizada pelo INPI.

Portanto, o principio da veracidade assegura que as marcas registradas sejam
representacdes confiaveis dos produtos e servigos que identificam, promovendo um
mercado mais transparente e justo, alinhado aos interesses de consumidores e
titulares de marcas.

De acordo com Carvalho (2020), a marca, independentemente de sua forma
de apresentagdo, deve respeitar o principio da veracidade e ndo pode apresentar

carater enganoso. Nesse sentido, sinais que contenham dizeres ou indicagdes

27 Art. 124 — “Ndo sdo registraveis como marca: [...] X - sinal que induza a falsa indicagfo quanto a
origem, procedéncia, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou servico a que a marca se
destina”;
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capazes de induzir o consumidor a erro, seja quanto a procedéncia, qualidade,
natureza ou qualquer outra caracteristica essencial do produto ou servico, sdo
considerados irregistraveis.

Marcas que violam esse principio apresentam elementos que induzem a uma
percepcao equivocada, podendo ser compostas por termos ou simbolos que:

a) falsifiquem a procedéncia: indiquem origem geografica incorreta ou
inexistente, como, por exemplo, o uso de nomes de localidades renomadas, como
"Paris" ou "Toscana", para produtos que ndo tém qualquer relagdo com esses locais;

b) atribuam qualidade inexistente: sinais que sugiram superioridade,
exclusividade ou propriedades ndo comprovadas, como, por exemplo, "premium"
ou "natural" aplicados a produtos que ndo atendem a esses atributos; e

¢) utilizem linguas estrangeiras para mascarar caracteristicas: mesmo
quando em lingua estrangeira, palavras ou expressdes que induzam o consumidor a
erro quanto as caracteristicas do produto ou servigo também sdo vedadas, como,
por exemplo, marca que use o termo "organic" para produtos que ndo sejam
reconhecidos como organicos por normas aplicaveis.

Segundo Barbosa (2003), o requisito de veracidade para a registrabilidade
de um sinal marcario ¢ essencialmente vinculado a protecdo do consumidor e a
integridade do mercado. Para que uma marca seja considerada registravel, ela ndo
pode ser suscetivel de causar erro, divida ou confus@o em relacdo as caracteristicas
do produto ou servigo que identifica. Isso significa que o sinal ndo deve induzir o
publico a interpretacdes equivocadas sobre origem, qualidade, natureza ou
quaisquer outros atributos essenciais.

Diante do exposto, observa-se que o principio da veracidade desempenha
um papel central no exame de registrabilidade de uma marca, garantindo que os
sinais propostos sejam consistentes com as caracteristicas reais do produto ou
servigo que representam. Esse principio avalia a correspondéncia entre a marca ¢ a
sua origem, procedéncia, natureza, qualidade e utilidade, assegurando que ela nio
induza o consumidor a erro.

A verificacdo da veracidade ¢ essencial para proteger o consumidor,
evitando que ele seja enganado por informagdes ou representagdes falsas, seja sobre
o fabricante, o local de origem, a composi¢do ou os beneficios associados ao
produto ou servigo. Além disso, essa andlise fortalece a confianga no mercado,

impedindo praticas enganosas que possam comprometer a concorréncia leal.
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E imprescindivel que o exame de veracidade seja conduzido com rigor e
profundidade, verificando a consisténcia de todas as informagdes apresentadas pelo
titular da marca. Esse cuidado ndo s6 previne indeferimentos no processo de
registro, mas também reduz riscos de litigios futuros, fortalecendo a seguranca
juridica e a confianga nas relagdes comerciais.

Portanto, o principio da veracidade ndo apenas valida o sinal como marca,
mas também desempenha uma fun¢do essencial na manuten¢do de um mercado
transparente e ético.

A Coletanea de Decisdes da 2* Instdncia Administrativa (INPI, 2021d)
determina que “¢ irregistrdvel como marca o termo derivativo de indicacio
geografica que induza a percepcio de estabelecimento comercial, por configurar
falsa indicac¢do quanto a qualidade do produto/servigo assinalado™. Essa diretriz do
INPI protege n3o apenas os direitos associados as indica¢des geograficas, mas
também a transparéncia e a confianga no sistema marcario. Ela reforca a
necessidade de que marcas respeitem a autenticidade e a origem dos produtos que
representam, garantindo que os consumidores tenham acesso a informagdes

corretas e que os legitimos titulares de IGs sejam preservados.

3.1.4. Analise do requisito de disponibilidade do sinal marcario

O principio da disponibilidade do sinal marcario encontra amparo legal nos
arts. 124, incisos 1V, V, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVIL, XIX, XX, XXII e XXIII, 125
e 126 da LPI ?® (BRASIL, 1996), que estabelecem as condi¢des para que um sinal

B Art. 124 — “Néo sdo registraveis como marca: [...] IV - designagdo ou sigla de entidade ou 6rgéo
publico, quando ndo requerido o registro pela propria entidade ou 6rgéo puiblico;

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

[...] IX - indicagdo geografica, sua imitacfo suscetivel de causar confusdo ou sinal que possa
falsamente induzir indicacdo geografica;

[...] XII - reprodugéo ou imitagdo de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de
certificac@o por terceiro, observado o disposto no art. 154;

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

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

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

XVII - obra literaria, artistica ou cientifica, assim como os titulos que estejam protegidos pelo direito
autoral e sejam suscetiveis de causar confusdo ou associago, salvo com consentimento do autor ou
titular;
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possa ser registrado como marca, garantindo sua exclusividade ao titular sem
infringir direitos de terceiros. Esse principio assegura que o sinal esteja livre de uso
ou registro prévio por terceiros ¢ atua como uma salvaguarda no sistema marcario
brasileiro, prevenindo a coexisténcia de sinais conflitantes e assegurando a
estabilidade juridica no registro e uso de marcas.

Para ser considerada registravel, uma marca deve atender a critérios
fundamentais, como veracidade, liceidade, distintividade e disponibilidade,
conforme destacado por Schmidt (2019), os quais asseguram que o sinal cumpre
sua fungdo basica de individualizar produtos ou servicos no mercado, garantindo
tanto a prote¢do ao consumidor quanto a seguranc¢a juridica do titular. O
supramencionado autor também enfatiza que a indisponibilidade de uma marca esta
intrinsecamente ligada a auséncia de distintividade, quando analisada no contexto
concreto: em carater elucidativo, um sinal que reproduz ou imita outro, j registrado
ou amplamente utilizado por um concorrente, ndo possui a capacidade de
diferenciar os produtos ou servigos de forma eficaz. Nesse caso, o sinal perde sua
aptiddo distintiva, comprometendo sua fun¢fo marcaria essencial e inviabilizando
seu registro.

A veracidade e a liceidade complementam esses requisitos, assegurando que
a marca ndo induza o consumidor a erro nem infrinja normas legais ou éticas. Ja a
disponibilidade refere-se a necessidade de o sinal estar livre de uso ou registro
prévio por terceiros, o que reforca a importdncia de analises criteriosas de
anterioridade. Assim, a avalia¢do desses critérios antes do deposito é crucial para
prever e evitar indeferimentos, conflitos marcérios e possiveis disputas judiciais.

Eles constituem a base para que a marca possa ser registrada de forma legitima e

[...] XIX - reprodugdo ou imitacdo, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia
registrada, para distinguir ou certificar produto ou servico idéntico, semelhante ou afim, suscetivel
de causar confusdo ou associagdo com marca alheia;

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

[...] XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e

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

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

Art. 126 — “A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6° bis (I),
da Convengéo da Unido de Paris para Prote¢do da Propriedade Industrial, goza de protegdo especial,
independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil”.



67

eficaz, assegurando exclusividade ao titular e promovendo um ambiente de

concorréncia leal.
Ja a disponibilidade, condigdo na qual se verifica se o requerido
sinal ja ndo foi apropriado por terceiro para identificar produto
ou servico idéntico, semelhante ou afim ao pretendido, além da
avaliacdo de anterioridade de pedidos e registros de marcas
anteriores, ndo pode deixar de verificar a anterioridade de outros
sinais distintivos e direitos de terceiros que possam impedir a
apropriacdo com exclusividade do sinal marcario por quem o
deseje (MORO, 2022, p.75).

A condi¢do de disponibilidade estabelece que, para que um sinal seja
apropriado como marca, ele deve estar livre de uso ou registro por terceiros,
assegurando exclusividade ao titular. Essa disponibilidade € um requisito essencial,
pois visa evitar conflitos no mercado e proteger tanto os consumidores quanto os
agentes econdmicos.

A apuracio do risco de confusio ou associa¢do indevida entre marcas exige
uma analise minuciosa de dois aspectos principais:

1. Possibilidade de colidéncia entre os sinais: Aqui, avaliam-se
semelhangas graficas, fonéticas e conceituais entre os sinais envolvidos,
considerando como eles sdo percebidos pelo publico. Marcas que gerem
uma impressdo geral similar podem ser consideradas conflitantes,
mesmo que nao sejam idénticas.

2. Afinidade mercadologica: Esse exame analisa a relagdo entre os
produtos ou servigos identificados pelas marcas, verificando se
pertencem a segmentos ou mercados correlatos. A afinidade aumenta a
probabilidade de confusdo, ja que consumidores podem associar
erroneamente um produto ou servico a outro devido a proximidade de
suas finalidades ou publicos.

Esses critérios de comparagdo sdo aplicados para determinar se as marcas
podem coexistir de maneira pacifica ou se a convivéncia resultaria em prejuizo ao
titular da marca anterior e confusdo para o consumidor. Assim, a andlise de
disponibilidade vai além de identificar sinais idénticos, abrangendo também a
avaliagdo de semelhangas e do contexto mercadologico em que as marcas atuam,
garantindo um sistema marcario equilibrado e funcional.

A andlise da possibilidade de colidéncia entre sinais, conforme descrita no

Manual de Marcas (INPI, 2024a), abrange uma avaliagdo dos aspectos grafico,
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fonético e ideoldgico das marcas em comparag@o. O objetivo principal € verificar
se as semelhancas existentes entre os sinais sdo capazes de gerar confusio ou
associacdo indevida no mercado, comprometendo a distin¢do entre os produtos ou
servigos oferecidos.

Essa abordagem baseia-se na percepcdo do consumidor médio, que
identifica uma marca como um todo, considerando a impressdo geral transmitida
pelo conjunto marcario, € ndo apenas por elementos isolados. Por isso, aspectos
como o design visual, a sonoridade do nome ¢ a mensagem conceitual ou ideoldgica
transmitida pela marca sdo analisados em sua totalidade.

Além disso, essa andlise reconhece que pequenas diferengas entre sinais
podem nio ser suficientes para evitar confusdes, especialmente quando os produtos
ou servicos relacionados possuem afinidade mercadolédgica. Dessa forma, ao avaliar
0 conjunto marcario, leva-se em consideracdo o contexto em que a marca sera
utilizada, o segmento de mercado e o publico-alvo.

Essa metodologia permite uma andlise criteriosa e consistente, garantindo
que apenas marcas com identidade suficientemente distinta possam coexistir no
mercado, protegendo os interesses dos consumidores e evitando conflitos juridicos
entre titulares. Assim, o processo refor¢a a seguranga juridica e a confianga no
sistema marcario como um todo.

A andlise dos aspectos graficos, fonéticos e ideologicos desempenha um
papel central na verificacdo da possibilidade de colidéncia entre marcas, sendo
considerada, segundo o Manual de Marcas (INPI, 2024a), uma das etapas mais
importantes para a determinacdo do requisito de disponibilidade.

Aspectos Graficos: referem-se aos elementos visuais que compdem a marca,
como imagens, combinacdes de cores, formas geométricas, palavras, frases,
desenhos, etiquetas ou qualquer outro recurso que seja percebido visualmente. No
caso de sinais nominativos, a analise grafica se concentra na sequéncia de letras,
estrutura das palavras ou frases e até mesmo no nimero de elementos, pois tais
fatores podem influenciar diretamente a percep¢do do consumidor.

A similaridade grafica € particularmente relevante quando sinais apresentam
elementos repetidos ou estruturados de forma semelhante, ja que podem induzir o
consumidor a acreditar que pertencem a mesma origem comercial. Esse risco ¢
amplificado em mercados onde a percep¢do visual € predominante, como em

embalagens ou anuncios publicitarios.
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Relevancia da Andlise de Colidéncia: a andlise de similaridade grafica tem
especial peso em sinais nominativos porque, embora ndo contenham elementos
figurativos, as caracteristicas das palavras utilizadas podem gerar confusdo. Por
exemplo, nomes com sequéncias similares de letras ou palavras com construc¢des
andlogas podem ser confundidos com marcas preexistentes, comprometendo a
fun¢do distintiva da marca.

A consideragfo dos aspectos graficos, combinada com os aspectos fonéticos
e ideologicos, visa evitar tanto a confusdo direta (quando o consumidor acredita que
esta adquirindo um produto de outra marca) quanto a associagdo indevida (quando
o consumidor supde erroneamente que as marcas estdo conectadas). Essa
abordagem integrada garante que o sinal analisado ndo apenas seja visualmente
distinto, mas também transmita uma identidade unica no mercado, essencial para a
exclusividade do titular e a prote¢do dos consumidores.

O campo fonético refere-se a forma verbal e sonora dos sinais marcarios, ou
seja, como os sinais sdo pronunciados e percebidos oralmente pelos consumidores.
Esse aspecto é particularmente relevante, pois a similaridade sonora pode gerar
confusdo no mercado, especialmente em situagdes em que a marca ¢ referida
verbalmente, como em conversas, propagandas ou atendimentos telefonicos.

Em relagdo aos critérios de analise fonética, o Manual de Marcas (INPI,
2024a), considera:

a) sequéncia de silabas: a ordem e combinagdo das silabas em palavras ou
frases sdo comparadas para identificar sons semelhantes que possam induzir
confusio;

b) entonagdo: a forma como as palavras s@o pronunciadas, incluindo acentos
e inflexdes que influenciam a percepg¢do do som;

¢) ritmo das frases ou expressdes: o padrio de cadéncia na pronuncia de
frases ou palavras compostas também € avaliado, pois ritmos similares podem
sugerir uma conexdo indevida entre marcas.

Esses critérios sdo aplicados de forma ampla, observando como o sinal sera
percebido no uso cotidiano pelo consumidor médio. Pequenas diferengas graficas,
como variagdes na grafia, podem ndo ser suficientes para evitar confusdo se a
pronudncia for similar, especialmente em marcas nominativas.

Em relagdo a relevancia da andlise fonética, esta € se faz crucial para

identificar sinais que, embora visualmente distintos, possuem pronuncias similares
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ou quase idénticas. Essa semelhanga sonora pode levar ao equivoco no
reconhecimento de marcas, comprometendo sua funcdo distintiva e gerando
impactos comerciais e juridicos.

Portanto, a analise fonética, junto com os aspectos graficos e ideoldgicos,
desempenha um papel essencial na determinagdo de colidéncias entre marcas,
garantindo que sinais semelhantes ndo causem confusdo ou associa¢do indevida no
mercado, promovendo um ambiente de concorréncia justa e clara.

O aspecto ideologico no exame de marcas refere-se as ideias ou conceitos
que o sinal € capaz de evocar, considerando se ele gera uma associacdo intelectual
semelhante ou idéntica a marcas ja existentes. Esse campo vai além da aparéncia
visual ou do som da marca, focando na mensagem ou significado transmitido ao
publico-alvo.

No tocante aos critérios de andlise ideoldgica, esta investiga, de acordo com
0 Manual de Marcas (INPI, 2024a):

Conceito evocado pelo sinal: examina se a ideia transmitida pelo sinal, seja
ela literal, metafdrica ou simbolica, guarda semelhangas com marcas ja registradas
ou amplamente reconhecidas.

Impressdo geral no publico-alvo: considera como os consumidores
percebem o conceito, avaliando se ele pode levar a uma associag@o erronea ou
confusdo quanto a origem dos produtos ou servigos.

Reprodugio de mensagens similares: verifica se o sinal reproduz ou imita
uma ideia ou narrativa central ja identificada com outra marca, mesmo que néo haja
semelhancas graficas ou fonéticas.

Em relacdo a relevancia do aspecto ideologico, sua andlise € especialmente
importante em casos onde o conceito ou a ideia central de uma marca € um elemento
distintivo chave. Mesmo que sinais graficos ou fonéticos sejam diferentes, a
evocacdo de ideias idénticas pode induzir o publico a acreditar que os produtos ou
servigos pertencem ao mesmo titular ou tém algum tipo de relagdo comercial.

Por exemplo, marcas que compartilhem conceitos como luxo,
sustentabilidade ou inovagdo de maneira altamente similar podem criar uma
sobreposi¢do ideologica que afeta a percepgdo do consumidor. Essa confusio, por
sua vez, compromete a exclusividade da marca e pode prejudicar o equilibrio do

mercado.
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Portanto, o exame do aspecto ideoldgico € essencial para garantir que cada
marca tenha uma identidade Unica, protegendo ndo apenas os interesses dos
titulares, mas também a clareza e confianga do publico no sistema marcario.

O Manual de Marcas (INPI, 2024a) destaca a pesquisa de afinidade
mercadoldgica como um exame essencial na analise do requisito de disponibilidade.
Esse processo avalia a relagdo ou o grau de semelhanga entre os produtos ou
servigos identificados pelas marcas em confronto, com o objetivo de determinar se
a coexisténcia dos sinais no mercado pode causar confusdo ou associagdo indevida
no publico consumidor.

Nos critérios da pesquisa de afinidade mercadolégica sdo considerados
diversos fatores, tais como:

Finalidade e uso dos produtos ou servigos: verifica se os itens tém fungdes
semelhantes ou complementares, o que pode levar os consumidores a associa-los
equivocadamente a uma mesma origem comercial.

Canal de distribuicfo: avalia se os produtos ou servigos compartilham os
mesmos pontos de venda ou canais de comercializagdo, como lojas fisicas ou
plataformas online, aumentando o risco de confusdo.

Publico-alvo: examina se os sinais se destinam ao mesmo segmento de
consumidores ou se possuem publicos distintos, influenciando a percep¢do do
mercado.

Posicionamento no mercado: considera como os produtos ou servigos sdo
apresentados, incluindo embalagens, precos e estratégias de marketing, para
determinar se h4 semelhanga na forma de atingir o publico.

A afinidade mercadologica é fundamental porque, mesmo quando os sinais
em andlise possuem diferengas graficas, fonéticas ou ideologicas, uma relagdo
estreita entre os produtos ou servi¢os pode gerar confusdo. Por exemplo, marcas
com nomes ou conceitos semelhantes em segmentos relacionados, como alimentos
e bebidas, tém maior probabilidade de criar associa¢des indevidas no consumidor.

Esse exame ndo apenas protege os direitos de exclusividade do titular da
marca, mas também preserva a confianga do consumidor no sistema de
identificacdo comercial, evitando mal-entendidos sobre a origem de produtos ou
servigos. Assim, a pesquisa de afinidade mercadoldgica ¢ uma etapa indispensavel
para assegurar que as marcas possam coexistir de maneira clara e harmdnica no

mercado.
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Colombo (2019, p.67) afirma que a esséncia de uma marca ndo esta
necessariamente na sua originalidade como criagdo inédita, mas na sua
disponibilidade no momento do registro. Isso significa que, para ser passivel de
apropriacdo, o sinal ndo precisa ser completamente novo no sentido de nunca ter
sido utilizado, mas sim ser novo no contexto em que esta sendo analisado. Em
outras palavras, a marca deve estar livre de conflitos ou registros prévios que
impegam sua exclusividade.

A novidade exigida na analise de mérito pelo INPI refere-se a inexisténcia
de marcas idénticas ou suficientemente semelhantes no momento do depdsito, em
relacdo aos mesmos produtos ou servigos. Assim, o que se busca ¢ garantir que a
marca proposta esteja disponivel para uso e registro, evitando confusdes ou colisdes
com direitos anteriormente adquiridos.

Esse entendimento permite que sinais ja existentes no vocabuldrio, no
mercado ou até em contextos culturais possam ser apropriados como marca, desde
que cumpram os requisitos de distintividade e disponibilidade no momento de sua
analise. Dessa forma, o foco recai sobre a capacidade do sinal de funcionar como
um elemento identificador exclusivo e apto a distinguir produtos ou servigos de
uma origem especifica no mercado, promovendo seguranga juridica e equilibrio
competitivo.

Diante do exposto, constata-se que a registrabilidade de uma marca depende
diretamente do cumprimento do requisito da disponibilidade. Para que um sinal seja
registrado, ele deve estar livre de uso por terceiros, sem colidéncias com marcas
previamente registradas que possam gerar conflitos juridicos ou mercadolédgicos.

A andlise de colidéncias e a pesquisa de afinidade mercadologica sdo etapas
cruciais nesse processo. Essas avaliagdes permitem verificar o grau de semelhanca
entre sinais e identificar se existe afinidade entre os produtos ou servicos
associados, elementos que sdo determinantes para apurar o risco de confusdo ou de
associa¢do indevida no mercado.

Ao assegurar que a marca proposta pode coexistir de maneira pacifica com
outras ja registradas, essas andlises protegem tanto os consumidores, evitando
enganos quanto a origem dos produtos ou servigos, quanto os titulares, garantindo
exclusividade e seguranca juridica. Assim, a disponibilidade e a auséncia de
conflitos s@o aspectos indispensaveis para que a marca seja aprovada e efetivamente

cumpra sua fung¢fo distintiva no mercado.
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O acompanhamento de processos marcarios, cf. o Manual de Marcas (INPI,
2024a), deve ser feito pela leitura da RPI, considerado meio oficial para a
divulgagdo dos despachos da competente autarquia federal. Publicada
semanalmente em formato eletronico, a RPI tem um papel fundamental, pois marca
o inicio da contagem de prazos legais relacionados a pedidos, registros e peti¢des
de marcas. Essa periodicidade regular € crucial para assegurar a transparéncia e o
cumprimento das etapas processuais. Além da RPI, o INPI oferece ferramentas
adicionais para facilitar o acompanhamento dos processos:

a) meus pedidos: permite que o usudrio selecione processos especificos para
monitoramento, recebendo notificagcdes por e-mail sobre movimentagdes; e

b) pesquisa na Base de Marcas: disponibiliza informagdes atualizadas sobre
pedidos e registros de marcas, permitindo consultas por nimero de processo, nome
do depositante ou palavra-chave.

E importante ressaltar que, embora essas ferramentas sejam uteis, a RPI
permanece como o meio oficial de comunicagdo, e a consulta regular a ela é
essencial para o cumprimento dos prazos legais e o0 acompanhamento adequado dos
processos marcarios.

A Coletanea de Decisdes da 2% Instdncia Administrativa (INPI, 2021d)
apresenta importantes diretrizes interpretativas que refletem a complexidade e a
flexibilidade das analises marcarias, buscando equilibrar os direitos dos titulares e
os interesses de terceiros no ambito da propriedade industrial. Entre os destaques,
podem ser observados os seguintes entendimentos:

1. Justaposi¢do de elementos evocativos: Marcas que combinam
elementos de carater sugestivo ou evocativo devem aceitar o "6nus da
convivéncia". Isso implica que tais marcas, por apresentarem
caracteristicas com menor grau de distintividade, podem coexistir com
sinais similares, desde que essa convivéncia nao gere confusdo no
mercado. Essa abordagem reconhece que elementos evocativos, em
geral, possuem menor exclusividade intrinseca.

2. Andlise de colidéncias com registros internacionais: A coexisténcia de
marcas no mercado internacional ¢ considerada um fator relevante na
andlise de conflitos marcarios. A experiéncia global de convivéncia

pacifica entre marcas similares pode influenciar decisdes no Brasil,
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especialmente quando demonstra que o risco de confusdo ¢ mitigado
por caracteristicas do mercado ou pelo uso delimitado de cada marca.

3. Uso de nomes artisticos coletivos com titulo genérico: O registro de
marcas compostas por nomes artisticos coletivos que incluem titulos
genéricos ndo exige consentimento dos integrantes ou sucessores do
grupo artistico. Essa posi¢ao ressalta que o titulo genérico ndo configura
propriedade individual ou exclusiva, salvo em casos onde o nome
adquira distintividade e reconhecimento em favor de determinado
titular.

4. Protecdo de marcas de alto renome: Embora as marcas de alto renome
possuam protecdo especial em todas as classes, essa protecdo nao
retroage para atingir direitos previamente adquiridos. No entanto, se
houver evidéncias de inten¢do de aproveitamento parasitario por parte
de terceiros, € possivel restringir o uso da marca conflitante. Isso busca
evitar praticas que prejudiquem a marca renomada ou induzam o
consumidor a erro.

Esses entendimentos reforgam o carater dindmico das decisdes
administrativas do INPI, que busca considerar as particularidades de cada caso,
conciliando os direitos de exclusividade com os principios de concorréncia leal e
equilibrio no mercado. Essa abordagem reflete a preocupagdo em harmonizar as
regras locais com tendéncias e praticas globais de prote¢do marcaria.

Portanto, acreditar que uma busca simples no site do INPI seja suficiente
para determinar a viabilidade do registro de uma marca constitui um equivoco
significativo. A consulta basica ndo abrange nuances importantes, como a andlise
de marcas semelhantes, a identificagdo de sinais com potencial de confusdo, e o
exame de possiveis conflitos com registros internacionais ou ndo diretamente
aparentes.

Uma busca de anterioridade refinada, conduzida de forma estratégica e
técnica, ¢ indispensavel para mapear ndo apenas marcas idénticas, mas também
aquelas que, por semelhanga fonética, grafica ou conceitual, possam gerar davidas
no momento da analise do pedido. Essa etapa deve ser complementada por uma
analise técnica criteriosa, considerando os critérios de distintividade,

disponibilidade e adequag@o ao escopo de produtos ou servigos pretendidos.
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Negligenciar esse processo pode resultar em indeferimentos que oneram o
solicitante, atrasam estratégias comerciais e expdem a marca a riscos juridicos.
Entre os impactos mais graves esta a possibilidade de agdes judiciais, como pedidos
de abstencdo de uso da marca, combinados com demandas de indenizagéo por danos
materiais ¢ danos morais in re ipsa, decorrentes do uso indevido de marca
registrada. Essas a¢des ndo apenas geram prejuizos financeiros, mas também
comprometem a reputacio da empresa envolvida®’.

Dessa forma, ¢ essencial tratar o processo de registro marcario com o rigor
necessdrio, confiando em profissionais capacitados para conduzir as buscas e
analises, mitigando riscos e garantindo maior segurang¢a juridica no uso e registro

da marca.

3.2. Etapas do registro de marca

Na pagina eletronica do INPI (2023¢), ha um guia basico das etapas do
andamento do pedido de registro de marca no Brasil: abaixo, segue o tramite do

deposito até as possibilidades sobrestamento.

2 NEVES, Marcelo Porto. Desafios do registro de marca no Brasil: um estudo dos principais
fatores para a ndo concessdo durante o periodo compreendido entre 2018 e 2022. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2023.



76

Ex f | 05 dias
= s ame forma € 0 prazo para cumprimento

I da exigéncia formal.

¢ —

; \ Exigéncia formal
Depésl'ro Nesta fase, poderdo ser
formlélodcs exigéncias cfjormoibs,
que devem ser cumpridas so
pena de o pedido ser Publicacdo
considerado inexistente. do pedido

60 dias

& o prazo para
apresentagao
de oposi¢cao.

Oposi¢cGo

As oposigoes interpostas serao
publicadas, iniciando-se prazo
para apresentagcdo de
manifestagao (opcional). .

Exame
substantivo

Exigéncia '

Durante o exame,
poderdo ser formuladas
exigéncias, que devem ser
cumpridas sob pena do
arquivamento do pedido

60dias

€ 0 prazo para
apresenfacao de
manifestacao a oposicao.

K

9
™~

l

-
,,.,. N

ﬁa

ﬁr
( = ﬁ} | Sobrestamento
\¢ fﬁ_;f /| Anterioridades

\ /  impeditivas pendentes
de exame poderdo
acarretar o
sobrestamento do
pedido, que se encerra
com a decisdo final de
tais anterioridades.

60 dias

€ o prazo para
cumprimenio da
exigéncia.

M

Figura 7 — Etapas do andamento do pedido 1/2
Fonte: adaptado de INPI (2023c)

Em complemento ao guia basico das etapas do andamento do pedido de
registro de marca no Brasil (INPI, 2023c¢), segue o tramite do exame de mérito até

o registro da marca em vigor:
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Figura 8 — Etapas do andamento do pedido 2/2
Fonte: adaptado de INPI (2023c)

Em carater didatico, pode-se resumir as principais etapas do registro de
marca no Brasil da seguinte forma:

a) pedido de registro da marca: oficialmente, trata-se da primeira etapa no
procedimento de registro de marca no Brasil, que é realizado exclusivamente online
na pagina eletronica da autarquia federal. Deve-se preencher o formulario préprio
apods o efetivo pagamento da respectiva Guia de Recolhimento da Unido (GRU).
Importante, ainda, atentar-se que o Brasil adota a Classificagdo Internacional de

Nice para a categorizacdo de produtos e servicos, de modo que a escolha da classe
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correta € essencial para que o titular goze dos direitos de uso exclusivo de acordo
com seus interesses;

b) publica¢@o na RPI: em média, apds 30 (trinta) dias do deposito do pedido
de registro, o INPI verifica os requisitos documentais (exame formal ou preliminar),
tais como o preenchimento correto do formulério e o pagamento da taxa do pedido
de registro, e procede a publicagdo do pedido e abertura do prazo de 60 (sessenta)
dias para oposi¢do por terceiro interessado. Se apresentada oposi¢do, o INPI
publicara despacho para que o titular do deposito apresente, caso queira, sua peti¢do
de manifestagdo;

¢) exame de mérito ou substantivo: ultrapassado o prazo de oposi¢do e da
manifestagdo, o processo estd apto para o exame de mérito, o que tem ocorrido, em
média, apds 18 meses (processos que ndo sofreram oposi¢do) a 27 meses (processos
que sofreram oposi¢do). Esse exame consiste nos seguintes procedimentos, no
necessariamente cumulativos: analise da liceidade, distintividade e veracidade do
sinal marcario; analise da disponibilidade do sinal marcario; andlise de eventuais
oposi¢des e manifestacdo do requerente do pedido de registro; e apreciacdo de
documentos obrigatdrios em razdo da natureza e da forma de apresentagdo do sinal,
cf. Art. 25 da Portaria/INPI/PR N° 08, de 17 de janeiro de 2022 (INPI, 2022). Em
seguida, ha a publicacdo do despacho de deferimento ou indeferimento;

d) pagamento de GRU: ap6s o deferimento do pedido de registro, o titular
deve efetuar o pagamento da taxa do 1° decénio e expedi¢do do certificado de
registro;

e) certificado de registro: apds a concessdo do pedido de registro da marca,
o INPI emite o certificado de registro da marca e abre o prazo de 180 dias para que
terceiros, caso queiram, apresentem pedido administrativo de nulidade (PAN),
contados da data da concess@o.

No entanto, antes do pedido de registro de uma marca, “considerando a
crescente dificuldade de se encontrar marcas disponiveis para registro, a solicitacio
de servicos de busca de anterioridades ¢ altamente recomendavel, podendo até
mesmo ser considerada essencial e indispensavel” (RODRIGUES, 2013, p.37). Tal
busca pode ser denominada de varias formas, dentre as quais, pesquisa prévia,
andlise de registrabilidade, parecer de viabilidade etc. Para fins deste trabalho,
consideramos parecer de viabilidade a mais adequada. Trata-se de uma etapa

opcional, prévia a formalizacdo do pedido de registro de uma marca, mas
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imprescindivel para quem busca a devida seguranga juridica. Consiste em um
trabalho realizado em 02 (duas) etapas, quais sejam, a primeira, uma busca de
anterioridade no banco de dados do INPI com o intuito de identificar possiveis
marcas idénticas ou semelhantes nas classes especifica e correlatas com
especificagdes idéntica e semelhantes; a segunda, uma andlise técnica acerca dos
requisitos adotados pela competente autarquia federal em seu exame de mérito,
quais sejam: liceidade, distintividade, veracidade e disponibilidade do sinal
marcario, em relagdo aos aspectos graficos, fonéticos e ideologicos, inclusive por
meio de buscas de anterioridade e da andlise de peti¢des protocoladas perante o
INPI, além da pesquisa de afinidade mercadolégica a fim de evitar confusdo ao
consumidor. Essa etapa é fundamental para prever e evitar conflitos, indeferimento
do pedido e até mesmo agdo judicial de absten¢do de uso de marca com pedido de
indenizacdo por danos materiais e morais.

Em sintese, tem-se,

s 'S N 7 ~
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Figura 9 — Principais etapas basicas do registro de marca no Brasil
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

A partir da concessdo do registro da marca, este vigorara pelo prazo de 10
anos, prorrogavel por periodos iguais e sucessivos, assim dispde o Art. 133 da LPI

(BRASIL, 1996).

3.3.Hipéteses de nulidade e extingao do registro de marca no Brasil
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O Art. 133%° da LPI (BRASIL, 1996) estabelece que a vigéncia de um
registro de marca ¢ condicionada ao pagamento da respectiva taxa de prorrogagao
a cada decénio. Essa regra é crucial para garantir a continuidade da protegdo
marcaria, mas pode suscitar a interpretacdo equivocada de que basta o titular efetuar
o pagamento da taxa de prorrogacdo a cada decénio para garantir a continuidade da
vigéncia do registro da marca. Embora o aludido pagamento seja condigdo
primordial, a vigéncia do registro depende de outros fatores.

Neste capitulo, serdo estudadas as hipoteses de nulidade e de extingdo de

um processo marcario.

3.3.1. Processo Administrativo de Nulidade (PAN)

Apesar de ndo ser cabivel recurso administrativo contra a concessdo de um
registro de marca, a LPI (BRASIL, 1996), em seus Arts. 165 a 172, estabelece o
PAN como um instrumento juridico para requerer a nulidade de um registro
concedido com infringéncia do disposto na LPI (SILVEIRA, 2018).

O PAN ¢ uma ferramenta essencial dentro do sistema marcario brasileiro,
permitindo que terceiros ou a prépria administragdo revisem registros concedidos
pelo INPI que estejam em desacordo com a LPI (BRASIL, 1996). Abaixo, seguem
as principais caracteristicas do processo:

Barbosa (2017¢) explica que o inicio do PAN podera ser ex officio pelo INPI
ou mediante solicitagdo de pessoa com legitimo interesse mediante peticionamento.
Estando conforme o pedido de instauracdo de PAN, serd o titular do registro
notificado através de publicacdo do despacho para se manifestar no prazo comum,
contando da data da referida publicagao.

De acordo com o Manual de Marcas (INPI, 2024a), o PAN podera ser
instaurado de oficio ou através solicitagdo de pessoa com legitimo interesse, no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da data da expedic¢éo do certificado de

registro (data de publicagdo da concessdo do registro na RPI). Conforme disposto

30 Art. 133. O registro da marca vigorara pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessdo
do registro, prorrogavel por periodos iguais e sucessivos.

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

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

§ 3° A prorrogacdo no sera concedida se ndo atendido o disposto no art. 128.
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no Art. 170 da LPI (BRASIL, 1996), o titular serd intimado e podera se manifestar
no prazo de 60 (sessenta) dias.

O PAN deve demonstrar que o registro foi concedido em desacordo com os
requisitos legais. O titular da marca questionada sera notificado para apresentar sua
defesa. O INPI analisara os argumentos das partes e decidira com base na legislacio
aplicavel.

Em relacéo a importancia da notificacdo do PAN, tem-se:

a) direito ao contraditorio e ampla defesa: a notificagdo garante que o titular
da marca tenha a oportunidade de se manifestar e apresentar argumentos em sua
defesa, assegurando a lisura e justi¢a do procedimento; e

b) transparéncia processual: a publicacdo do despacho na RPI torna o
processo publico e acessivel a todas as partes interessadas, promovendo a
transparéncia no sistema marcario.

Os efeitos do PAN podem ser:

a) nulidade total ou parcial: a marca pode ser declarada nula em sua
totalidade ou apenas em relagdo a determinados produtos ou servigos para os quais
foi registrada;

b) efeito ex tunc: a nulidade, se declarada, retroage a data do registro,
invalidando todos os efeitos juridicos que tenham decorrido da concessdo; e

¢) continuidade da exclusividade: caso o PAN seja improcedente, o titular
mantém a exclusividade sobre a marca sem alteragdes.

O PAN tem sua relevancia no sistema marcario definido pelos seguintes
fatores:

a) protecdo ao mercado: o PAN atua como uma salvaguarda contra
concessoes indevidas que possam prejudicar a concorréncia leal e a funcionalidade
do sistema marcario;

b) respeito a legislagdo: assegura que apenas marcas que atendam
rigorosamente aos requisitos legais permanecam registradas; e

¢) direito de defesa: garante o contraditorio e a ampla defesa tanto para o
titular da marca quanto para terceiros interessados.

Em conclusdo, o PAN ¢ um mecanismo essencial para corrigir falhas no
sistema de registro de marcas, permitindo que o INPI revise decisdes inadequadas.

Conforme Silveira (2018), essa possibilidade refor¢a a credibilidade do sistema
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marcério brasileiro, assegurando que os registros concedidos estejam plenamente
em conformidade com a LPI (BRASIL, 1996).

Diferente do pedido de caducidade, no qual caso o titular da marca ndo
apresente defesa com a devida comprovagdo de uso daquela nos ultimos 5 (cinco)
anos, necessariamente o INPI publicard despacho da extin¢do da marca, pois o
examinador da autarquia se atém a comprovagdo do uso exclusivamente
protocolada no processo, no PAN, caso o titular ndo apresente defesa, ainda assim,
o INPI avaliara se assiste razdo ao pleito.

Importante frisar que, conforme informado no item 1.4.3 supra, o Parecer
n°. 00043/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU (INPI, 2021a), publicado na RPI 2652
de 03 de novembro de 2021, determina que também ¢ possivel a postulacdo do
direito de usuario anterior (ou direito de precedéncia) através do PAN.

De acordo com o Manual de Marcas do INPI (2024a), ao protocolar uma
peticdo de PAN, é imprescindivel especificar as classes para as quais a nulidade ¢
solicitada, bem como apresentar as razdes que fundamentam o pedido para cada
uma dessas classes. O valor da taxa referente a peti¢do de nulidade administrativa
de registro de marca ¢ calculado com base na quantidade de classes envolvidas no
requerimento.

Portanto, ao preparar a peticdo de PAN, ¢ fundamental:

a) especificar claramente as classes: indicar precisamente as classes de
produtos ou servigos para as quais a nulidade ¢ requerida;

b) apresentar justificativas detalhadas: fornecer argumentos e evidéncias
que sustentem o pedido de nulidade para cada classe mencionada; e

c¢) calcular corretamente as taxas: considerar o valor base da peticdo e
adicionar o montante correspondente a cada classe adicional, conforme
estabelecido na Tabela de Retribui¢des do INPI.

O PAN sera objeto de exame e decisdo. Existem orientagdes normativas que
sdo expedidas pelo INPI, e que norteiam o exame da matéria, orientagdes estas
pontuadas no Manual de Marcas (INPI, 2024a):

a) Resolugdes, Portarias e Pareceres Normativos: atos expedidos pelo
Presidente do INPI que estabelecem normas e procedimentos aplicaveis ao exame
de marcas e processos administrativos de nulidade. Esses documentos definem

critérios e orientagdes para a analise técnica e juridica dos casos;
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b) pareceres Orientadores da Procuradoria do INPI: andlises juridicas
elaboradas pela Procuradoria do INPI que fornecem interpretacdes sobre a
legislacdo de propriedade industrial, auxiliando na uniformizag¢éo do entendimento
e aplicagdo das normas durante o exame dos processos; e

¢) jurisprudéncia administrativa da Segunda Instancia do INPI: decisdes
proferidas em segunda instancia administrativa que estabelecem precedentes e
orientam a interpretagdo de casos similares, contribuindo para a consisténcia e
previsibilidade das decisdes futuras.

Esses instrumentos normativos e orientadores sdo fundamentais para
assegurar a uniformidade, transparéncia e legalidade nas decisdes relativas aos
processos de nulidade de marcas, garantindo que o exame seja conduzido de acordo
com os principios estabelecidos e as melhores praticas adotadas pelo INPI.

Barbosa (2017¢) expde que apos a conclusdo do PAN serd publicado
despacho, situagdo em que serd determinado se o registro serd mantido ou declarado
nulo, total ou parcial: a decisdo proferida no PAN encerrard a instancia
administrativa do feito.

Se porventura o requerente pretender desistir do PAN, o Manual de Marcas
(INPI, 2024a) pontua que a desisténcia fica condicionada a verificagdo da
procedéncia da eventual dentncia de irregularidade do ato de concessao de registro
constante do seu requerimento. Ou seja, deve ocorrer o exame dos vicios apontados
no requerimento de nulidade antes de ser homologada a desisténcia. Somente apos
essa andlise, e se ndo restar caracterizada a infringéncia as disposigdes legais no ato

impugnado, ¢ que serd homologada a desisténcia do procedimento instaurado.

3.3.2. Extingao do registro marcario

A LPI (BRASIL, 1996), em seu Art. 1423!, prevé as hipdteses em que o
registro de uma marca pode ser extinto, elencando diferentes situacdes que refletem

a perda de vigéncia ou de validade do registro. Essas hipoteses visam garantir que

31 Art. 142. O registro da marca extingue-se:

I - pela expiragdo do prazo de vigéncia;

II - pela renuncia, que podera ser total ou parcial em relagdo aos produtos ou servicos assinalados
pela marca;

III - pela caducidade; ou

IV - pela inobservancia do disposto no art. 217.
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o0 sistema marcario se mantenha funcional, promovendo o uso efetivo das marcas e
protegendo o mercado de registros obsoletos ou em desuso.

Os casos de exting¢ao de registro de marca, cf. o artigo supra, podem se dar:

a) pela expiracao do prazo de vigéncia: o registro de marca possui validade
de 10 anos a partir da concessdo e pode ser prorrogado indefinidamente, conforme
o Art. 133 da LPI (BRASIL, 1996). Caso o titular ndo solicite a prorrogacao dentro
dos prazos estipulados (seis meses antes do vencimento ou seis meses apos com
multa), o registro sera extinto automaticamente por expiragao do prazo;

b) pela renlincia total ou parcial: o titular pode, a qualquer momento,
renunciar ao registro, seja de forma total, extinguindo completamente o pedido, ou
de forma parcial, em relagdo a determinados produtos ou servicos por ela
assinalados. A renuncia deve ser formalizada perante o INPI e ndo afeta os direitos
ja exercidos antes da extingdo. Apods a renuncia, a marca ¢ considerada extinta, e o
sinal pode ser disponibilizado para outros interessados. No caso de haver cotitulares
no registro, todos devem concordar com a renuncia para que ela seja aceita. A
renincia parcial, abrangendo apenas alguns produtos ou servicos, também ¢
possivel, desde que especificada na solicitagdo ao INPI;

¢) pela caducidade, conforme Art. 143°? da legislagdo supra. Quando a
marca ndo ¢ utilizada por um periodo igual ou maior a 5 (cinco) anos, qualquer
interessado pode requerer que o INPI proceda a extingdo do registro de marca
(SCHMIDT, 2019). Nessa situagdo, caso o titular ndo consiga comprovar o uso
efetivo da marca ou a existéncia de justificativas plausiveis para a auséncia de uso,
o registro serd extinto por caducidade, permitindo que outros possam solicitar o
registro do sinal. De acordo com o Manual de Marcas (INPI, 2024a) e a LPI
(BRASIL, 1996), precisa existir o legitimo interesse do requerente, uma vez que a
caducidade ndo ¢ automatica e nem pode ser implementada de oficio pelo INPI.

Para Schmidt (2019, p.317), “o interesse em requerer a caducidade de registro

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

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

11 - 0 uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo
prazo, a marca tiver sido usada com modificagdo que implique alteragdo de seu carater distintivo
original, tal como constante do certificado de registro.

§ 1° - Nao havera caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razdes legitimas

§ 2° - O titular sera intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o 6nus
de provar o uso da marca ou justificar o desuso por razdes legitimas”.
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alheio precisa ser legitimo. Isso significa que a caducidade ndo pode favorecer a
usurpacdo da marca por alguém imbuido de ma-{é”’;

d) pela inobservancia do disposto no Art. 217°% da LPI (BRASIL, 1996): “A
pessoa domiciliada no exterior devera constituir ¢ manter procurador devidamente
qualificado e domiciliado no Pais, com poderes para representa-la administrativa e
judicialmente, inclusive para receber citagdes”.

Em sintese, a extin¢ao do registro de marca implica na possibilidade de um
terceiro obter o registro de marca idéntica ou semelhante e exigir a cessagao do seu
uso por todos os demais, inclusive pelo anterior titular do direito de uso exclusivo.
Esse processo ¢ importante para o equilibrio do mercado, pois evita que sinais
registrados sem uso ou concedidos indevidamente permane¢cam monopolizados. No
caso de marcas extintas por caducidade ou falta de renovagdo, o sinal pode ser
utilizado por novos titulares, o que incentiva a concorréncia e a inovagdo. A
extingdo do registro de marca no Brasil ¢ um processo que visa garantir que o
sistema de marcas seja utilizado de maneira eficaz, justa e transparente. A legislacao
busca impedir o uso abusivo ou ocioso das marcas, promovendo um ambiente onde
apenas sinais efetivamente usados e que atendem aos requisitos legais possam ser
registrados e que tenham sua vigéncia prorrogada. Dessa forma, a extingdo do
registro de marca assegura a integridade do sistema de propriedade intelectual,
incentivando o uso produtivo dos sinais distintivos e beneficiando o mercado e os
consumidores.

O Manual de Marcas (INPI, 2024a) define as condigdes para a
caracterizagdo do legitimo interesse — condi¢do indispensavel para que terceiros
possam questionar a validade ou a continuidade de uma marca registrada — em
processos relacionados a marcas, especialmente em casos que envolvem pedidos de
caducidade. As condi¢des enumeradas pelo INPI abrangem diferentes situacdes que
estabelecem uma conexao direta entre o requerente ¢ o objeto da disputa. Sdo
condi¢des para caracterizagdo do legitimo interesse:

a) registro ou pedido de registro de marca idéntica ou semelhante: o

requerente possui um registro ou estd em processo de registro de uma marca

33 Art. 217 — “A pessoa domiciliada no exterior devera constituir e manter procurador devidamente
qualificado e domiciliado no Pais, com poderes para representa-la administrativa e judicialmente,
inclusive para receber citagdes”.



86

idéntica ou semelhante, destinada a produtos ou servicos que sejam idénticos,
semelhantes ou afins aqueles assinalados pela marca questionada;

b) registro ou pedido de registro de Indicacdo Geografica (IG), marca de
alto renome ou desenho industrial reproduzido pela marca caducanda: o requerente
tem direitos sobre sinais ou registros especificos, como indicagdes geograficas ou
marcas de alto renome, que foram reproduzidos ou indevidamente utilizados pela
marca objeto do pedido de caducidade;

c) direito de personalidade: a marca questionada reproduz ou imita
elementos vinculados ao nome, imagem, assinatura ou outros atributos da
personalidade do requerente, sem a devida autorizagao;

d) direitos autorais: a marca em questao utiliza criagdes protegidas por
direitos autorais pertencentes ao requerente, como obras literarias, musicais ou
artisticas; e

e) outros direitos vinculados ao segmento mercadoldgico: o requerente
demonstra interesse legitimo ao atuar no mesmo segmento mercadoldgico da marca
caducanda ou em areas afins, evidenciando que o registro inativo ou irregular
prejudica sua atuagao no mercado.

A caracterizacdo do legitimo interesse assegura que os pedidos de
caducidade ou disputas de marca ndo sejam feitos de forma abusiva ou sem
justificativa, protegendo o sistema marcario de litigios infundados. Esses critérios
fornecem parametros objetivos que conectam o requerente ao objeto do pedido,
promovendo um equilibrio entre os direitos dos titulares e os interesses legitimos
de terceiros.

Os casos de extingdo da vigéncia do processo marcario t€ém os seguintes
impactos no sistema marcario:

a) protecao do mercado: evita que marcas em desuso ou registradas de forma
irregular prejudiquem a concorréncia ou a inovagao no mercado;

b) garantia de direitos: resguarda os direitos de personalidade, autorais e de
propriedade industrial, assegurando que sinais protegidos sejam utilizados de forma
¢ética e legal; e

c) fortalecimento do sistema juridico: promove um ambiente mais justo e
transparente, reduzindo a possibilidade de litigios infundados e aumentando a

credibilidade do sistema marcario brasileiro.
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Essas condi¢oes reforgam a necessidade de alinhar o uso de marcas
registradas com os principios de legitimidade, uso efetivo e respeito aos direitos de
terceiros, garantindo que o sistema marcario funcione de forma equilibrada e
eficiente.

O Manual de Marcas (INPI, 2024a) estabelece, além das condigdes para a
caracterizacdo do legitimo interesse, as circunstancias em que um pedido de
caducidade de marca nao sera admitido, bem como os critérios para avaliar
justificativas de desuso. Essas disposi¢des tém como objetivo assegurar um
equilibrio entre o uso efetivo das marcas e a protecao dos titulares contra pedidos
indevidos ou mal fundamentados.

Sao casos em que a caducidade ndo sera admitida:

a) prazo insuficiente: a caducidade nao pode ser requerida se, na data do
pedido, ndo tiverem decorrido pelo menos 5 (cinco) anos desde a concessdo do
registro da marca. Esse prazo ¢ necessario para que o titular tenha oportunidade de
introduzir a marca no mercado;

b) uso ou justificativa de desuso previamente comprovados: se, em processo
anterior, o uso da marca ja tiver sido comprovado ou o desuso justificado por razdes
legitimas, e essa decisao tiver sido proferida ha menos de 5 (cinco) anos, um novo
pedido de caducidade ndo serd admitido; e

c) auséncia de comprovacdo de pagamento: o pedido de caducidade deve
ser acompanhado do comprovante do pagamento da taxa correspondente. A
auséncia desse comprovante inviabiliza a tramita¢ao do requerimento.

No que concerne as razdes justificantes para o desuso da marca, o Manual
de marcas (INPI, 2024a) entende que caso fique comprovado que ha justificativa
de desuso da marca por razdes legitimas referentes ha pelo menos metade do
periodo investigado, a caducidade serd afastada. Por outro lado, se ficar
comprovado que ha justificativa de desuso da marca por razdes legitimas, porém
referentes a menos da metade do periodo investigado, o titular devera apresentar
evidéncias de sérias e efetivas providéncias para a retomada ou o inicio do uso da
marca, tais como: contratos de distribuicdo, material publicitario relativo ao
langamento de produtos e servigos, nota fiscal de compra de matéria-
prima/insumos, maquinario ou etiquetas de produtos, entre outros.

Versa o Art. 146, LPI (BRASIL, 1996) que que tanto a decisdo que declara

quanto a que denega a caducidade de uma marca pode ser objeto de recurso
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administrativo. Essa previsdo assegura as partes interessadas o direito de contestar
ou revisar a decis@o emitida em primeira instancia administrativa, promovendo o
principio do contraditério e da ampla defesa no ambito do processo marcario.

a) decisdo que declara a caducidade: quando a decisdo administrativa do
INPI declara a caducidade de uma marca, o titular pode recorrer, apresentando
novos elementos ou argumentos que demonstrem o uso efetivo da marca ou a
justificativa legitima para seu desuso;

b) decisdo que denega a caducidade: caso o pedido de caducidade seja
negado, o requerente (terceiro interessado) pode recorrer, apresentando argumentos
ou provas adicionais que sustentem a alega¢do de que a marca ndo esta sendo usada
e ndo ha justificativa valida para o desuso.

Essas disposi¢des buscam proteger o sistema marcario contra abusos, ao
mesmo tempo em que permitem aos titulares de marcas legitimas justificar
situacdes excepcionais. Ao exigir comprovagoes detalhadas de uso ou justificativa
de desuso, o INPI promove um sistema equilibrado, onde marcas registradas sé
permanecem protegidas se realmente forem usadas ou se houver motivos claros e
legitimos para o desuso.

Em resumo, as regras relativas a caducidade refletem a necessidade de
estimular o uso efetivo das marcas, garantindo que apenas sinais ativos e utilizados
permanecam protegidos no sistema marcério, com as seguintes consequéncias:

a) para os titulares: incentiva o uso efetivo da marca e a preservagao de
evidéncias documentais relacionadas ao uso ou planejamento de mercado;

b) para o mercado: impede que marcas ociosas ocupem espago e bloqueiem
registros de novos sinais, promovendo um ambiente competitivo mais saudavel; e

c) para o INPI: estabelece parametros claros para decisdes administrativas,
aumentando a eficiéncia e a previsibilidade do processo.

O Art. 146 reflete a preocupacao da LPI (BRASIL, 1996) em assegurar a
efetividade do sistema marcario, permitindo que todas as partes envolvidas tenham
a oportunidade de contestar decisdes que possam impactar significativamente seus
direitos ou interesses. Esse recurso funciona como uma ferramenta essencial para
garantir decisOes mais justas e embasadas no ambito administrativo, antes de um
eventual recurso ao Poder Judiciério.

O Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Juridicos e¢ Técnicos (IDS)

(2013) ressalta a importancia do recurso administrativo em processos de caducidade
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de marca, considerando a gravidade dos seus efeitos. Segundo o IDS, o despacho
que defere a caducidade deve ser passivel de recurso com eficicia suspensiva,
garantindo ndo apenas o reexame da questao pela instancia superior administrativa,
mas também a manuten¢do plena da vigéncia do titulo até que haja uma decisao
final e definitiva sobre o caso.

A efic4cia suspensiva do recurso administrativo em casos de caducidade
busca proteger o titular da marca contra efeitos imediatos e irreversiveis que
poderiam surgir de uma decisao desfavoravel em primeira instancia. Isso garante:

a) plena vigéncia do titulo: durante a tramitacdo do recurso, a marca mantém
sua validade e exclusividade, permitindo que o titular continue utilizando-a no
mercado;

b) prevencao de danos comerciais: a suspensao dos efeitos da decisao inicial
protege o titular de eventuais prejuizos financeiros ou comerciais que poderiam
resultar de um indeferimento precoce; e

¢) respeito ao contraditorio e a ampla defesa: permite ao titular apresentar
novas provas ou argumentos antes que a decisao final seja implementada.

O IDS também destaca que a caducidade ndo produz efeitos ex tunc
(retroativos), mas sim ex nunc, ou seja, seus efeitos operam a partir da data da
decisdo final que declara a caducidade e que “a sua decretagdo ndo atinge pretensdes
que a precedam, notadamente aquelas que digam respeito a perdas e danos devidas
por emprego desautorizado enquanto vigente o registro” (2013, p.356). Isso
significa que:

a) a validade do registro ¢ preservada até a declaracdo da caducidade:
qualquer uso, direito ou ato praticado com base no registro permanece legitimo até
a decisdo final; e

b) seguranga juridica para terceiros: a prote¢do conferida pela marca
continua valida até o transito em julgado da decisdo, assegurando um ambiente
juridico estavel e previsivel.

Em suma, em todas as situagdes de extingdo, inclusive no caso de
caducidade, a extingdo nao tera efeito retroativo e o uso indevido que tiver sido feito
durante a vigéncia do registro sujeitara o infrator as consequéncias da contrafacao
(SCHMIDT, 2013).

A Coletanea de Decisdes da 2* Instancia Administrativa (INPI, 2021d)

consolidou diversos entendimentos sobre o tema da caducidade de registro de
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marca, fornecendo diretrizes importantes para a analise desses casos. Dentre os
posicionamentos, destacam-se os seguintes:

a) “a existéncia de acdo de nulidade de registro em curso durante o periodo
de investigagdo da caducidade configura razdo legitima para o desuso da marca”
(INPI, 2021d). O desuso da marca enquanto pendente uma a¢do de nulidade ¢
justificado, pois o titular pode aguardar a decisdo judicial ou administrativa para
definir o destino do registro. Essa medida evita que o titular seja penalizado pela
falta de uso durante um periodo de incerteza juridica;

b) “é valido o documento fiscal contendo a marca, em qualquer posigéo,
para fins de comprovagdo de uso de marca em caducidade, desde que ndo haja
indicio de que o produto/servi¢o possua origem diversa” (INPI, 2021d). Esse
entendimento flexibiliza os critérios de comprovacdo de uso, reconhecendo que a
posicdo da marca em notas fiscais ou documentos similares ndo ¢ determinante,
desde que o vinculo entre o sinal e o produto ou servigo esteja claro. Essa
abordagem promove maior seguranga juridica para os titulares; e

¢) “a massa falida possui legitimo interesse para requerer caducidade desde
que regularmente representada pelo sindico” (INPI, 2021d). Esse entendimento
permite que a massa falida, enquanto parte interessada, proteja seus interesses no
mercado, buscando a liberagdo de marcas inativas para novos registros ou
operagdes que possam beneficiar o processo de recuperagdo dos ativos da faléncia.

Os entendimentos destacados t€ém grande impacto na aplicagao pratica do
instituto da caducidade:

a) protecao do titular: a justificativa do desuso por razdes legitimas, como
acdes judiciais em curso, demonstra um equilibrio entre o incentivo ao uso efetivo
da marca e o reconhecimento de situagdes excepcionais que justifiquem o desuso;

b) facilidade na comprovacao de uso: a flexibilizacdo quanto a posi¢ao da
marca em documentos fiscais reduz a rigidez burocratica e amplia os meios de
comprovagao para titulares que mantém suas marcas ativas no mercado; ¢

c) legitimidade de terceiros: o reconhecimento da legitimidade da massa
falida reforca o direito de atuacdo de terceiros que possuem interesse real na
caducidade de marcas inativas.

Esses entendimentos da 2* Instdncia Administrativa do INPI promovem um
sistema marcario mais justo e equilibrado, protegendo tanto os interesses legitimos

dos titulares quanto os de terceiros, além de assegurar que marcas caducas sejam
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adequadamente analisadas com base em critérios objetivos e razoaveis. Isso
contribui para a eficiéncia do mercado e para a seguranca juridica de todas as partes

envolvidas.



4. RESULTADOS E DISCUSSAO
4 .1.Estatisticas do INPI: 2020-2024

Foram analisadas 252 RPI do INPI (2024b), a saber, de nimeros 2557 a
2812, publicadas entre 07/01/2020 e 26/11/2024. Levando-se em consideragdo o
objeto de estudo do presente trabalho, o tamanho do arquivo *.xml de cada RPI e a
limitacdo de 1.048.576 linhas do programa de planilha utilizado (Excel da
Microsoft), optou-se pela extracdo apenas dos seguintes despachos:

a) requerimento provido: nulo o registro;

b) extingdo de registro pela expirag¢do do prazo de vigéncia;

¢) extingdo de registro pela caducidade;

d) concessdo de registro; e

e) arquivamento definitivo de pedido de registro por falta de pagamento da

concessao.

4.1.1. Arquivamento definitivo de pedido de registro por falta de

pagamento da concessao

O arquivamento definitivo de pedido de registro por falta de pagamento da
concessdo ocorre quando, ap6s o deferimento, o titular do respectivo pedido de
registro de marca ndo efetua, no prazo legal, o pagamento da taxa relativa ao
primeiro decénio de vigéncia de registro de marca e expedi¢do de certificado de
registro: em 2020 foram 31.430 processos; em 2021, 28.448; em 2022, 35.803; em
2023, 50.149; e de janeiro a novembro de 2024, 37.392 (INPI, 2024b).

60.000
50.149
50.000
40.000
37.392
—— 35.803
30.000 31.430 —
28.448
20.000
10.000
0
2020 2021 2022 2023 2024
Figura 10 — Arquivamento definitivo de pedido de registro por falta de pagamento da concessdo

(IPAS157)
Fonte: Adaptado de INPI (2024b)
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Os elevados nimeros de arquivamento definitivo de pedido de registro por
falta de pagamento da concessdo sugerem que muitos titulares ndo acompanham
devidamente os despachos do INPI e, assim, ndo cumprem com a respectiva

obrigagdo.

4.1.2. Concessao de registro

A concessdo do registro de marca ocorre quando, apds o deferimento, o
titular do respectivo pedido de registro de marca efetua, no prazo legal, o pagamento
da taxa relativa ao primeiro decénio de vigéncia de registro de marca e expedigao
de certificado de registro: em 2020 foram 141.775 processos; em 2021, 165.889;
em 2022, 151.780; em 2023, 190.809; e de janeiro a novembro de 2024, 138.570
(INPI, 2024b).

250.000
200.000 190.809
165.889
150.000
141.775 151.780 138.570
100.000
50.000
0
2020 2021 2022 2023 2024

Figura 11 — Concess@o de registro (IPAS158)
Fonte: Adaptado de INPI (2024b)

A oscilag@o dos niimeros de concessdo do registro de marca poderia induzir
a conclusdo de uma maior ou menor procura pelo sistema de marcas, mas o
quantitativo dos depdsitos de pedido de registro tem crescido nos ultimos anos, cf.
dados do Anudrio Estatistico de Propriedade Industrial (INPI, 2024c), abaixo, o que

descarta a aludida hipdtese como justificativa.
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Ano Direto Madri Marcas
2000 108.235 - 108.235
2001 101.635 - 101.635
2002 94.300 - 94,300
2003 95.586 - 95.586
2004 94.044 - 94.044
2005 99.344 - 99.344
2006 95.867 - 95.867
2007 104.261 - 104.261
2008 121.983 - 121.983
2009 112.897 - 112.897
2010 127.752 - 127.752
2011 152.737 - 152.737
2012 151.982 - 151.982
2013 165.783 - 165.783
2014 159.306 - 159.306
2015 160.875 - 160.875
2016 166.368 - 166.368
2017 186.081 - 186.081
2018 205.117 - 205.117
2019 245.075 450 245.525
2020 275.649 8.336 283.985
2021 363.308 11.666 374.974
2022 372117 12.247 384.364
2023 402.378 11.082 413.460

Figura 12 — Anuario Estatistico de Propriedade Industrial
Fonte: INPI (2024c¢)

Ter-se-ia, ainda, como possibilidade de justificativa uma oscilagdo da
quantidade de decisdes publicadas pelo INPI (2024d), mas estas também tém
crescido: 2021 (270.589 decisdes), 2022 (292.645 decisoes) 2023 (363.844
decisdes), 2024 (até outubro: 250.632 decisdes), o que sugere que dentro das

decisdes publicadas a quantidade de exame de mérito tem diminuido.

4.1.3. Nulidade de registro

A nulidade de registro de marca se d4 mediante publicagdo do provimento
da propositura de PAN, ou seja, através do seguinte despacho “requerimento

provido: nulo o registro”.
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Figura 13 — Requerimento provido: nulo o registro (IPAS530)
Fonte: Adaptado de INPI (2024b)

A nulidade de registro de marca nos ultimos anos se deu da seguinte forma:
1.286 registros em 2020, 264 em 2021, 229 em 2022, 1.790 em 2023 ¢ 1.338 até
novembro de 2024 (INPI, 2024b).

4.1.4. Extingao de processo

Ressalte-se que das hipoteses de extingdo do registro de marca, cf. previsdo
no Art. 142 da LPI (BRASIL, 1996), para fins deste estudo, foram consideradas
apenas as estampadas nos incisos I e III do aludido dispositivo legal.

Nesse sentido, através da extingdo de registro pela expiragdo do prazo de
vigéncia, foram identificados os seguintes nimeros: 17.696 processos em 2020,
66.073 processos em 2021, 34.171 processos em 2022, 38.704 processos em 2023
e 20.401 processos até novembro de 2024 (INPI, 2024b).

70.000 66.073
60.000

50.000

30.000 34.171

20,000 20.401
17.696

10.000

0
2020 2021 2022 2023 2024

Figura 14 — Extin¢do de registro pela expiragéo do prazo de vigéncia (IPAS161)
Fonte: Adaptado de INPI (2024b)
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Os elevados niimeros de exting@o de registro pela expira¢do do prazo de
vigéncia sugerem a falta de interesse pela prorrogagdo de vigéncia de processos
antigos ou a falta de monitoramento dos despachos do INPI para cumprirem com o
pagamento da taxa da prorrogacdo do decénio.

A extingéo de registro pela caducidade ocorre como consequéncia da falta
de comprovagdo do uso da marca, o que pode ocorrer pelo seu desuso ou pela falta
de monitoramento dos despachos do INPI para peticionamento com a devida

comprovagio do uso.
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Figura 15 — Extingdo de registro pela caducidade (IPAS3004)
Fonte: Adaptado de INPI (2024b)

E, por fim, todos os dados devidamente consolidados na Tabela 1, abaixo:

Tabela 1 — Historico das decisdes analisadas entre 2020 e novembro de 2024
2020 2021 2022 2023 2024

REQUERIMENTO PROVIDO: NULO O
REGISTRO (IPAS530)

EXTINCAO DE REGISTRO  PELA
EXPIRACAO DO PRAZO DE VIGENCIA | 17.696 | 66.073 | 34.171 | 38.704 | 20.401
(IPAS161)

EXTINCAO DE REGISTRO  PELA
CADUCIDADE (IPAS304)

CONCESSAO DE REGISTRO (IPAS158) 141.7751165.889 | 151.780 | 190.809 | 138.570

ARQUIVAMENTO  DEFINITIVO  DE
PEDIDO DE REGISTRO POR FALTA DE| 31.430 | 28.448 | 35.803 | 50.149 | 37.392
PAGAMENTO DA CONCESSAO (IPAS157)

Fonte: Adaptado de INPI (2024b)

1.286 264 229 1.790 | 1.338

1.306 | 1.777 854 1.479 | 1.011

Considerando os elevados niimeros de processos nulos e extintos durante o
recorte temporal analisado, qual seja, de janeiro de 2020 a novembro de 2024,

sugere-se que os titulares dos processos marcarios nao tém dado a devida
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importancia ao acompanhamento dos despachos da RPI do INPI, tanto ao longo do

processo de registro, quanto apos a sua concessao.



5. CONSIDERACOES FINAIS

O estudo acerca da nulidade e extingdo do registro de marca no Brasil
evidencia a relevancia do sistema de prote¢do marcaria como ferramenta essencial
para a seguranca juridica e a competitividade no mercado. No entanto, os
mecanismos que regulam a nulidade e a extin¢do sdo igualmente cruciais para
assegurar que os direitos conferidos aos titulares ndo sejam exercidos em
desconformidade com os principios e normas que regem a Propriedade Industrial.

O presente estudo entende que a nulidade desempenha um papel
fundamental na correcdo de irregularidades que possam comprometer a integridade
do sistema marcario. A possibilidade de invalidar registros obtidos em afronta a lei,
como aqueles que ferem direitos de terceiros ou carecem de distintividade, refor¢a
o compromisso do ordenamento juridico com a justica e a transparéncia.

Da mesma forma, a extingdo do registro, seja por caducidade, rentincia ou
ndo pagamento da prorroga¢do, demonstra o carater dindmico e condicional dos
direitos de marca. Ao condicionar a manuten¢do do registro ao uso efetivo e
continuo da marca, o sistema protege ndo apenas os interesses do titular, mas
também os do mercado e da sociedade, ao evitar o bloqueio indevido de sinais
distintivos.

O registro de marca no Brasil € vélido por 10 anos, podendo ser prorrogado
por periodos sucessivos de 10 anos, mas antes da sua prorrogagdo pode sofrer
nulidade, caducidade etc. Nessa senda, desde o depdsito do pedido de registro e até
enquanto o titular tiver interesse na vigéncia do seu processo € seu dever (ou do seu
procurador) monitorar os despachos semanais do INPI na RPL.

Os institutos da nulidade e extingdo sdo indispensaveis para o equilibrio
entre a prote¢do dos direitos individuais e a garantia de livre concorréncia: a
aplicagdo criteriosa e consistente desses mecanismos fortalece a credibilidade do
sistema de registro de marcas no Brasil, promovendo um ambiente mais justo,
inovador e competitivo.

Ocorre que os elevados numeros de processos nulos e extintos durante o
recorte temporal analisado, qual seja, de janeiro de 2020 a novembro de 2024,
sugerem que os titulares dos processos marcarios ndo tém dado a devida
importancia ao acompanhamento dos despachos da RPI do INPI, tanto ao longo do

processo de registro, quanto apos a sua concessao.
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Frise-se que a protecdo marcaria contempla o registro de uma marca e seu
monitoramento por todo o lapso temporal no qual o empreendedor tiver interesse
nela, o que tende a ser por toda a existéncia do negocio, visando a uma gestao com
eficacia no cenario concorrencial através de uma visao estratégica e mercadologica
do negbcio.

Assim, o presente trabalho contribui para a compreensio desses institutos e
alerta a importancia das cautelas que o empreendedor deve ter para obter o registro
de marca, bem como evitar perdé-lo, seja por nulidade ou extingéo, além de oferecer
subsidios para que o tema continue sendo debatido e aprimorado no &mbito juridico.

Por fim, sugere-se alteracdo legislativa do dispositivo objeto deste estudo
para fins de maior clareza e erradicacdo da dubiedade. Nesse sentido, o Art. 133 da
LPI (BRASIL 1996) poderia ser atualizado de “o registro da marca vigorara pelo
prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessao do registro, prorrogavel por
periodos iguais e sucessivos” para “o registro da marca vigorara pelo prazo de até
10 (dez) anos, contados da data da concessdo do registro, prorrogavel por periodos

iguais e sucessivos.
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