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A Propriedade Intelectual (PI) constitui o reconhecimento jurídico da 

exclusividade de uso, fruição e disposição de determinadas criações do intelecto 

humano (ARRABAL, 2017), razão pela qual o sistema jurídico brasileiro 

desempenha um papel crucial na regulação das relações econômicas e na proteção 

da PI.  PI surgiu com o objetivo de atribuir segurança a inventores e os direitos 

decorrentes de suas criações, tangíveis e intangíveis, durante determinado  

(SIMÕES DOS SANTOS, 2023, p.27). 

A tutela jurídica pátria e estrangeira no âmbito da PI, além de garantir a 

segurança jurídica por meio da criação de normas que visam à proteção, aos direitos 

e às garantias aos titulares, busca promover um ambiente normativo que contribua 

para o desenvolvimento econômico, tecnológico e social do país. Tal proteção 

estimula a inovação, fomenta a competitividade, atrai investimentos e incentiva a 

transferência de tecnologia, ao mesmo tempo em que busca equilibrar os interesses 

individuais e coletivos, promovendo o bem-estar social e o avanço sustentável da 

sociedade como um todo (ROCHA, 2023). 

 noção de implicações jurídicas e econômicas das informações contidas 

na PI não é  (CESÁRIO, 2020, p.39). Nesse contexto, a Lei n.º 9.279/96 (Lei 

de Propriedade Industrial  LPI) estabelece diretrizes que garantem a proteção de 

alguns dos ativos intangíveis da PI, como as marcas, que podem ser um dos mais 

valiosos de uma empresa, ao mesmo passo em que busca equilibrar os interesses 

dos titulares de direitos e da sociedade com as respectivas obrigações. 

O registro de marca consiste na apropriação de uma expressão ou símbolo 

visual, selecionado do universo das potencialidades semióticas, configurando um 

complexo significativo específico, o qual confere ao titular direito de uso exclusivo 

desse elemento em contextos determinados, assegurando sua distinção e proteção 

jurídica (BARBOSA, 2017a). 

A aludida apropriação, consolidada em uma exclusividade monopolística da 

PI, é juridicamente admissível, pois se limita a uma criação específica no campo 

industrial, sem abranger a totalidade de um mercado. Esse mecanismo visa 

fomentar a diferenciação e a inovação em cenários competitivos, garantindo 

proteção aos direitos do criador enquanto preserva o equilíbrio entre concorrência 

e exclusividade (ARRABAL, 2017).
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A importância 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 está relacionada à obtenção de um ativo intangível que valoriza 

o patrimônio do seu titular, contribuindo para a construção de uma reputação sólida, 

consolidando a confiança dos consumidores e fortalecendo a posição competitiva 

no mercado. Por outro lado, o medo de perder envolve os riscos de não registrar a 

marca, o que pode resultar na obrigatoriedade de abstenção do seu uso, incluindo 

alteração de domínio e de perfis nas redes sociais, materiais timbrados, fachadas, 

uniformes e quaisquer elementos de identificação visual, além do risco de enfrentar 

ações judiciais, de assumir passivos decorrentes de indenizações por uso indevido 

caso a marca já tenha sido registrada por terceiro etc. Assim, o registro de marca 

atua como uma medida preventiva e estratégica para assegurar estabilidade e 

proteção jurídica ao negócio (NEVES, 2023). 

A propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, 

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

acordo com o Art. 129 da LPI (BRASIL, 1996). O registro da marca vigorará pelo 

prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por 

períodos iguais e sucessivos, devendo o pedido de prorrogação ser formulado 

durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do 

pagamento da respectiva retribuição, e que se o pedido de prorrogação não tiver 

sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 

6 (seis) meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional, cf. 

Art. 1331 da LPI (BRASIL, 1996). 

Ocorre que o empreendedor não pode se descuidar do registro da marca após 

sua concessão perante o INPI: o dispositivo legal sob comento é crucial para 

garantir a continuidade da proteção marcária, mas pode induzir ao equívoco de que 

para a prorrogação da vigência de um registro marcário basta o pagamento da 

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

                                                 
1
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Nesse contexto, embora o aludido pagamento seja fundamental, a vigência 

do registro de marca depende de outros fatores, dentre os quais, a observância às 

hipóteses de extinção e de nulidade do processo marcário, objeto de estudo deste 

trabalho. 

A presente dissertação tem como objetivo principal analisar o Art. 133 da 

LPI (BRASIL, 1996) sob uma perspectiva crítica e reflexiva, explorando os 

desafios interpretativos e práticos associados à vigência do registro de marca. 

Busca-se, ainda, compreender o papel dessa norma na dinâmica do sistema de 

propriedade industrial brasileiro, especialmente no que diz respeito à segurança 

jurídica. Por meio de uma abordagem teórica e prática, este estudo apresentará as 

hipóteses de extinção e nulidade previstas na legislação, avaliando seus impactos 

sobre a vigência dos registros marcários e sua relevância no contexto da proteção 

de ativos intangíveis. 

Como resultado, tem-se a imprescindibilidade do monitoramento do registro 

marcário, mediante leitura semanal dos despachos do INPI em sua Revista da 

Propriedade Industrial (RPI), para, se e quando necessário, tomar as devidas 

providências com o intuito de evitar prejuízos, por vezes, irreversíveis. 

A estrutura do trabalho se encontra disposta em três capítulos, conforme a 

seguir detalhado. 

O primeiro capítulo, intitulado de Propriedade Intelectual e conceitos 

introdutórios sobre marca, aborda uma breve introdução à Propriedade Industrial, a 

importância dos ativos intangíveis nos negócios contemporâneos, do amparo legal 

das marcas no Brasil, da definição de marca e dos seus princípios legais 

(territorialidade, especialidade e do sistema atributivo), a caracterização da boa-fé 

do usuário, a natureza das marcas (marca de produto ou serviço, marca de 

certificação e marca coletiva) e as formas de apresentação das marcas (nominativa, 

figurativa, mista, tridimensional e de posição). 

Na sequência, apresenta-se o segundo capítulo com abordagem ao registro 

de marca no Brasil: os requisitos do registro de marca (análise dos requisitos de 

liceidade, distintividade e disponibilidade do sinal marcário), as etapas do registo 

de marca e as hipóteses de nulidade e extinção do registro marcário. 

Em seguida, o terceiro capítulo apresenta os resultados e discussão: 

estatísticas do INPI entre 2020 e 2024, além de conceitos e dados sobre 
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arquivamento definitivo de pedido de registro por falta de pagamento da concessão, 

concessão de registro, nulidade de processo e extinção de registro. 

As considerações finais trazem uma síntese dos estudos e das propostas. 

Por fim, com o intuito de auxiliar leitores e pesquisadores, incluiu-se a lista 

das referências bibliográficas que fundamentaram e consolidaram o presente 

estudo. 

 



2.1.Breve introdução à Propriedade Industrial

2

Pilares da OMPI
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)
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Fonte: Elaborado pelo autor (2024)
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Fonte: Elaborado pelo autor (2024)
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Fonte: Elaborado pelo autor (2024)
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 Convenção da União de Paris de 1883 (CUP), incorporada pelo Decreto 

n.º Decreto n.º 75.572/1975 (BRASIL, 1975a); que, em seu §2º do Art. 

1º, define a propriedade industrial como um conjunto abrangente de 

direitos que inclui as patentes de invenção, modelos de utilidade, 

desenhos ou modelos industriais, marcas de fábrica ou de comércio, 

marcas de serviço, nome comercial, indicações de proveniência ou 

denominações de origem, além de prever a repressão à concorrência 

desleal (BARBOSA, 2017b); estabelece regras básicas para a proteção 

da propriedade industrial, por meio do Decreto n.º 1.263/1994 (BRASIL, 

1994); promove um ambiente econômico onde o desenvolvimento 

industrial e comercial possa florescer com segurança jurídica, 

incentivando tanto a inovação quanto o respeito à concorrência; e 

 Convenção de Berna (CUB), que, voltada para a proteção dos Direitos 

Autorais, garante que as obras literárias e artísticas de autores nacionais 

recebam proteção também em outros países, incorporada pelo Decreto 

n.º 75.699/1975 (BRASIL, 1975b); e garante a reciprocidade de 

tratamento entre os países signatários, de forma que inventores e 

empresas que buscam proteção em outras jurisdições encontram um 

ambiente harmonizado, onde seus direitos são respeitados e 

reconhecidos, contribuindo para a circulação segura de bens e serviços 

no cenário internacional; 

 Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 

Relacionados ao Comércio (TRIPS), que estabelece padrões mínimos de 

proteção de PI para os países membros da Organização Mundial do 

Comércio (OMC), incorporado pelo Decreto n.º 1.355/1994 (BRASIL, 

1994); 

 Convenção Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais 

(UPOV), que oferece um sistema de proteção para novas variedades de 

plantas, incentivando a inovação e o desenvolvimento no setor agrícola, 

implementada pelo Decreto n.º 3.109/1999 (BRASIL, 1999). 
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Esse dispositivo constitucional reflete uma abordagem equilibrada, em que 

o direito de exclusividade concedido ao inventor ou titular de uma marca é 

condicionado ao interesse público, visando garantir que o benefício da inovação 

seja estendido a toda a sociedade. A proteção da propriedade industrial, nesse 

sentido, busca não apenas o reconhecimento dos esforços e investimentos 

realizados pelos inventores, mas também o incentivo ao progresso tecnológico, 

estabelecendo um ambiente propício à concorrência leal e ao avanço industrial no 

país. Portanto, o Art. 5º, inc. XXIX da CF/88 reforça a visão de que a propriedade 

industrial deve ser utilizada como um instrumento estratégico para promover o 

crescimento econômico sustentável, por meio da valorização das inovações e da 

construção de um mercado justo e competitivo. 
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2.2. A importância dos ativos intangíveis nos negócios 
contemporâneos 

No atual contexto global, marcado pela rápida circulação de informações e 

pela ausência de fronteiras para sua difusão, o ambiente de negócios tem favorecido 

uma crescente valorização dos ativos intangíveis da PI. Essas criações, fruto criação 

humana, possuem valor não apenas cultural e social, mas também econômico, ao 

se tornarem propriedade privada passível de comercialização como bens imateriais 

(JUNGMANN; BONETTI, 2010). 

A proteção legal desses ativos os transforma em recursos estratégicos, 

capazes de gerar oportunidades de mercado, exclusividade competitiva e retornos 

financeiros substanciais. Essa proteção jurídica concede aos titulares um controle 

exclusivo sobre o uso de suas criações, permitindo que usufruam economicamente 

do valor agregado de suas invenções e marcas. Esse cenário incentiva a inovação, 

pois as empresas, vislumbrando retornos garantidos por meio da exclusividade, 

investem cada vez mais no desenvolvimento de novos produtos e tecnologias. 

Esse movimento reforça a posição das empresas no mercado global e insere 

os ativos intangíveis no núcleo do valor patrimonial contemporâneo. Eles passam a 

representar uma parcela significativa do valor de mercado das empresas, 

convertendo-se em elementos essenciais para a construção de uma posição 

competitiva duradoura. Dessa forma, a proteção de PI não só fomenta o crescimento 

econômico e a inovação, mas também integra as criações intangíveis como pilares 

fundamentais na economia globalizada atual, reforçando o papel estratégico da PI 

no cenário econômico mundial. 

A valorização de empresas que utilizam intensivamente ativos intangíveis 

ressalta a importância desses bens para a manutenção de vantagens competitivas e 

a ampliação do valor econômico (KAYO et al., 2006). Os ativos da PI não apenas 

conferem identidade e exclusividade às empresas, mas também fortalecem seus 

titulares em posições de destaque no mercado, criando diferenciais estratégicos que 

estimulam a confiança e a lealdade do consumidor. 
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Por meio de investimentos contínuos em inovação e no fortalecimento do 

capital intelectual, essas empresas aumentam sua capacidade de adaptação às 

rápidas mudanças do mercado, o que, por sua vez, potencializa seu valor financeiro. 

Esse dinamismo permite que elas permaneçam relevantes e competitivas, 

ajustando-se com agilidade às demandas emergentes e conquistando novos nichos. 

Assim, os ativos intangíveis impactam diretamente não apenas a lucratividade, mas 

também a solidez do patrimônio da empresa, o que sustenta seu crescimento 

sustentável e atrai investidores em busca de oportunidades seguras e inovadoras. 

Esses ativos, ao 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 construção de uma posição competitiva 

duradoura. Dessa forma, os ativos intangíveis da PI se tornam um componente 

estratégico essencial, ao transformar a inovação e a exclusividade em um ciclo de 

crescimento e valorização contínuos. 

Nas últimas décadas, o ambiente de negócios passou a reconhecer que o 

valor de uma empresa vai além dos ativos tangíveis, como máquinas e estoques, e 

inclui uma gama de ativos intangíveis, tais como marcas, patentes, direitos autorais 

e softwares. Essa mudança de paradigma destacou a relevância dos ativos 

intangíveis como elementos centrais para a identidade, reputação e competitividade 

das empresas (TOMIYA, 2012). 

As marcas, especificamente, desempenham um papel fundamental ao não 

apenas identificar produtos, mas também influenciar comportamentos dos 

consumidores, moldando percepções e gerando fidelidade. Elas transcendem a 

função de mero identificador visual para se tornarem veículos de valores e 

experiências, que constroem um vínculo emocional com o consumidor. 

No contexto contemporâneo, as marcas se consolidaram como pilares 

fundamentais do patrimônio e do sucesso empresarial. Seu valor não está apenas 

em sua exclusividade e reconhecimento, mas na capacidade de agregar valor 

emocional e cultural aos produtos e serviços, criando uma vantagem competitiva 

duradoura. Assim, os ativos intangíveis, especialmente as marcas, representam 

recursos estratégicos indispensáveis, cujo impacto reflete-se diretamente na 

valorização e na posição de destaque das empresas no mercado global. 
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É no cenário de intensa competição que emergem as possibilidades de 

violação de direitos, tanto do consumidor quanto do fornecedor. O consumidor 

precisa permanecer atento para evitar ser induzido a erro quanto às características 

do que lhe é ofertado, especialmente diante do crescimento do comércio à distância, 

que facilita a ocorrência de golpes e práticas enganosas. Por outro lado, o 

fornecedor enfrenta ameaças decorrentes de atos confusórios que caracterizam 

concorrência desleal, particularmente pela contrafação de marca. Tais práticas não 

apenas comprometem a credibilidade de sua empresa, mas também podem gerar 

prejuízos significativos e, em alguns casos, irreversíveis, caso não sejam adotadas 

medidas eficazes de proteção aos seus direitos marcários. Nesse contexto, tanto 

consumidores quanto fornecedores precisam de um sistema jurídico robusto que 

lhes assegure proteção e confiança, promovendo um mercado mais ético e 

equilibrado (PORTO, 2011). 

O conceito de marca surgiu da necessidade dos fabricantes em estabelecer 

uma identidade única para seus produtos, facilitando a diferenciação no mercado e 

atraindo a preferência do consumidor. Mais do que um simples identificador, a 

marca simboliza qualidade, valor e uma promessa de experiência, atuando como 

um elemento estratégico para a empresa. Ela não apenas representa os atributos que 

o consumidor associa ao produto, mas também serve como um mecanismo de 

proteção comercial, salvaguardando os direitos de propriedade intelectual e 

evitando confusões com produtos concorrentes (RUÃO, 2017). 

Essa estratégia é essencial para construir e manter a confiança 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 função inicial de diferenciação e se consolida como um 

ativo intangível de valor inestimável, 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 sólida e 

ganhe relevância junto ao público-alvo. 

A valorização crescente dos ativos intangíveis representa uma tendência 

global de grande importância, sinalizando uma mudança profunda na maneira como 

as empresas são avaliadas no mercado. Historicamente, o valor de uma empresa era 

fortemente associado aos seus ativos tangíveis, como imóveis, equipamentos e 

estoques. No entanto, com o avanço da economia do conhecimento e a ênfase na 
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inovação, ativos intangíveis, como marcas, patentes, direitos autorais e capital 

humano, passaram a ser reconhecidos como componentes fundamentais do valor 

total de uma organização (TEH; KAYO; KIMURA, 2007). 

Nesse sentido, corrobora o doutrinador Pedro Marcos Nunes Barbosa 

(2017c, p.45): os ativos intangíveis perpassaram a relevância econômica de 

qualquer elemento físico que  eventualmente  participe do acervo de bens do 

 

As marcas, em particular, agregam valor significativo ao promover lealdade 

e reconhecimento entre os consumidores, muitas vezes superando os ativos físicos 

em termos de relevância para o valor de mercado de uma empresa. Em um contexto 

em que serviços e soluções digitais têm forte predominância, a avaliação de ativos 

tangíveis torna-se mais complexa e menos representativa, o que reforça a 

importância dos ativos intangíveis. 

Esse novo paradigma reflete-se no valor de mercado das empresas, que 

frequentemente excede o valor dos seus ativos físicos, evidenciando a importância 

de fatores intangíveis na percepção de valor. Assim, essa transformação destaca a 

necessidade de investimentos contínuos em inovação e no fortalecimento de 

marcas, aspectos essenciais para o sucesso e a sustentabilidade das empresas a 

longo prazo. Empresas que focam em desenvolver seus ativos intangíveis estão 

mais bem posicionadas para responder às rápidas mudanças de mercado, 

consolidando-se como líderes em setores onde a inovação e a criação de valor 

simbólico são primordiais. 

Um aspecto crucial na comercialização da PI pelas empresas refere-se à 

definição clara e formal da titularidade do bem intelectual. A correta proteção 

jurídica desses ativos é essencial para possibilitar sua exploração comercial de 

forma segura e eficaz (JUNGMANN; BONETTI, 2010). 

A titularidade bem definida garante ao detentor os direitos exclusivos de 

uso, licenciamento e comercialização do bem intelectual, evitando disputas e 

oferecendo segurança jurídica tanto para a empresa quanto para potenciais parceiros 

e investidores. Essa proteção adequada da PI assegura não apenas a exclusividade 

de mercado, mas também aumenta o valor do ativo, criando uma base sólida para 

estratégias de expansão, colaborações e transações comerciais. 

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

posicionamento no mercado, maximizam o retorno financeiro de suas inovações e 
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constroem uma reputação de confiabilidade e pioneirismo, fatores indispensáveis 

para o crescimento sustentável e a competitividade em um mercado globalizado. 

Na economia contemporânea, o uso de uma marca sólida e distintiva é 

essencial para que os empreendedores se destaquem em um mercado altamente 

competitivo, onde os consumidores têm uma variedade quase ilimitada de opções. 

As marcas representam mais do que um ativo valioso; elas constituem a própria 

identidade de um produto ou serviço, transmitindo ao público uma série de 

associações e valores que influenciam diretamente o processo de escolha e 

fidelização do consumidor (ROCHA; OLIVEIRA, 2017). 

Uma marca eficaz serve como um diferencial competitivo, permitindo que 

os consumidores reconheçam e escolham produtos ou serviços com base na 

confiança, experiência e identificação 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 público-alvo, influenciando a 

percepção e a preferência dos consumidores. 

Além disso, em um mercado globalizado, as marcas funcionam como um 

elo entre o empreendimento e o público em múltiplos contextos culturais e 

geográficos. Sua proteção jurídica é, 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 negócios. Em resumo, na economia atual, as marcas são muito mais do 

que identificadores comerciais; elas são um elemento estratégico que agrega valor 

e facilita a consolidação da empresa no mercado. 

2.3. Do amparo legal das marcas no Brasil 
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2.4. Da definição de marca e dos seus princípios legais 
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Fonte: Adaptado de CNI (2013) 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2024) 

2.4.1. Princípio da Territorialidade 
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2.4.2. Princípio da Especialidade 
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2.4.3. Princípio do Sistema atributivo 
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2.4.3.1. Caracterização da boa-fé do usuário 

 

2.5.  Natureza das marcas  
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2.5.1. Marca de produto ou serviço 

 

2.5.2. Marca de certificação 
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(...) a mensagem veiculada por uma marca de certificação é que 
os produtos foram examinados, testados, inspecionados ou de 
alguma maneira verificados por uma pessoa que não é aquela que 
o produziu, graças a métodos definidos pelo certificador/detentor 
da marca. Um importante requisito para marcas de certificação é 
que a entidade que requer o registro deve ser considerada 

 para  os produtos em questão (WIPO, 
2019, p.16). 

 

 

 

2.5.3. Marca Coletiva 
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2.6.  Formas de apresentação das marcas 
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2.6.1. Marca Nominativa 

 

2.6.2. Marca Figurativa 

 

2.6.3. Marca Mista 
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2.6.4. Marca Tridimensional 

 

2.6.5. Marca de Posição  
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3.1.  Requisitos do registro de marca 
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3.1.1. Análise do requisito de liceidade do sinal marcário 

Na análise da liceidade de um sinal como marca, a LPI (BRASIL, 1996) 

considera sua interdição legal por motivo de ordem pública ou por razão da moral 

e dos bons costumes, prevista nos seus incisos I, III, X, XIV do seu Art. 12424. 

A condição de o sinal estar em conformidade com os princípios da 

moralidade, dos bons costumes, da ordem pública e das leis vigentes é considerada 

como requisito da liceidade, fundamental para que o sinal seja registrável e atenda 

às exigências dos Artigos 124 e 18125 da LPI (BRASIL, 1996), ensina Carvalho 

(2020). 

A observância às exigências impostas pelo requisito da liceidade é 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 padrões legais e 
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sociais antes de serem introduzidas no mercado. Dessa forma, a liceidade atua como 

uma barreira de proteção ética e legal, promovendo a confiança do consumidor e a 

integridade no sistema de marcas. 

O exame da liceidade de um signo marcário verifica se a expressão, desenho 

ou figura propostos para registro estão em conformidade com as normas 

estabelecidas para que possam ser registrados como marca. Esse exame considera 

as características específicas do mercado a que o produto ou serviço se destina, 

incluindo o tipo de público-alvo (geral ou específico) e os canais de distribuição, 

comercialização e publicidade dos produtos ou serviços associados (INPI, 2024a). 

A proibição do registro de sinais considerados ilícitos possui um caráter 

absoluto, significando que qualquer sinal que infrinja os princípios de moralidade, 

bons costumes, ordem pública, ou que seja proibido por lei, não pode ser registrado 

como marca. No que diz respeito a sinais que possam ofender crenças, cultos 

religiosos ou ideias e sentimentos dignos de respeito e veneração, o exame de 

liceidade é ainda mais criterioso. Nomes de santos e entidades religiosas 

amplamente conhecidos, como São Jorge, São Sebastião, Oxalá ou Ogum, podem 

ser registráveis como marcas, desde que não estejam associados a produtos ou 

serviços que possam ser considerados ofensivos ou desrespeitosos para os devotos 

dessas entidades (INPI, 2024a). 

Essa análise contextualizada tem o objetivo de garantir que o uso de tais 

sinais não infrinja valores religiosos e culturais importantes, preservando o respeito 

e a sensibilidade em relação às crenças populares. Assim, o INPI busca evitar que 

marcas registradas utilizem símbolos religiosos ou culturais de forma inadequada 

ou que possam causar ofensa ao público, 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 três aspectos principais: 

1. Ilicitude do signo em função da ordem jurídica: quando o signo 

marcário é contrário às normas estabelecidas na legislação vigente. 

Marcas que infringem disposições legais específicas, como o uso de 

símbolos nacionais ou de expressões protegidas por leis específicas, são 

consideradas ilícitas. Esse aspecto assegura que os registros de marca 

estejam em conformidade com a ordem jurídica e respeitem os direitos 

e bens públicos. 
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2. Ilicitude do signo em função da moral e dos bons costumes: quando seu 

conteúdo é ofensivo à moral e aos bons costumes da sociedade. Marcas 

que contenham expressões ou símbolos que possam ser interpretados 

como vulgares, discriminatórios ou que promovam comportamentos 

antiéticos são proibidas. Esse aspecto reflete a necessidade de que as 

marcas respeitem os valores éticos e culturais vigentes, evitando 

ofensas ao público. 

3. Ilicitude do signo em função do caráter enganoso: quando a marca 

transmite informações falsas ou enganosas ao consumidor, que se 

subdivide em: falsa Indicação de Proveniência (quando a marca sugere, 

de maneira enganosa, que o produto ou serviço provém de uma 

determinada região geográfica ou origem que não corresponde à 

realidade) e falsa Indicação de Qualidade ou Recompensa (quando a 

marca transmite informações falsas sobre a qualidade do produto ou 

serviço ou induz o consumidor a acreditar que o produto possui uma 

premiação ou qualificação que não possui). 

Essas três formas de ilicitude têm como objetivo proteger o consumidor e o 

mercado, assegurando que as marcas respeitem as normas jurídicas, os valores 

morais e os princípios de veracidade. Ao proibir registros que violam esses critérios, 

o sistema de marcas promove a confiança no mercado, garantindo que os sinais 

utilizados cumpram um papel honesto e ético. 

Diante do exposto, conclui-se que qualquer sinal, palavra ou expressão que 

represente uma ofensa ao direito de personalidade, ao direito à imagem, ou que 

desrespeite imagens ou símbolos religiosos, sentimentos ou ideais dignos de 

respeito, será considerado pelo INPI uma marca não registrável. Isso ocorre 

independentemente do produto ou serviço ao qual o sinal esteja associado, pois 

esses elementos infringem o princípio 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 físicas ou jurídicas, ou que 

desrespeitem valores culturais e religiosos, não podem ser registrados como marcas. 

Esse critério visa proteger os direitos fundamentais e valores da sociedade, 

garantindo que as marcas registradas no Brasil sejam compatíveis com os princípios 

éticos, culturais e legais. O INPI, ao avaliar a liceidade de uma marca, assegura que 
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ela não cause confusão, ofensa ou desrespeito, promovendo um ambiente de 

mercado que respeite a integridade e a sensibilidade da sociedade como um todo. 

A Coletânea de Decisões da 2ª Instância Administrativa (INPI, 2021d) 

esclarece que a representação gráfica de um monumento oficial ou público 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 reprodução exata do 

símbolo público, respeitando o caráter distintivo exigido para marcas. 

Além disso, o INPI indica que o tombamento de um edifício não inviabiliza 

o registro de sua denominação como marca por terceiros. Esse entendimento 

permite que nomes de edifícios históricos ou culturalmente significativos possam 

ser registrados como marcas, desde que o uso não infrinja direitos de terceiros ou 

cause confusão ao público. A condição essencial é que o registro e o uso da marca 

respeitem a integridade e o valor cultural do monumento ou edifício tombado, bem 

como as regras de propriedade intelectual e de proteção ao patrimônio cultural. 

Essas decisões refletem uma interpretação flexível da legislação de marcas, 

permitindo a exploração de referências culturais no mercado, desde que preservada 

a originalidade e o respeito aos elementos culturais e públicos. 

3.1.2. Análise do requisito de distintividade do sinal marcário 

Quanto à análise do requisito de distintividade do sinal marcário, embora a 

lei não determine diferenciar, para efeito de registro, o grau de distintividade 

apresentado pelos sinais, ela estabelece diretrizes que permitem avaliar se um sinal 

cumpre os requisitos necessários para ser considerado distintivo. Essas diretrizes 

estão delineadas nas disposições que visam analisar se o sinal se enquadra nas 

hipóteses de impedimento descritas nos incisos II, VI, VII, VIII, XVIII e XXI do 

Art. 12426 da LPI (BRASIL, 1996). 
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Essa análise é essencial para assegurar que o sinal apresente capacidade 

suficiente para individualizar produtos ou serviços no mercado, evitando confusões 

com sinais genéricos, descritivos etc., por exemplo. Além disso, a aplicação desses 

critérios contribui para proteger o equilíbrio entre o direito de exclusividade do 

titular da marca e o interesse coletivo de livre concorrência, reforçando o sistema 

de proteção à propriedade industrial como um mecanismo de promoção da inovação 

e de combate à concorrência desleal nas relações comerciais. 
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Em outras palavras, não é registrável o sinal que, de alguma 
forma, descreva o produto ou serviço que visa distinguir, ou 
ainda que tenha alguma relação com características de tais 
produtos ou serviços. Essa proibição se justifica pela necessidade 
que os concorrentes têm 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 serviços de uma 

empresa em relação aos de suas concorrentes. Esse atributo não apenas identifica a 

origem do produto ou serviço, mas também previne a confusão no mercado, 

assegurando uma comunicação clara e eficaz entre a marca e o consumidor. 

A distintividade de um sinal, no entanto, é diretamente influenciada pelo uso 

que lhe é dado. Tal uso deve ser consistentemente vinculado aos produtos ou 

serviços que a marca pretende identificar, reforçando sua associação no imaginário 

do público. Dessa forma, para qualificar o caráter distintivo de um sinal, é 

fundamental uma análise contextual que leve em consideração: 

1. A especificação de produtos ou serviços associados à marca: analisar se 

o sinal se alinha ao escopo dos produtos ou serviços que identifica, 

garantindo sua adequação e relevância no mercado. 

2. O público-alvo consumidor: considerar as percepções e hábitos do 

público que usualmente consome ou utiliza os produtos ou serviços, 

uma vez que a distintividade é avaliada sob o prisma da impressão geral 

causada no consumidor médio desse segmento. 

3. A relação com sinais concorrentes existentes: examinar o ambiente 

competitivo para identificar possíveis similaridades ou conflitos com 

marcas já registradas, avaliando a probabilidade de confusão no 

mercado. 
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Dessa forma, a análise do caráter distintivo de um sinal não é apenas técnica, 

mas estratégica, abrangendo tanto a sua capacidade intrínseca de identificação 

quanto sua adequação e eficácia no mercado real. Esse processo assegura que 

apenas sinais aptos a desempenhar sua função de marca sejam registrados, 

promovendo a proteção dos consumidores e a concorrência 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 diferenciação de 

produtos e serviços no mercado. Esse atributo permite que o consumidor identifique 

rapidamente a singularidade de cada marca, o que, por sua vez, proporciona uma 

vantagem competitiva à empresa que possui um sinal distintivo bem construído e 

protegido. 

A distintividade facilita a identificação e a escolha do consumidor, 

fortalecendo o vínculo entre a marca e sua base de clientes, e evita que sinais 

genéricos ou descritivos sejam monopolizados, preservando a concorrência justa. 

No entanto, quando a marca proposta é composta por expressões de uso comum ou 

carentes de distintividade, ela enfrenta grandes chances de indeferimento no 

processo de registro perante o INPI. 

Isso ocorre porque sinais genéricos ou descritivos não são capazes de 

individualizar produtos ou serviços, o que pode gerar confusão no mercado ou levar 

a associações indevidas com outras marcas existentes. Nesse contexto, a ausência 

de distintividade compromete a função principal da marca como um indicador 

exclusivo de origem, prejudicando tanto a experiência do consumidor quanto a 

segurança jurídica no mercado. 

Portanto, o desenvolvimento de um sinal distintivo é essencial não apenas 

para o sucesso comercial, mas também para garantir a proteção legal e a 

legitimidade no sistema marcário. A distintividade é, assim, o alicerce que sustenta 

o valor, a exclusividade e a eficácia de uma marca no ambiente competitivo. 
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Por outro lado, a degeneração ocorre quando uma marca, devido ao seu 

sucesso e ampla difusão no mercado, se torna tão conhecida que passa a designar o 

próprio gênero do produto ou serviço, 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 degeneração por se tornarem sinônimos de 

"fotocópia" e "fecho de gancho", respectivamente. Quando uma marca degenera, 

ela perde a proteção legal, pois o sistema de registro marcário não concede 

exclusividade sobre termos que o público geral usa para designar produtos de forma 

genérica. 

Em reflexão sobre esses fenômenos, afirma-se que eles são opostos em suas 

naturezas, mas igualmente relevantes no contexto marcário. O secondary meaning 

demonstra a capacidade de transformação e valorização de sinais previamente 

limitados, enquanto a degeneração alerta para a necessidade de monitoramento e 

gestão cuidadosa de marcas para evitar a perda de sua exclusividade. Ambos os 

casos evidenciam que a distintividade não é estática; ela pode ser construída, 

reforçada ou até mesmo perdida, dependendo do uso que a marca recebe no 

mercado. Por isso, estratégias de branding e proteção marcária precisam ser 

continuamente ajustadas para preservar o valor distintivo de uma marca e assegurar 

sua eficácia como indicador exclusivo de origem. 

A Coletânea de Decisões da 2ª Instância Administrativa (INPI, 2021d) 

oferece interpretações valiosas para questões marcárias, destacando critérios que 

norteiam a análise de registrabilidade de marcas no Brasil. Entre os pontos 

abordados, destacam-se os seguintes entendimentos: 

1. Expressões do Tipo "Casa da(s)/do(s) + Nome de Produto" 
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A coletânea afirma que essas expressões podem ser consideradas 

suficientemente distintivas para registro, desde que não haja comprovação de que 

são utilizadas no mercado para identificar estabelecimentos comerciais ou serviços 

associados ao produto mencionado. 

Esse entendimento reconhece que, em determinados contextos, expressões 

genéricas podem adquirir caráter distintivo quando não possuem uso amplamente 

difundido no segmento em questão, permitindo sua apropriação como marca. 

2. Uso Legítimo de Marca por Licenciados 

O uso legítimo de uma marca por licenciados independentes entre si não 

configura diluição 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 exploração comercial em diferentes contextos, sem 

comprometer sua força distintiva no mercado. 

3. Elementos Nominativos Registrados no Exterior 

A coletânea ressalta que um elemento nominativo criado e registrado 

regularmente como marca em seu país de origem não se enquadra na vedação do 

Art. 124, VI, da LPI (BRASIL, 1996), que trata da irregistrabilidade de sinais 

genéricos, necessários ou comuns. 

Isso reforça 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 Marcários com Termos Genéricos 

Um conjunto marcário cujo elemento principal é considerado irregistrável 

(como termos genéricos ou descritivos) será indeferido, mesmo que apresentado em 

forma mista. A menos que a forma mista conferisse suficiente distintividade ao 

conjunto, a marca será considerada incapaz de individualizar produtos ou serviços. 

Esse entendimento evita que elementos intrinsecamente genéricos sejam 

apropriados, protegendo o mercado e garantindo que tais termos permaneçam 

disponíveis para uso comum. 

Em uma análise geral, as decisões destacadas demonstram a preocupação 

do INPI em equilibrar os direitos de exclusividade dos titulares com os princípios 

de concorrência leal e liberdade de uso de termos necessários ou de uso comum. 

Esses critérios auxiliam na construção de um sistema marcário que é ao mesmo 
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tempo justo e alinhado com as práticas internacionais, promovendo segurança 

jurídica e proteção para marcas verdadeiramente distintivas. 

3.1.3. Análise do requisito de veracidade do sinal marcário 

27

 

 

1. Origem ou procedência: marcas que sugerem falsamente uma 

localização geográfica ou um produtor específico que não corresponde 

à realidade; 

2. Natureza: indicação incorreta do que o produto ou serviço realmente 

é; e 

3. Finalidade ou utilidade: marcas que insinuam funcionalidades ou 

benefícios inexistentes nos produtos ou serviços. 
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3.1.4. Análise do requisito de disponibilidade do sinal marcário 

28

                                                 
28

 

 

 

 

 

 

 

 



66

 

 

 

                                                 

 

 
 

 

 

 



67

 

 

Já a disponibilidade, condição na qual se verifica se o requerido 
sinal já não foi apropriado por terceiro para identificar produto 
ou serviço idêntico, semelhante ou afim ao pretendido, além da 
avaliação de anterioridade de pedidos e registros de marcas 
anteriores, não pode deixar de verificar a anterioridade de outros 
sinais distintivos e direitos de terceiros que possam impedir a 
apropriação com exclusividade do sinal marcário por quem o 
deseje (MORO, 2022, p.75). 

 

 

1. Possibilidade de colidência entre os sinais: Aqui, avaliam-se 

semelhanças gráficas, fonéticas e conceituais entre os sinais envolvidos, 

considerando como eles são percebidos pelo público. Marcas que gerem 

uma impressão geral similar podem ser consideradas conflitantes, 

mesmo que não sejam idênticas. 

2. Afinidade mercadológica: Esse exame analisa a relação entre os 

produtos ou serviços identificados pelas marcas, verificando se 

pertencem a segmentos ou mercados correlatos. A afinidade aumenta a 

probabilidade de confusão, já que consumidores podem associar 

erroneamente um produto ou serviço a outro devido à proximidade de 

suas finalidades ou públicos. 
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1. Justaposição de elementos evocativos: Marcas que combinam 

elementos de caráter sugestivo ou evocativo devem aceitar o "ônus da 

convivência". Isso implica que tais marcas, por apresentarem 

características com menor grau de distintividade, podem coexistir com 

sinais similares, desde que essa convivência não gere confusão no 

mercado. Essa abordagem reconhece que elementos evocativos, em 

geral, possuem menor exclusividade intrínseca. 

2. Análise de colidências com registros internacionais: A coexistência de 

marcas no mercado internacional é considerada um fator relevante na 

análise de conflitos marcários. A experiência global de convivência 

pacífica entre marcas similares pode influenciar decisões no Brasil, 
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especialmente quando demonstra que o risco de confusão é mitigado 

por características do mercado ou pelo uso delimitado de cada marca. 

3. Uso de nomes artísticos coletivos com título genérico: O registro de 

marcas compostas por nomes artísticos coletivos que incluem títulos 

genéricos não exige consentimento dos integrantes ou sucessores do 

grupo artístico. Essa posição ressalta que o título genérico não configura 

propriedade individual ou exclusiva, salvo em casos onde o nome 

adquira distintividade e reconhecimento em favor de determinado 

titular. 

4. Proteção de marcas de alto renome: Embora as marcas de alto renome 

possuam proteção especial em todas as classes, essa proteção não 

retroage para atingir direitos previamente adquiridos. No entanto, se 

houver evidências de intenção de aproveitamento parasitário por parte 

de terceiros, é possível restringir o uso da marca conflitante. Isso busca 

evitar práticas que prejudiquem a marca renomada ou induzam o 

consumidor a erro. 
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3.2.  Etapas do registro de marca 
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Fonte: adaptado de INPI (2023c) 
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Fonte: adaptado de INPI (2023c) 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2024) 

 

3.3. Hipóteses de nulidade e extinção do registro de marca no Brasil 
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3.3.1. Processo Administrativo de Nulidade (PAN) 
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Se porventura o requerente pretender desistir do PAN, o Manual de Marcas 

(INPI, 2024a) pontua que a desistência fica condicionada à verificação da 

procedência da eventual denúncia de irregularidade do ato de concessão de registro 

constante do seu requerimento. Ou seja, deve ocorrer o exame dos vícios apontados 

no requerimento de nulidade antes de ser homologada a desistência. Somente após 

essa análise, e se não restar caracterizada a infringência às disposições legais no ato 

impugnado, é que será homologada a desistência do procedimento instaurado. 

3.3.2. Extinção do registro marcário 

A LPI (BRASIL, 1996), em seu Art. 14231, prevê as hipóteses em que o 

registro de uma marca pode ser extinto, elencando diferentes situações que refletem 

a perda de vigência ou de validade do registro. Essas hipóteses visam garantir que 

                                                 
31  

 

 
 

 



84

 

o sistema marcário se mantenha funcional, promovendo o uso efetivo das marcas e 

protegendo o mercado de registros obsoletos ou em desuso. 

Os casos de extinção de registro de marca, cf. o artigo supra, podem se dar: 

a) pela expiração do prazo de vigência: o registro de marca possui validade 

de 10 anos a partir da concessão e pode ser prorrogado indefinidamente, conforme 

o Art. 133 da LPI (BRASIL, 1996). Caso o titular não solicite a prorrogação dentro 

dos prazos estipulados (seis meses antes do vencimento ou seis meses após com 

multa), o registro será extinto automaticamente por expiração do prazo; 

b) pela renúncia 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 relação a determinados produtos ou serviços por ela 

assinalados. A renúncia deve ser formalizada perante o INPI e não afeta os direitos 

já exercidos antes da extinção. Após a renúncia, a marca é considerada extinta, e o 

sinal pode ser disponibilizado para outros interessados. No caso de haver cotitulares 

no registro, todos devem concordar com a renúncia para que ela seja aceita. A 

renúncia parcial, abrangendo apenas alguns produtos ou serviços, também é 

possível, desde que especificada na solicitação ao INPI; 
32

                                                 
32

 
 

 
 

 



85

 

 

d) pela inobservância do disposto no Art. 21733 da LPI (BRASIL, 1996):  

pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente 

qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e 

judicialmente, inclusive para receber  

Em síntese, a extinção do registro de marca implica na possibilidade de um 

terceiro obter o registro de marca idêntica ou semelhante e exigir a cessação do seu 

uso por todos os demais, inclusive pelo anterior titular do direito de uso exclusivo. 

Esse processo é importante para o equilíbrio do mercado, pois evita que sinais 

registrados sem uso ou concedidos indevidamente permaneçam monopolizados. No 

caso de marcas extintas por caducidade ou falta de renovação, o sinal pode ser 

utilizado por novos titulares, o que incentiva a concorrência e a inovação. A 

extinção do registro de marca no Brasil é um processo que visa garantir que o 

sistema de marcas seja utilizado de maneira eficaz, justa e transparente. A legislação 

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 vigência prorrogada. Dessa forma, a extinção 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 condições para a 

caracterização do legítimo interesse  condição indispensável 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 condições enumeradas pelo INPI abrangem diferentes situações que 

estabelecem uma conexão direta entre o requerente e o objeto da disputa. São 

condições para caracterização do legítimo interesse: 

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

requerente possui um registro ou está em processo de registro de uma marca 
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idêntica ou semelhante, destinada a produtos ou serviços que sejam idênticos, 

semelhantes ou afins àqueles assinalados pela marca questionada; 

b) registro ou pedido de registro de Indicação Geográfica (IG), marca de 

alto renome ou desenho industrial reproduzido pela marca caducanda: o requerente 

tem direitos sobre sinais ou registros específicos, como indicações geográficas 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 autorização; 

d) direitos autorais: a marca em questão utiliza criações protegidas por 

direitos autorais pertencentes ao requerente, como obras literárias, musicais ou 

artísticas; e 

e) outros direitos vinculados ao segmento mercadológico: o requerente 

demonstra interesse legítimo ao atuar no mesmo segmento mercadológico da marca 

caducanda ou em áreas afins, evidenciando que o registro inativo ou irregular 

prejudica sua atuação no mercado. 

A caracterização do legítimo interesse assegura que os pedidos de 

caducidade ou disputas de marca não sejam feitos de forma abusiva ou sem 

justificativa, protegendo o sistema marcário de litígios infundados. Esses critérios 

fornecem parâmetros objetivos que conectam o requerente ao objeto do pedido, 

promovendo um equilíbrio entre os direitos dos titulares e os interesses legítimos 

de terceiros. 

Os casos de extinção da vigência do processo marcário têm os seguintes 

impactos no sistema marcário: 

a) proteção do mercado: evita que marcas em desuso ou registradas de forma 

irregular prejudiquem a concorrência ou a inovação 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 jurídico: promove um ambiente mais justo e 

transparente, reduzindo a possibilidade de litígios infundados e aumentando a 

credibilidade do sistema marcário brasileiro. 



87

 

Essas condições reforçam a necessidade de alinhar o uso de marcas 

registradas com os princípios de legitimidade, uso efetivo e respeito aos direitos de 

terceiros, garantindo que o sistema marcário funcione de forma equilibrada e 

eficiente. 

O Manual de Marcas (INPI, 2024a) estabelece, além das condições para a 

caracterização do legítimo interesse, as circunstâncias em que um pedido de 

caducidade de marca não será admitido, bem como os critérios para avaliar 

justificativas de desuso. Essas disposições têm como objetivo assegurar um 

equilíbrio entre o uso efetivo das marcas e a proteção dos titulares contra pedidos 

indevidos ou mal fundamentados. 

São casos em que a caducidade não será admitida: 

a) prazo insuficiente: a caducidade não pode ser requerida se, na data do 

pedido, não tiverem decorrido pelo menos 5 (cinco) anos desde a concessão do 

registro da marca. Esse prazo é necessário 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 já tiver sido comprovado ou o desuso justificado por razões 

legítimas, e essa decisão tiver sido proferida há menos de 5 (cinco) anos, um novo 

pedido de caducidade não será admitido; e 

c) ausência de comprovação de pagamento: o pedido de caducidade deve 

ser acompanhado do comprovante do pagamento da taxa correspondente. A 

ausência desse comprovante inviabiliza a tramitação do requerimento. 
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Essas disposições buscam proteger o sistema marcário contra abusos, ao 

mesmo tempo em que permitem aos titulares de marcas legítimas justificar 

situações excepcionais. Ao exigir comprovações detalhadas de uso ou justificativa 

de desuso, o INPI promove um sistema equilibrado, onde marcas registradas só 

permanecem protegidas se realmente forem usadas ou se houver motivos claros e 

legítimos para o desuso. 

Em resumo, as regras relativas à caducidade refletem a necessidade de 

estimular o uso efetivo das marcas, garantindo que apenas sinais ativos e utilizados 

permaneçam protegidos no sistema marcário, com as seguintes consequências: 

a) para os titulares: incentiva o uso efetivo da marca e a preservação de 

evidências documentais relacionadas ao uso ou planejamento de mercado; 

b) para o mercado: impede que marcas ociosas ocupem espaço e bloqueiem 

registros de novos sinais, promovendo um ambiente competitivo mais saudável; e 

c) para o INPI: estabelece parâmetros claros para decisões administrativas, 

aumentando a eficiência e a previsibilidade do processo. 

O Art. 146 reflete a preocupação da LPI (BRASIL, 1996) em assegurar a 

efetividade do sistema marcário, permitindo que todas as partes envolvidas tenham 

a oportunidade de contestar decisões que possam impactar significativamente seus 

direitos ou interesses. Esse recurso funciona como uma ferramenta essencial para 

garantir decisões mais justas e embasadas no âmbito administrativo, antes de um 

eventual recurso ao Poder Judiciário. 

O Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos (IDS) 

(2013) ressalta a importância 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 passível de recurso com eficácia suspensiva, 

garantindo não apenas o reexame da questão pela instância superior administrativa, 

mas também a manutenção plena da vigência do título até que haja uma decisão 

final e definitiva sobre o caso. 

A eficácia suspensiva do recurso administrativo em casos de caducidade 

busca proteger o titular da marca contra efeitos imediatos e irreversíveis que 

poderiam surgir de uma decisão desfavorável em primeira instância. Isso garante: 

a) plena vigência do título: durante a tramitação do recurso, a marca mantém 

sua validade e exclusividade, permitindo que o titular continue utilizando-a no 

mercado; 

b) prevenção de danos comerciais: a suspensão dos efeitos da decisão inicial 

protege o titular de eventuais prejuízos financeiros ou comerciais que poderiam 

resultar de um indeferimento precoce; e 

c) respeito ao contraditório e à ampla defesa: permite ao titular apresentar 

novas provas ou argumentos antes que a decisão final seja implementada. 

O IDS também destaca que a caducidade não produz efeitos ex tunc 

(retroativos), mas sim ex nunc, ou seja, seus efeitos operam a partir da data da 

decisão final que declara a caducidade e que  sua decretação não atinge pretensões 

que a precedam, notadamente aquelas que digam respeito a perdas e danos devidas 

por emprego desautorizado enquanto vigente o  (2013, p.356). Isso 

significa que: 

a) a validade do registro é preservada até a declaração da caducidade: 

qualquer uso, direito ou ato praticado com base no registro permanece legítimo até 

a decisão final; e 

b) segurança jurídica para terceiros: a proteção conferida pela marca 

continua válida até o trânsito em julgado da decisão, assegurando um ambiente 

jurídico estável e previsível. 

Em suma, em todas as situações de extinção, inclusive no caso de 

caducidade, a extinção não terá efeito retroativo e o uso indevido que tiver sido feito 

durante a vigência do registro sujeitará o infrator às consequências da contrafação 

(SCHMIDT, 2013).  

A Coletânea de Decisões da 2ª Instância Administrativa (INPI, 2021d) 

consolidou diversos entendimentos sobre o tema da caducidade de registro de 
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marca, fornecendo diretrizes importantes para a análise desses casos. Dentre os 

posicionamentos, destacam-se os seguintes: 

 

 

 

Os entendimentos destacados têm grande impacto na aplicação prática do 

instituto da caducidade: 

a) proteção do titular: a justificativa do desuso por razões legítimas, como 

ações judiciais em curso, demonstra um equilíbrio entre o incentivo ao uso efetivo 

da marca e o reconhecimento de situações excepcionais que justifiquem o desuso; 

b) facilidade na comprovação de uso: a flexibilização quanto à posição da 

marca em documentos fiscais reduz a rigidez burocrática e amplia os meios de 

comprovação para titulares que mantêm suas marcas ativas no mercado; e 

c) legitimidade de terceiros: o reconhecimento da legitimidade da massa 

falida reforça o direito de atuação de terceiros que possuem interesse real na 

caducidade de marcas inativas. 

Esses entendimentos da 2ª Instância Administrativa do INPI promovem um 

sistema marcário mais justo e equilibrado, protegendo tanto os interesses legítimos 

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 razoáveis. Isso 

contribui para a eficiência do mercado e para a segurança jurídica de todas as partes 

envolvidas. 

 



 

4.1. Estatísticas do INPI: 2020-2024 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Arquivamento definitivo de pedido de registro por falta de 
pagamento da concessão 

 

 

 
Fonte: Adaptado de INPI (2024b) 
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4.1.2. Concessão de registro 

 

 
 

Fonte: Adaptado de INPI (2024b) 
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Fonte: INPI (2024c) 

 

4.1.3. Nulidade de registro 
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Fonte: Adaptado de INPI (2024b) 

 

4.1.4. Extinção de processo 

 

 

 
 

Fonte: Adaptado de INPI (2024b) 
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Fonte: Adaptado de INPI (2024b) 

 

 
 2020 2021 2022 2023 2024 

REQUERIMENTO PROVIDO: NULO O 
REGISTRO (IPAS530) 

1.286 264 229 1.790 1.338 

EXTINÇÃO DE REGISTRO PELA 
EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
(IPAS161) 

17.696 66.073 34.171 38.704 20.401 

EXTINÇÃO DE REGISTRO PELA 
CADUCIDADE (IPAS304) 

1.306 1.777 854 1.479 1.011 

CONCESSÃO DE REGISTRO (IPAS158) 141.775 165.889 151.780 190.809 138.570 

ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DE 
PEDIDO DE REGISTRO POR FALTA DE 
PAGAMENTO DA CONCESSÃO (IPAS157) 

31.430 28.448 35.803 50.149 37.392 

Fonte: Adaptado de INPI (2024b) 

Considerando os elevados números 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 marcários não têm dado a devida 
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importância ao acompanhamento dos despachos da RPI do INPI, tanto ao longo do 

processo de registro, quanto após a sua concessão. 

 



 

 

 

 

 

 

Ocorre que os elevados números 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 marcários não têm dado a devida 

importância ao acompanhamento dos despachos da RPI do INPI, tanto ao longo do 

processo de registro, quanto após a sua concessão. 
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Frise-se que a proteção marcária 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 existência do negócio, visando a uma gestão com 

eficácia no cenário concorrencial através de uma visão estratégica e mercadológica 

do negócio. 
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