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Apresentagéao

O Instituto Nacional de Cardiologia (INC) é referéncia do Ministério da
Saude no tratamento de alta complexidade em doencgas cardiacas, e atuante ha
mais de 40 anos com destaque em procedimentos hemodinamicos, cirurgias
cardiacas de alta complexidade, incluindo as neonatais, atualmente é o Unico
hospital publico que realiza transplantes cardiacos em adultos e criancas no
Estado do Rio de Janeiro, e é o segundo centro que mais realiza cirurgias de

cardiopatias congénitas no Brasil.

Formador de profissionais para a rede de saude, o INC possui Programas
de Residéncia Médica, Enfermagem e Farmacia de exceléncia, além de cursos
de pos-graduacdo que abrangem diversas areas de atuacdo cardiovascular,
como Hemodinamica, Ecocardiografia e Perfusdo em Cirurgia Cardiaca. Conta
ainda com mestrado multiprofissional em Ciéncias Cardiovasculares e Avaliacédo

de Tecnologia em Saude.

Nesse contexto, atraves de seu Nucleo de Inovacéo e Tecnologia (NIT),
compreendendo a propriedade intelectual como um fator determinante para o
desenvolvimento econémico e social sustentavel, bem como uma ferramenta
para a protecdo ao investimento e o estimulo a criacdo e a capacitacao
tecnoldgica, o INC editou uma série de cartilhas que abordasse sobre os bens
imateriais mais usuais da propriedade intelectual, elaboradas através da

colaboracéao do escritorio Rocha Barbosa Propriedade Intecectual (RBPI).

Assim, o escritorio RBPI recebeu com satisfacdo este convite, e cientes
de que uma cartilha possui a finalidade apresentar de forma simplificada um
assunto que, para muitos, parece complicado e extenso demais, a elaboracéo
desta série de cartilhas foi uma tarefa de grande responsabilidade, porquanto
busca se comunicar com quem nao é especialista na area de forma objetiva e

facil, sem ser superficial.

A intencado é que esta cartilha sirva como uma valiosa ferramenta, ou ao
menos como um ponto de partida, para aqueles que desejem compreender o

tema, notadamente os profissionais do INC, pés-graduandos e residentes.



Buscando uma maior familiaridade com o tema proposto, este trabalho traz consigo
conceitos textuais em uma linguagem acessivel, bem com muitos exemplos ilustrativos, o que

por certo ajuda muito na compreensao.

Boa leitural
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1. Diferenciagdo entre marca e nome empresarial

Antes de adentrarmos aos conceitos, principios e exemplos de marcas,
cabe pontuar sua distingdo com outros institutos igualmente populares

comumente confundidos pelo publico ndo familiarizado com a tematica.

Muitas pessoas acreditam que através do registro da empresa e de seu
nome comercial no Registro Publico de Empresas Mercantis (também
denominado Junta Comercial), a marca passaria também a estar
automaticamente registrada. Contudo, essa percepcdo nao corresponde a
realidade.

Vejamos a diferenca entre nome empresarial e marca.

O nome empresarial € o elemento distintivo que identifica o empresario
nas transagbes que realiza no mercado, bem como identifica as
responsabilidades dos sécios. O nome empresarial normalmente termina com
abreviacbes do género que denotem o enquadramento juridico da empresa,

como, por exemplo, LTDA ou S.A.

Por outro lado, a marca é o sinal que distingue o produto ou servico
disponibilizado no mercado de bens e consumo por determinada pessoa (juridica
ou fisica). Ao contrario do nome empresarial, € possivel que um titular seja
proprietario de diversas marcas. Ainda, embora seja comum empresas
registrarem como marca a parte distintiva de seus nomes empresariais, €
possivel que, respeitados certos critérios legais - que serdo vistos em capitulo

préprio -, a marca de uma pessoa juridica seja distinta de seu nome empresarial.

Nome empresarial identifica o empreséario, ao passo
gue marca € aquele sinal usado para distinguir produto
ou servico de outro idéntico, semelhante ou afim, de
origem diversa.

Logo, afuncdo do nome empresarial € anominacéao, e
ndo atrair a atencdo dos consumidores ou usuarios
para um bem de consumo.




Enquanto cabe ao Instituto da Propriedade Industrial — INPI, sob a égide
da LPI (Lei de Propriedade Industrial), os temas relacionados ao direito marcario,
compete ao Departamento Nacional de Registro de Comércio, e as Juntas

Comerciais, os temas relacionados ao nome empresarial.

A separacdo da matéria vai além. Nao é feito qualquer tipo de cruzamento
de informacgdes entre INPI e Juntas Comerciais, 0 que implica na coexisténcia de
signos (marcas e nomes empresariais), gerando assim incertezas e severa
inseguranca juridica para os agentes econdmicos envolvidos e confusdo ante os

consumidores.

N&o obstante a diferenca entre esses dois institutos, a LPI traz em seu
artigo 124, V, como impossibilidade de registro marcario a “reproducéo ou
imitagéo de elemento caracteristico ou diferenciador de titulo de estabelecimento
ou nome de empresa de terceiros, suscetivel de causar confusdo ou associacao

com estes sinais distintivos”.

Diante disso, pode-se afirmar que ha uma conexao e permeabilidade de
tais institutos, que por isso sédo alvos de tamanha confusdo e controveérsia, mas

um nao substitui o outro.



2. O que é marca

Tem-se a definicdo legal de marca como sendo um sinal distintivo,
visualmente perceptivel, utilizado para distinguir produto ou servico de outro
idéntico, semelhante ou afim, de procedéncia diversa. Tal definicdo pode ser
encontrada no art. 123, | da Lei da Propriedade Industrial (Lei n® 9.279/96).

Dessa forma, sdo consideradas marcas quaisquer palavras, letras com
carater distintivo, nimeros, desenhos, imagens, formas, cores, logomarcas,
rétulos ou combinacdes usadas para identificar os produtos ou servigos de uma

empresa.

Segundo Denis Borges Barbosa (2010, p. 5), o consumidor, pela marca,
identifica o conglomerado de caracteristicas e qualidades oferecidos, sem ter
gue experimenta-lo a todo momento, na confianca de que o agente econémico
gue colocou o0 bem no mercado cuidara sempre pelaintegridade de seus servicos

e produtos.

Outrossim, ndo se pode perder de vista que as marcas tém que
efetivamente estar em sintonia com a mensagem que transmitem, devendo
traduzir aquilo que o consumidor realmente pensa que €, sob pena de deixar de
ser um instrumento de captacao legitima de clientela e seguranca, para tornar-
se um fator de erro, dando origem ao enriguecimento sem causa (CORREA,
1995).

Por que registrar uma marca?

Segundo a legislacéo brasileira, a propriedade da
marca adquire-se pelo registro validamente expedido
(art. 129, LPI). Uma vez registrada, portanto, seu uso &
exclusivo em todo territorio nacional, e pode a marca,
enguanto uma propriedade, ser licenciada ou cedida a
terceiros.

Sem o registro da marca, o investimento realizado na
adocao de um sinal distintivo no mercado pode ser em
vao, ja que as empresas concorrentes podem usar
sinal idéntico ou semelhante para identificar os
mesmos produtos ou servicos.




Nota-se nesse sentido que, além de seu papel de
identificar e distinguir produtos e servi¢cos, a marca é
uma importante ferramenta para se proteger de
préticas de concorréncia desleal, que possam induzir o
consumidor ao erro ou ao engano.

Percebe-se, portanto, que a marca é um sinal visualmente representado
e estético (no Brasil ndo se registra como marca sinais auditivos, sinais olfativos,
ou imagens em movimento), cuja capacidade de simbolizar e indicar a origem do
bem ou servigo acaba por fidelizar o consumidor, que consome determinada
marca porque, tendo a experiéncias pretéritas, sabe escolher aquela que mais

Ihe agrada dentre todos outras concorrentes.

2.1 Natureza

Quanto a natureza, as marcas podem ser classificadas como de produto

ou servicgo; coletiva ou certificacao.

Marca de produto € aquela usada para distinguir produto de outros
idénticos, semelhantes ou afins, de origem diversa (art. 123, inciso
l, da LPI).

Marca de servico é aquela usada para distinguir servico de outros
idénticos, semelhantes ou afins, de origem diversa (art. 123, inciso
[, da LPI).

Marca de certificacéo: aquela usada para atestar a conformidade
de um produto ou servico com determinadas normas ou
especificacbes técnicas, notadamente quanto a qualidade,
natureza, material utilizado e metodologia empregada; (art. 123,
inciso Il, da LPI). Seu principal objetivo é informar ao publico que o
produto ou servico distinguido por esta marca estd em
conformidade com normas e/ou padrdes técnicos especificos.
Marca coletiva € aquela destinada a identificar e distinguir
produtos ou servigos provenientes de membros de uma pessoa




juridica representativa de coletividade (associacdo, cooperativa,
sindicato, consorcio, federagcdo, confederacdo, entre outros), de
produtos ou servigos iguais, semelhantes ou afins, de procedéncia
diversa (art. 123, inciso lll, da LPI). Sua finalidade, diferentemente
das marcas listadas anteriormente, é indicar ao consumidor que
aquele bem (servigo ou produto) procede de participantes de uma
entidade especifica. (art. 123, inciso Ill, da LPI).

2.2 Formas de Apresentacao

No que tange a apresentacdo e forma das marcas registradas no Brasil,

estas podem ser: nominativa, figurativa, mista ou tridimensional.

Marca nominativa: é o sinal constituido por uma ou mais palavras
do alfabeto, incluindo-se também os neologismos e nimeros, desde
gue esses elementos ndo se apresentem sob forma fantasiosa ou
figurativa;

Marca figurativa: é o sinal, colorido ou néo, apresentado sob a
forma de desenho, imagem, figura, simbolo, forma fantasiosa ou
figurativa de letra ou algarismo isoladamente, mesmo que distintos
da lingua vernacula.

Marca Mista: € o sinal constituido pela combinacdo de elementos
nominativos e figurativos ou mesmo apenas por elementos
nominativos cuja grafia se apresente sob uma forma estilizada.

Marca Tridimensional: é o sinal representado pela propria forma
plastica do produto ou de sua embalagem, cuja forma tenha
capacidade distintiva em si mesma e esteja dissociada de qualquer
efeito técnico.

Marca de Posicéo: € aquela composta pela aplicagdo de um sinal
em uma posicao singular e especifica de um determinado suporte,
resultando em conjunto distintivo apto a identificar, desde que a
aplicacdo do sinal na referida posicdo do suporte possa ser
dissociada de efeito técnico ou funcional.




Com a finalidade de trazer exemplos préticos a esta cartilha, observe-se

as marcas apresentadas no quadro a seguir, devidamente categorizadas

conforme sua apresentacao:

Tabela 1: Marca em suas formas de apresentacao

FIGURATIVA

7
-~

NOMINATIVA NETFLIX YOUTUBE INC INSTITUTO NACIONAL
DE CARDIOLOGIA

NETFLIX @BVoulube -

Posicéo
: =

Tridimensional 0“ ' )
LA s

Joo* =

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados disponiveis na internet



3. Sistema marcéario: Principais principios

O atual arcabouco legal de marcas foi idealizado a partir de acordos e
tratados internacionais que conformaram suas linhas gerais de funcionamento
gue remontam a Convencao da Unido de Paris para a Protecédo da Propriedade
Industrial, promulgada em 1883. Embora as leis dos paises ndo sejam uniformes,
h& certos principios que sdo comuns a muitos deles, e que acabam por mitigar

as diferentes legisla¢fes a luz dos desafios advindos da globalizagéo.

Pois bem, sdo trés os principios fundamentais que regem o direito de

marcas, e que merecem destaque abaixo:

= Principio da territorialidade: O artigo 129 da LPI consagra o
principio da protecéo territorial quando prescreve: ‘a propriedade
da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme
as disposicOes desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso
exclusivo em todo o territério nacional (...)”. Em outras palavras, o
registro de marca deve ser obtido no territério do pais onde se

busca a protecao, e s6 produzira efeitos nesse territorio.

No Brasil, a exce¢do ao principio da territorialidade € a marca
notoriamente reconhecida, nos termos do art. 6 Bis da Convencéao
da Unido de Paris (CUP)2.

Por essa regra unionista, o Brasil compromete-se, na qualidade de
signatario da Convencao, a recusar ou invalidar registro de sinal
gue constitua usurpacdo de marca regularmente protegida, via
depdsito ou registro, em outro pais também membro da

Convencao, quando esta for notoriamente conhecida no pais,

1 “Art. 6 Bis. Os paises da Unido comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer
administrativamente, se a lei do pais o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de
marca de fabrica ou de comércio que constitua reproducgéo, imitacao ou traducao, suscetiveis de
estabelecer confus&o, 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 Convencéo, e utilizada para produtos idénticos ou similares. O mesmo sucederi
guando a parte essencial da marca constitui reprodu¢do de marca notoriamente conhecida ou
imitagao suscetivel de estabelecer confusdo com esta.”



independentemente de estar previamente depositada ou registrada
no Brasil (art. 126 da LPI). A légica de protecédo ao sinal marcario
notoriamente conhecido é garantir a protecdo de marcas com
reputacéo setorial global amplamente reconhecida.

= Especialidade: A protecdo assegurada a marca recai sobre
produtos ou servigos correspondentes a atividade do requerente,
visando a distingui-los de outros idénticos ou similares, de origem
diversa. O registro da marca, portanto, ndo visa proteger um sinal
em si, mas proteger o sinal em relacdo ao produto ou servico no
gual a mesma é aposta, no ambito do segmento econémico de sua
atuacdo. Dito de outra forma, por esse principio, marcas
semelhantes poderiam coexistir em nome de diferentes titulares,
desde que a especificacdo de cada uma em nada se aproximasse
da outras (nichos de mercado téo distantes, que seria impossivel
um consumidor ser induzido ao erro pelo uso desses sinais

semelhantes).

Nesse cenario, por exemplo, a precedéncia da marca INC para
identificar servicos médicos, ndo seria um obstaculo ao registro de
marca igual, INC, ou semelhante, HINC, para identificar servigos de
alfaiataria ou venda de sorvetes. Nesse cenario, tamanha é a
distéancia entre o campo de protecdo desses sinais, que seria

possivel sua coexisténcia.

No Brasil, a excecdo ao principio da especialidade é a marca de
alto renome?. Esse status € alcancado apenas por marca registrada
com grande reputacdo, sendo assim protegida para além do
segmento econdmico a qual inicialmente fora reconhecida.
Reconhecido o alto renome da marca, consoante o Capitulo XlIl da

Portaria INP1 n®8/2022, o INPI fard a anotacéo correspondente em

2 Art 125, LPI: art. 125 da LPI: "A marca registrada no Brasil considerada de alto renome sera
assegurada prote¢do especial, em todos os ramos de atividade".



seus cadastros e toda reproducdo ou imitacdo da marca em
gualquer classe internacional, ser& proibida.

A atual lista de marcas com anotagao de alto renome pode ser
encontrada no site do INPI3.

= Sistema atributivo: O sistema de registro de marca adotado no
Brasil é atributivo de direito, isto é, sua propriedade e seu uso
exclusivo s6 sédo adquiridos pelo registro, conforme define o art.
129 da LPI. Como regra geral, aquele que primeiro depositar um
pedido deve-se a prioridade ao registro. Todavia, essa regra

comporta uma excecao denominada direito do usuario anterior.

Constitui-se excecdo este principio o usuario de boa-fé que
comprovar a utilizacao anterior, ha pelo menos 6 (seis) meses, de
marca idéntica ou semelhante para o mesmo fim, capaz de causar
confus@o ou associa¢ao indevida, nos termos do 8§ 1° do Art. 129
da LPI

3Disponivel em

https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_0O_que %C3%A9_marca#241-
Territorialidade. Acesso em 20 de margo de 2024.

* Art. 129. (...)

8 1° Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depdsito, usava no Pais, ha pelo
menos 6 (seis) meses, marca idéntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou
servico idéntico, semelhante ou afim, tera direito de precedéncia ao registro.



https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca#241-Territorialidade
https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca#241-Territorialidade

4. Graus dedistintividade

Quanto ao seu grau de distintividade, os sinais podem ser

classificados em:

= nao distintivos: sdo aqueles formados por termos, expressdes ou
imagens que identificam o préprio produto ou servico, ou que Sao
utilizados no mercado para descrever suas caracteristicas. Ex: a
hipotética marca CADEIRA para assinalar cadeiras e materiais de

escritorio.

= sugestivos: sdo sinais que sugerem ou aludem a caracteristicas
dos produtos ou servicos sem, entretanto, 0s descreverem
diretamente. Podem ser consideradas fracas e, portanto, implicar
no 6nus de terem que conviver com outras marcas compostas por
termos semelhantes, ou ainda, serem consideradas nédo distintivas.
Vale notar que as marcas sugestivas acabam agindo como uma
forma de publicidade, demandam menos esforco para se
comunicar com seu publico alvo. Ex: a marca NETSHOW, para
comércio de sapatos, ténis e demais artigos de vestuario através

de uma plataforma online.

= arbitrarios: séo sinais cujo significado ndo possui relacao
conceitual com os produtos ou servicos que visam assinalar. Em
outros termos, sdo palavras dicionarizadas, mas cujo significado
nao tem qualquer relacdo com os produtos ou servicos por elas
identificados. Importante observar que mesmo que esse tipo
marcério seja facil de obter a protecéo, ele pode demandar um forte
empenho publicitario para que se estabeleca uma relacéo entre a
marca e o produto para os consumidores. Ex: a hipotética marca

CACHORRO para identificar computadores.



= fantasiosos: sao sinais formados sem qualquer significado
intrinseco ao produto/servico, ou seja, ndo retirados do vernaculo.
As marcas fantasiosas apresentam a vantagem de serem faceis de
proteger, ja que sd0 mais propensas a serem consideradas
distintivas. Por outro lado, tal como as marcas arbitrarias, elas
podem ser de assimilagcdo mais dificil para os consumidores, sendo
necessario, portanto, um maior empenho publicitario. Ex:
GOOGLE, XEROX, YAHOO.

Esta classificacdo do sinal fornece indicios sobre o carater distintivo do
sinal e, portanto, as chances de sucesso de determinado pedido de registro. E
uma “régua” que deve ser utilizada quando da criacdo do sinal, portanto, antes

da busca de anterioridade e depdsito de marca perante o INPI.



5. Tramite administrativo, e principais razdes para o indeferimento de

um pedido de registro de marca

Como se pode imaginar, a marca nao nasce pronta e acabada. O titular
da marca devera buscar o INPI para que este, apdés o processamento de um
tramite administrativo proprio, possa conceder (ou ndo) o registro da marca ao

solicitante.

Caso concedida, a marca serd uma propriedade de seu titular por 10 anos,
prorrogaveis por iguais e sucessivos periodos. Em outras palavras, enquanto
renovada, a marca pode ser uma um propriedade eterna, e que nao se deteriora,

porquanto imaterial.

Pois bem, voltando ao tramite administrativo, sabe-se que este pode
seguir por varios caminhos, apresentando eventualmente um fluxograma
elaborado. Apresentamos abaixo, todavia, um tramite administrativo

simplificado, sem as intercorréncias administrativas que podem ocorrer.

Vejamos:

Depésito da Marca

Exame Formal

Publicacao do Periodo
para Manifestacao

selp 09

Oposicao

Publicacao de
Deferimento Prazo para
Pagamento de Taxa

Indeferimento

Selp 09

selp 09

Concessao do Registro Recurso

Art. 168 e 169 5 anos

Processo Administrativo AcSio de'Nulldade

de Nulidade

Figura 1: Fluxograma simplificado



Importante destacar que durante o tramite da marca perante o INPI, este
inicialmente fara um exame formal e, posteriormente, um exame substantivo
do sinal depositado. E neste segundo que, em linhas gerais, o INPI ir& analisar
0 mérito e decidir se a marca pode ou nao ser deferida.

No exame formal é verificado se h& discrepancias entre os dados
informados pelo requerente do pedido no que tange a marca pretendida e sua
apresentacao, prioridade unionista, atividade assinalada, procurador, bem como
demais documentos anexados no pedido de registro de marca.

Uma vez que o exame formal do pedido de marca é concluido

positivamente, o INPI sucede ao exame substantivo.

Conforme pontua a Portaria INPI n° 8/2022, o exame substantivo consiste
nos seguintes procedimentos, ndo necessariamente cumulativos: (i) analise da
liceidade, distintividade e veracidade do sinal marcario; (ii) analise da
disponibilidade do sinal marcario; (iii) analise de eventuais oposicbes e
manifestacdo do requerente do pedido de registro; e (iv) apreciacdo de
documentos obrigatérios em razao da natureza e da forma de apresentacédo do

sinal.

Portanto, € no exame substantivo que o INPI ira se debrucar, dentre
outros, sob o art. 124 da LPI e verificar se o pedido de registro formulado se
enquadra em alguma das hipoteses proibitivas. Nesse sentido, antes de se
depositar uma marca perante o INPI, é fundamental se ter em mente que existem
alguns impedimentos legais, 0s quais destacamos abaixo 0s mais comuns.

Vejamos:

Simbolos e monumentos oficiais

De acordo com o inciso | do art. 124 da LPI, ndo sao registraveis como
marca:
(...) brasdo, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e

monumento oficiais, publicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais,
bem como a respectiva designacéo, figura ou imitagao.



O registro de marca contendo elementos caracteristicos presentes em
simbolos oficiais também serd vedado, em funcdo de sua reproducdo e da

relacdo inequivoca que estes elementos possuem com seus simbolos de origem.

Irregistravel a |luz do inciso | do art. 124 da LPI, em funcdo da imitacdo da
bandeira do Brasil.

Irregistravel a luz do inciso | do art. 124 da LPI, em funcdo da reproducdo de
elemento caracteristico da bandeira do Libano:

Figura 2: marcas proibidas. Fonte: Manual de marca (INPI, 2024).

Sinal irregistravel por seu carater

contrario a moral e aos bons costumes

Enuncia o inciso Il do Art.124 da LPI que ndo séo registraveis como
marca:

(...) expressao, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrario
a moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem
de pessoas ou atente contra liberdade de consciéncia, crenca,
culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e
veneracao.

Embora o conceito “contrario a moral e aos bons costumes” seja subjetivo,

convenciona-se que no ato do exame, sera verificado: (i) se a palavra,



expressdo, desenho ou figura sdo, por si sés, atentatérias a moral e aos bons
costumes, independente do produto ou servico ao qual estejam associadas; (ii)
se a palavra, expressédo, desenho ou figura sdo atentatorias a essa regra, tendo
em vista a conotacdo que assumem quando aplicadas a certos produtos ou

Servigos.

Tabela 1: Marca proibidas

Irregistravel para qualquer produto ou servico

KU KLUX KLAN Irregistravel para qualquer produto ou servigo

Irregistravel. N. Processo 909760462

)// )

k LgeLy o O

Irregistravel. Processo n. 830102043

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de consulta publica ao banco de dados do INPI



Sinal ou expressédo empregada apenas

como meio de propaganda

Como visto no capitulo 2, marca é um sinal visualmente perceptivel que
distingue produtos e servigcos semelhantes de origens diversas, ao passo que a

expressao de propaganda, a grosso modo, € um imperativo de consumo.

Certo € que existe na LPI (Lei 9.279/96) uma norma proibitiva de se
registar como marca 0s sinais utilizados apenas como expressdes de
propaganda (art. 124, VIl da LPI). E para este advérbio de exclus&o que devemos
remeter nossa atencao.

Veja que o INPI, portanto, quando do exame substantivo da marca
depositada, devera indeferir aquelas que sdo puramente expressdes de
propaganda e, a contra senso, deferir aquelas que, além de expressdes de

propaganda, séo sinais visualmente distintivos de um produto ou servico.

Deve-se apurar, portanto, se a expressao que compde o sinal marcario
contém: 1) Uma afirmacdo como meio de recomendar produto ou servi¢o que a
mesma visa a assinalar; 2) Adjetivos ou expressdes que visam destacar o
produto ou servico a ser assinalado em relacdo ao de seus concorrentes; 3)

Frases ou expressdes que visam atrair a atencao dos consumidores ou USuarios.

Aintencao dalei € impedir que se registre como marca sinais que sejam
apenas expressoes de propaganda. Afinal, ndo seria crivel se imaginar que uma
expressdo de propaganda fosse exclusiva de um Unico titular, excluindo
concorrente de também se valerem das mesmas (ex: melhor hamburguer do

mundo, diversdo garantida, satisfacdo garantida, etc.)



Tabela 2: Marcas proibidas pelo art. 124, VI

) Irregistravel. Processo 003140326
MELHORAL E MELHOR E
NAO FAZ MAL

Irregistravel. Processo n. 914496131
BAYER SE E BAYER E BOM

Irregistravel. Processo n. 905643615

Irregistravel. Processo n. 908857420

Registravel. Processo n. 815187696

ABUSE USE

‘A

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de consulta publica ao banco de dados do INPI

Titulo, apdlice, moeda e cédula

Por seu turno, o inciso Xl do art. 124 da LPI estabelece que nédo é

registravel como marca:



(...) reproducao ou imitacdo de titulo, apdlice, moeda e cédula da
Unido, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territorios, dos
Municipios, ou de pais.

Irregistravel por conter representacdo grafica da moeda REAL

Registravel para assinalar "oculos”

E U Ro Irregistravel para assinalar "servicos de cambio”, uma vez que contém

denominacdo de moeda corrente objeto dos semvicos reivindicados, grafada
em tipologia banal.

Registravel para assinalar quaisquer produtos ou servicos, tendo em vista
que a moeda nao € corrente, ou seja, esta em desuso

Figura 3: marcas proibidas de acordo com art 124, Xl da LPI.
Fonte: Manual de marca (INPI, 2024).

De igual forma, sdo proibidas marcas falaciosas, os seja, aquelas que
possam enganar ou iludir os consumidores quanto a natureza, qualidade ou

origem geografica do produto®.

> Um exemplo classico dado pela doutrina se refere a uma hipotética marca de margarina na qual
apareca a palavra VACA. Esta seria, possivelmente, indeferida por ser considerada falaciosa
para os consumidores que, provavelmente, associariam essa marca a laticinios (manteiga, no
caso).



Termo técnico

Segundo o inciso XVIII do art. 124 da LPI, ndo s&o registraveis como

marca: “Termo técnico usado na indUstria, na ciéncia e na arte, que tenha relagéo

com o produto ou servigo a distinguir”. Entende-se por termo técnico o nome

proprio, especial ou particular que caracteriza determinada arte, oficio, profisséo

ou ciéncia, bem como seus simbolos e siglas.

Depreende-se da leitura deste inciso que, para a sua aplicacéo, o termo

técnico devera manter relacdo com o produto ou servi¢o. Ao contrario, podem

ser passiveis de registro termos que ndo mantenha relagdo com o produto

ou 0 servico assinalado.

Resta claro que o objetivo desta norma € ndo conceder a um unico titular

a exclusividade de termo de uso comum no segmento em que atua. Vejamos 0s

exemplos abaixo:

FERRITE

VELADURA

MONTEVERDE VELADURA

Irregistravel pars sssinalar aparelhos de comunicacio.
Femite & um material feitc de ceramica com propriedades eletromagnéeticas,
usado como nicleo de transformadores elétricos. Comumente encontrado

em radics de ondas curtas, cnde funcicna como antena.

Irreqistravel pars distinguir servigos de pinturs artistica.
Velsdurs € 5 splicagdo de uma demdo de tinta transparents cu de dleo
sobre uma camads pictdrica, para suavizar a tonalidade, ajustar & unificar

85 cores, usada especialments em pintura a cleo.

Registravel para distinguir servicos de pintura artistica. Embora o termo
"WELADIIRA” seja considerado inapropriavel a titulo exclusive, o mesmo se
encontra acompanhado de vocabulo suficientemente distintive, formando
conjunto passivel de registro.

Velsdurs € a aplicacdo de uma demdco de tinta transparente cu de dleo
sobre uma camads pictorica, para susvizar a tonalidade, sjustar & unificar

35 cores, usads especialments em pintura 3 gleo.

Figura 4: marcas proibidas de acordo com art 124, XIV da LPI

Fonte: Manual de marca (INPI, 2024).



6. E possivel transigir sobre minhas marcas?

A marca € um bem que pode ser transferido ou licenciado,
voluntariamente ou por deciséo judicial. Essas transacdes podem ocorrer tanto
em pedidos de registro como em registros concedidos, e ainda podem ser

gratuitos ou onerosos.

= Licenca de uso é quando o titular d4 uma autorizagdo para
gue outra pessoa utilize sua marca. Mas o direito e a
propriedade se mantém. Seu carater € transitorio.

= Cesséo de marca é a transferéncia do direito. Ou seja, a
pessoa que cede a marca registrada para outra, perde o direito

sobre ela. Seu carater é permanente.

A transferéncia de titularidade de uma marca, além da cesséo, também
se pode dar em razéo de: incorporacao ou fuséo; cisdo; sucessao legitima e por
faléncia. A todos os tipos de transferéncia, incluindo a transferéncia por
determinacao judicial ou arbitral ou em razdo de partilha por escritura publica,

aplicam-se os dispositivos da LPI.

Todos esses tipos de transferéncia devem atender ao disposto no artigo
135 da LPI:

Art. 135 - A cessao devera compreender todos os registros ou pedidos,
em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a
produto ou servico idéntico, semelhante ou afim, sob pena de
cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos ndo cedidos.

Enquanto a licenca é um ato praticado entre particulares, a transferéncia
de pedido ou registro de marca por cessdo deve ser solicitada mediante
protocolo de peticdo de Anotacéo de transferéncia de titular perante o INPI. Ou
seja, enquanto para a licenca basta um contrato, deve-se solicitar a anotacéo da
transferéncia de titularidade da marca ao INPI, cuja publicacdo da RPI dara

ciéncia publica sobre a alteracéo de titularidade das marca cedidas.



7. Enecessario registrar qualquer minima modificacdo a sua marca?

Nao raras vezes é possivel observar marcas sendo ligeiramente
modificadas ao longo dos anos a fim de modernizar a imagem da empresa ou
para se adaptarem a novos meios publicitarios (“rebranding”). Vejamos alguns

exemplos:

“/TransferWise 27 WII e

Fato é que o titular tem o dever de utilizar sua marca tal como concedida
ou sem alteracdo de seu carater distintivo original, para assinalar os produtos ou
servicos para os quais foi registrada; ou entdo justificar o desuso por razdes
legitimas, sob pena de ter seu registro extinto conforme o disposto no inciso Il

do art. 142 da LPI.

Da leitura do art. 143 da LPI, nota-se que a lei determina que o registro s6

podera ser objeto de investigacdo de uso apos decorridos 5 (cinco) anos da data



de sua concesséo, além de determinar o prazo maximo de 5 (cinco) anos para a

interrupgéo do seu uso.

Se requerida a caducidade do registro, cabera ao titular manifestar-se no
prazo de 60 (sessenta) dias contados da notificagdo de caducidade, cabendo-
Ihe o 6nus de provar que iniciou o0 uso da marca no Brasil ou n&o interrompeu o
uso por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, dentro dos 5 (cinco) anos anteriores
a data da apresentacdo do pedido de caducidade ou, ainda, justificar o seu
desuso por razdes legitimas, conforme estabelece o § 2° do artigo 143 da LPI.

Logo, as marcas podem ser modificadas ou adaptadas, mas um titular de
registro de marca devera tomar sempre a precaucao de consultar capacitados
profissionais da area de propriedade industrial para saber se uma determinada
modificacdo implica na apresentacdo de um novo pedido de registro de marca,
sob pena de seu registro ficar sujeito a caducidade.



8. O que fazer se sua marca estiver sendo usada por terceiros sem
sua autorizagao?

O 6nus da fiscalizacdo do uso indevido da marca cabe principalmente ao
seu titular. Cabe ao titular, identificar ilicitudes e decidir que medidas devem ser
tomadas para fazer valer os seus direitos relativos a sua propriedade industrial.

E sempre conveniente buscar consultoria profissional se vocé suspeitar
gue terceiros estejam violando sua marca. Um advogado especializado em
propriedade intelectual seria a pessoa indicada para informa-lo sobre as
alternativas possiveis e, se necessario, iniciar um procedimento judicial

decorrente de violag&o ou infragéo.

De acordo com a LPI:

Art. 190 — Comete crime contra registro de marca quem importa,
exporta, vende, oferece ou expde a venda, oculta ou tem em
estoque:

| — produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou
imitada, de outrem, no todo ou em parte; (...)

Pena — detencéao, de 1 (um) a 3 (trés) meses, ou multa.

Vale destacar que a possibilidade de gerar confusédo e/ou associacao a
uma marca concorrente, ainda que feita de forma desproposital, acarreta em
violacdo de marca, ndo precisa ser necessariamente uma cépia ou reproducao

exata, ja que a imitacdo também € proibida.

Na pratica, sendo a marca violada por terceiro (uso desautorizado de
marca registrada ou imitacdo de seus elementos distintivos), um primeiro passo
possivel é o envio de uma notificacdo extrajudicial para tentar uma
autocomposicdo da questdo. E recomendavel que essa notificacdo seja

elaborada por um advogado especializado.

N&do obstante, caso o envio da notificacdo ndo surta seus efeitos

esperados (abstencao de uso da marca infratora), para a prote¢céo da unicidade



e distintividade da marca registrada, € recomendéavel que seu titular distribua
uma agéao judicial para que a violagéo seja cessada e eventual danos de ordem

material e/ou moral sejam apurados.



