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RESUMO

O presente estudo teve como objetivo apresentar um guia pratico para auxiliar os
empreendedores a efetivarem o registro de suas marcas no INPI. A elaboracdo do
guia levou em conta o processo de registro de marcas com seus tramites e diretrizes
adotadas pelo INPI; as etapas de concepcdo e desenvolvimento de um material
educativo digital. O estudo partiu do debate recorrente na literatura de que a falta de
informagdo e os altos custos sdo apontados como barreiras que impedem os
empresarios de terem o registro de suas marcas. Ap0Os sua estruturacdo, o guia foi
testado por 15 empreendedores que emitiram opinido sobre o material. A maioria
apontou que o guia foi Gtil para auxiliar na solicitacdo do registro de marcas, além de

ser barato e acessivel.

Palavras-chave: Registro de marca, Propriedade Intelectual, Guia Pratico.



ABSTRACT

The present study aimed to present a practical guide to help entrepreneurs to
register their brands in INPI. The preparation of the guide took into account the
trademark registration process with its procedures and guidelines adopted by INPI;
the design and development stages of a digital educational material. The study
started from the recurrent debate in the literature that the lack of information and the
high costs are pointed as barriers that prevent the businessmen from having the
register of their marks. After its structuring, the guide was tested by 15 entrepreneurs
who have expressed their opinion on the material. Most pointed out that the guide
was helpful in assisting in trademark registration as well as being cheap and

accessible.

Keywords: Trademark Registration. Intellectual Property, Guide.
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1. INTRODUCAO

As marcas desempenham um papel importante nas empresas em suas
estratégias de marketing e de reconhecimento pelo consumidor. Dentre os principais
objetivos do direito sobre as marcas estd o econdmico que tem como finalidade
facilitar que os consumidores distingam os tipos de bens e servicos, além de
preservar a integridade das marcas (BROWN e NAGY, 2015).

Uma marca € um nome, palavra ou desenho e suas combinacdes, usadas por
um fabricante ou vender para identificar um produto ou servico ou distingui-lo de
outros bens e servicos (GREENHALGH e ROGER, 2007).

Os proprietarios de marcas registradas buscam adquirir exclusividade sobre elas,
conferindo o direito de utilizd-las e de impedir o uso ndo autorizado por terceiros. O
empresario de uma micro ou pequena empresa busca registrar sua marca,
principalmente, para evitar a imitacdo ou mesmo por medo ou ainda pelo receio de

perder sua marca para os seus concorrentes (FLIKKEMA et al., 2014).

Para uma marca registrada ser eficaz, os consumidores tém que ser capazes de
lembrarem da marca e suas carateristicas associadas. E terceiros ndo podem usar

marca que seja semelhante e capaz de causar confusao aos consumidores.

Segundo Churchill e Peter (2005), os consumidores podem até gastar dinheiro
adicional e dedicar um maior esforco para comprar uma determinada marca, caso

enxerguem valor no produto a ser adquirido.

No Brasil o registro de marcas é amparado pela Lei n® 9.279/96 (Brasil, 1996)
gue define todas as regras e condi¢cBes para ter exclusividade de uso de um sinal
marcério. A responsabilidade pela concessao da propriedade sobre uma marca no
Brasil é atribuida ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Sendo
permitido as pessoas fisicas, empresas ou qualquer organizagado solicitar e obter o

direito de propriedade sobre sua marca.

A cada ano tem crescido o numero de registros de marcas no Brasil (INPI, 2017).
Dados sobre registros de marcas publicados pelo Instituto Nacional da Propriedade

Industrial (INPI) mostram que nos dez ultimos anos houve um aumento de 55% no
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total de solicitagdes de registros no INPI. Em 2007 foram 104.191 solicitacGes e, em

2017, 186.103 novos pedidos de registros foram apresentados.

Participagdo de pessoa fisica (%)

. 75% | 94% | 94% | 10,3% . 12,79% | 143% | 156% | 182% | 20,6% | 22,1%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Figura 1. Pedidos de marca por natureza juridica do depositante.

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econdmicos, 2017.

Na Figura 1, verifica-se que os requerentes de registros como pessoa fisica
apresentam um aumento percentual dos depdsitos de marcas ao longo desse
tempo. Saltando de 7,5% em 2008 para 22,1% em 2017.

Atualmente, a forma mais utilizada para o registro de marca é sistema e-
marcas (protocolo eletronico disponivel no site do INPI). Apesar da existéncia desse
sistema online de registro de marcas, que pode ser utilizado por qualquer usuario,
grande parte dos empreendedores ainda recorre a procuradores ou agentes de
propriedade industrial para conduzirem o registro de suas marcas (BERGAMASCHI,
2015).

Ainda segundo dados de Bergamaschi (2015), o processo de registro de
marcas € algo burocratico, dispendioso e com regras muito rigidas, sendo
necessario o cumprimento de varias etapas e prazos pré-definidos até a conclusao
do registro. De acordo com Sekeff (2015), a dificuldade do registro acaba
desestimulando quem procura fazer o registro de marca por conta prépria, levando

ao abandono do seu processo de registro de marcas ainda nos tramites iniciais.

123946
109813 108677 109491
115246
109848 105083
12582 15276 19244 20305 24105 28387
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Considerando o maior uso, pelos empresarios, da protecdo das marcas e em
contrapartida a pouca clareza sobre o funcionamento do sistema de registro, abriu-
se uma oportunidade para desenvolver esse trabalho.

Com o objetivo de oferecer aos pequenos e microempresarios uma
ferramenta que atenda as suas necessidades em realizar a protecdo de suas
marcas, 0 presente trabalho propbe a criacdo de um guia pratico instrucional

denominado “Registro de Marcas na Pratica”.

A proposta € que esse guia tenha uma linguagem simplificada e direcionado aos
empresarios que queiram solicitar o registro de suas marcas por conta propria, sem

a dependéncia da assessoria de um procurador ou agente de propriedade industrial.

Como a utilizacdo dos meios digitais como ferramenta de compartilhamento de
conhecimento esta cada vez mais comum, buscou-se que o guia fosse totalmente

informatizado para poder abranger um universo maior de usuarios.
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2. OBJETIVOS

Objetivo geral

- Desenvolver um guia pratico passo a passo e online com linguagem
simplificada e direcionado aos empreendedores que queiram solicitar o registro de

suas marcas por conta propria.

Obijetivo especifico

- Levantar o passo a passo do depdsito de marcas no INPI;
- Estruturar e desenvolver o guia pratico;

- Validar o guia pratico por meio de experiéncia piloto com empreendedores.
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3. CONTEXTUALIZACAO
3.1 Processo de registro de marcas

O registro de marca se trata de um ato legal que concede a protecédo da marca,
por consequéncia, conferindo o direito de exploracdo exclusiva do sinal concedido.
No Brasil, o registro de marcas € amparado pela Lei n° 9.279/96, LPI (Brasil, 1996)
que define todas as regras e condi¢gbes para ter exclusividade de uso de um sinal

marcario.

Somente é permitido o registro de sinais visualmente perceptiveis, e que seja
diferente de outros ja existentes. Dessa forma, a busca prévia, se faz uma pratica
importante antes da solicitacdo do processo de registro, a fim de evitar, a requisi¢ao

de marcas gue ja estejam registradas.

O registro da marca deve se referir a apenas um unico sinal e a uma classe
especifica de produto ou servico. A protecdo para diferentes atividades comerciais,

requer a apresentacdo de varios registros (BRASIL, 1996).

Sendo permitido as pessoas fisicas, empresas ou qualquer organizacao solicitar
e obter o direito de propriedade sobre sua marca, conforme estabelecido no Art. 128
da LPI (Secao IV, Cap. IlI):

Podem requerer registro de marcas as pessoas fisicas

ou juridicas de direito publico ou de direito privado.

As formas de registro existentes sdo duas: por meio de um formulario eletrénico
disponivel no site do INPI (mais utilizado), ou ainda por formuldrio em papel. A

Figura 2 resume todas as etapas até a concluséo do processo de registro da marca.

Busca prévia da marca

'

Pedido de registro da marca

v

Exame formal

v
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Publicacdo do pedido de registro da RPI (Revista da Propriedade Industrial)

v

Abertura do prazo de 60 dias para apresentacao de oposicao

v

Exame substantivo

v

Deferimento ou indeferimento do processo de registro

Figura 2. Procedimento resumido do registro de marca no Brasil.

Fonte: manual de marcas INPI. Elaboragéo prépria.

Todo o procedimento de registro comeca com a busca prévia de anterioridade
com o objetivo de identificar marcas iguais ou semelhantes ja registradas, a fim de
evitar conflitos com a marca a ser requerida. O pedido de registro da marca deve ser
feito pela internet ou por formulério impresso, disponivel no site do INPI.

Depois de efetivar o pedido de registro, hd o exame formal, identificando se o
requerimento de registro cumpre todas as condicfes legais. Superando essa fase, 0
pedido € publicado na RPI e abre-se o prazo de 60 dias para apresentacdo de
oposicao por terceiros. Havendo, ou nao oposicdo, o pedido € distribuido para

exame de mérito.

Caso haja indeferimento do registro, o titular terd 60 dias para apresentar recurso
a decisdo. Uma vez deferido o registro, o titular devera realizar o pagamento de uma
retribuicdo para a obtencéo do certificado do registro. De acordo com o artigo 133 da
LPI, o registro de marca vigorard pelo prazo de 10 anos, contados da data da

concessao do registro, prorrogavel por periodos iguais e sucessivos.

O registro de marca so se extingue em caso de expiracdo do prazo de vigéncia;
nao renovacado; pela renuncia, que pode ser total ou parcial; pela sua caducidade

por ndo uso da marca por periodo superior a 5 anos da concessao do registro.
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Finalizada a descricdo do processo de registro pelo INPI, trataremos sobre a

apresentacao do conceito de e-learning e suas diferentes formas de uso.

3.2 E-learning

O e-learning é abreviagdo do termo inglés “electronic learnig” (em portugués,
aprendizado eletrénico). Segundo Masie (1999), e-learning é o uso da tecnologia no
ambiente digital para projetar, entregar selecionar e estender o aprendizado.

A educacao a distancia utiliza muito das metodologias de ensino, que permitem
aprender fazendo, onde o individuo é capaz de executar na pratica aquilo que esta
sendo ensinado (Lopes, 2010).

De acordo com Tecminho (2013), o e-learning tem enorme espectro de
possibilidades, sendo uma das formas de compartilhamento de contetdo online
estruturado, que usa de tecnologias e pedagogias diversificadas. O e-Learning tem
varios beneficios que incluem a facilitacdo da aprendizagem com informacdes
necessarias que podem ser acessadas em qualquer horario e com um proposito

especifico.

Atualmente, existem varios ambientes de e-learning com a possibilidade de criar
e gerenciar cursos completos sem a necessidade de um conhecimento profundo de

programacao ou design grafico, com baixo custo de producéo.

Ha dois tipos de plataformas de e-learning no mercado: softwares livres, também
conhecidos como open source, e softwares proprietarios, que sédo as pagas. Dentre
os abertos, pode-se citar o Moodle, Teleduc,e Dokeos. Entre os pagos, estdo o

Blackboard, Saba, Optimize Press, etc.

Nessa perspectiva € que foi desenvolvido o guia pratico, utilizando uma das
plataformas digitais de software proprietario, chamada Optimize Press. Essa
plataforma permite a total liberdade de criacdo de layouts e inser¢do de conteudos e
materiais para download. Além disso, permite a criacdo de area de membros (area

gue reservada para acesso com login e senha).
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4. METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do guia prético instrucional foi utilizada a metodologia
de concepcdo e desenvolvimento de material educativo digital proposto por
Falkembach (2005).

Esse modelo de construgcdo de material digital envolve a definicdo do tipo de
usuario que vai interagir com a aplicacéo; a criacdo da identidade visual (interface) e

0 conteudo a ser acessado.
O guia pratico foi desenvolvido com as seguintes etapas:

1°) Etapa de andlise e planejamento — nessa fase foi realizada uma pesquisa
interna com o objetivo de identificar o perfil dos clientes que buscam registrar suas
marcas e que sdo atendidos pela Cotein Consultoria Tecnoldgica (empresa que

presta servicos de registro de marcas). A empresa foi escolhida

Essa pesquisa utilizou as informacgdes disponiveis dentro da prépria empresa
por meio do acesso ao banco de dados interno. Com esses dados foi possivel

identificar uma série de informacfes dos empreendedores tais como:

e aexisténcia de CNPJ
e 0 tipo de atividades que executam
e localizacao

e as principais dificuldades

Essa etapa foi importante para definir o perfil do publico que utilizaria o guia
pratico, de forma que o conteudo fosse alinhado com as necessidades e interesses

dos usuarios.

2°) Etapa de Modelagem — nessa fase foi definido o conteddo, o formato de
disponibilizagdo aos alunos, a forma de navegacdo e ainda a interface com a
identidade visual da plataforma. A gravacdo dos videos foi realizada pelo software
Camtasia Recorder, no qual aparece a tela do computador e a narracdo de voz ao

fundo com todas as instrucgdes.

3°) Etapa de Implementacdo — nessa fase foi realizada a gravagao do

contetudo em video utilizando o software Camtasia Recorder. E, posteriormente, foi



20

realizada a transferéncia desses videos para a plataforma Web hospedada no

dominio cotein.com.br.

4°) Etapa de avaliacdo — nessa fase foram realizados testes para verificacao
de erros e funcionalidade da plataforma em diferentes dispositivos (celulares,

desktops, etc).

5°) Etapa de disponibilizacdo — Por fim, foi realizada a oferta do curso com o
objetivo de testar a viabilidade e avaliar a experiéncia dos alunos na plataforma.
Para tanto, ao término de 15 dias do primeiro acesso, foram realizadas algumas

perguntas tais como:

1- O que vocé achou do curso? 2 — O curso é féacil ou dificil? 3 — Em quanto
tempo vocé conseguiu concluir o registro da sua marca? 4 — Vocé indicaria esse
curso para outra pessoa? 5 — Vocé acha que o valor cobrado é caro ou barato tendo

em vista o conteddo que acessou?

Para essa avaliacdo foi disponibilizado um questionario com perguntas
abertas no final do curso, com vista a conferir aos alunos a oportunidade de darem

um feedback, com o objetivo de aperfeicoamento constante do curso.
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5. APRESENTACAO DO GUIA PRATICO

O presente guia pratico tem como objetivo, fazer com que o empreendedor possa
efetivar o protocolo de registro da sua marca no INPI de maneira rapida e simples,
por conta propria. O guia foi denominado de “Registro de Marca na Prética”,
armazenado dentro de um portal, no qual o participante acessa por meio de um login

e senha.

O guia é composto por videos gravados, divididos em cinco médulos, incluindo
materiais em pdf que complementam o que € apresentado nos videos. Cabe
destacar que todo o conteudo tratado no guia pratico foi baseado na LPI, no Manual
de Marcas do INPI, em suas Resolu¢gbes e publicacbes e na minha experiéncia

pratica com o registro de marcas.

O curso foi desenvolvido seguindo uma ordem hierarquica de organizacao,
guiando o usudrio para seguir a ordem prevista. A Figura 3 ilustra o desenho
esquematico da organizacao dos videos.

Aula 1

| | |
Aula 1.1 Aula 1.2 Aula 1.3

Figura 3. Disposicdo das aulas na navegacao hierarquica.

Fonte: elaboracéo propria.

A Figura 4 representa a tela inicial do guia pratico de registro de marcas. Nessa
tela estd presente uma breve apresentacdo do curso pratico, um menu de
navegacao; os temas das aulas para acesso direto pelo usuério; alguns links diretos

para o site do INPI e materiais para download.
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registro de MARCAS &

online

Bem-vindo ao Curso

Registro de Marcas

Nesta pagina vocé vera os médulos do

curso e encontrara novidades e links '

importantes para seus estudos. Desejo a n
vocé um excelente aprendizado.

Médulos do curso

BT T U

regittro de MARCAS regiitro de MARCAS regittro de MARCAS

Figura 4. Tela inicial do curso online “registro de marcas”.

Fonte: elaboracéo prépria

No curso séo apresentadas apenas informacdes que sao essenciais a conclusdo
do processo de registro, haja vista que o usuario ndo quer se tornar especialista em
registro de marca, diferente disso, de um modo geral, o objetivo do é que o registro

seja concluido no menor tempo e esfor¢o possivel por parte do empreendedor.

Cada uma das aulas foi construida seguindo um layout que compreende: 1- guia
de navegacéo; 2 — video com o conteudo da aula; 3- materiais para download e links
externos; 4 — Campo para adicionar davidas e comentarios. Conforme apresentado

na figura 5.
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registro de MARCAS @

online

Pégina Iniciel Modulol Moduo2 + ModuloS + . . Modulo Bxdra  +

Encersmento  CentrsldeAjuds  Agendamento da consultorie

Material para download Links .
ez marcas -
Envie sua duvida ou comentario
€ Comentarics  Prino @ tsynan santos
Recomenast 2 Compartiner Ordenar por Vst recentec

. Participe da discussio 4 L
Ousrerme Paccoc Bve ——- “ 4 g
£ agueles persoragoens que airar o = Popay. Pica pau. . 7 Podern ser ussdos 5

s do fadecmento do autor. Alé 13

Figura 5. Layout da pagina de uma das aulas do curso.

Fonte: elaboracao propria

O escopo desse guia pratico esta divido em 5 médulos, designados como:

e Modulo 1 — Informacgéo basica sobre as marcas

e Modulo 2 — Requisitos para concessdo das marcas
e Modulo 3 — Passo a Passo do registro no INPI

e Modulo 4 — Acompanhamento da marca

e Modulo 5 — Direitos adquiridos apés o registro

e Modulo Extra — Casos de fraudes



24

5.1 Mdédulo | — Informacéo basica sobre as marcas

Nesse modulo existem 5 aulas, que tratam sobre os fundamentos das marcas;
diferenca entre marca e nomes comerciais; cuidados ao criar uma marca; natureza e
formas de apresentacdo das marcas; crimes contra as marcas; principios aplicaveis

as marcas.
5.1.1 Fundamentos das marcas

A fundamentacdo sobre as marcas € apresentada na forma de um video que
define 0 que sédo as marcas, dando énfase na funcdo que uma determinada marca
tem para identificar e distinguir produtos e servicos de outros idénticos. Apresenta,
ainda, uma tabela da Interbrand, grupo que edita o ranking de marcas brasileiras
valiosas e pode ser consultado na pagina web http://www.rankingmarcas.com.br/,

com o com o objetivo de ilustrar o valor das marcas para um negdcio.

E apresentada a Lei de Propriedade Industrial (Lei n° 9.279/96) e o que diz a
respeito do registro de marcas. E por fim, € apresentado o INPI e os tipos de
servicos prestados pelo érgao, tais como: registro de marcas, patentes, desenhos
industriais, indicacdes geograficas, programas de computador e topografias de

circuitos integrados.
5.1.2 Marcas x Nomes Comerciais

Nesse video € abordado o que sdo os nomes comerciais e a sua relacdo com a
marca do negécio que serda apresentada aos consumidores. Além disso, é
apresentada uma tabela comparativa entre a diferenca do registro de marca e do

nome comercial. Conforme ilustrado na figura a seguir.
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Tabela 1. Comparativo entre nome comercial e marca

Orgdo de registro INPI Junta Comercial

Se dé sobre produtos e Se dé sobre a prépria
servigos existéncia da empresa

Protegéio

Prazo de durag¢do 10 anos (renovéveis)  Por toda a existéncia

Abrangéncia Nacional Local (estadual)
Lei da Propriedade Lei de Registro
Legislagao aplicavel Industrial Pdblico de Empresas
(Lei n? 9.279/96) (Lei n® 8.934/94)

Fonte: elaboracéo propria

Uma das principais diferencas entre o registro de uma marca e um nome
comercial esta na protecao, onde apenas o registro da marca é que da a protecéo

de uso do nome sobre produtos e servicos.

5.1.3 Cuidados ao criar uma marca

O cuidado necessario para se criar uma marca esta disponivel na forma de um
video, onde sdo apresentados os cuidados basicos que o empreendedor deve se
atentar no momento de criar o nome da sua marca. Alguns dos cuidados destacados

sao:

1) Ser criterioso — evitando escolher marcas aleatoriamente e devendo fazer
uma busca para conhecer se jA existe uso, por outra pessoa, da marca
pretendida.

2) Abusar da inovacédo — evitar descrever caracteristicas do produto ou o servico
na propria marca.

3) Nunca imitar — jamais copiar uma marca que ja exista, afinal de contas sera
sempre confundido com o outro negécio e nunca se desvinculara do imitado.



26

Também, sdo apresentados os pontos para a escolha da marca, como por

exemplo:

e Verificar se a marca atende aos requisitos da Lei da Propriedade Industrial

e Efetivar a busca da marca no INPI para verificar disponibilidade do sinal

e Verificar se a marca ndo tem conotagdes indesejaveis ou inadequadas e
de facil leitura e escrita

e Checar a disponibilidade do nome de dominio no registro.br

Além disso, sdo abordadas algumas situagcfes frequentes em que o INPI pode

negar o registro de marcas:

e Marcas parecidas com outras ja registradas ou semelhantes a marcas
notoriamente conhecidas

e Marcas que descrevem apenas caracteristicas do produto ou servigo (termo
geneérico)

e Marca constituida por termo enganoso, ou fazendo uso apenas de
propaganda

e Marca constituida por elementos de um simbolo oficial, bandeira ou emblema.

E por fim, sdo apresentadas algumas categorias em que a marca pode estar

enquadrada:

1 — Marcas arbitrarias: sdo marcas que tem um significado real na lingua, mas
sem relagdo como produto ou suas qualidades. Sem associacdo direta entre a

marca e o produto. Ex: Garoto, Apple e Subway.

2 — Marcas sugestivas: Sdo marcas que fazem alusdo a algum atributo do
produto. A grande intencdo desse tipo de marca € criar no consumidor uma
associacao direta com o produto. Ex: Pizza na Pedra, Lava & Leva e Sobrancelhas

Perfeitas.
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3 — Marcas com palavras inventadas: S&o marcas que apresentam palavras sem
significado real na lingua e tem a vantagem de ser mais suscetiveis de serem

distintas. Ex: Sony, Uol e Nestlé.

5.1.4 Natureza e formas de apresentacao

Um video que mostra a natureza e as formas de apresentacdo das marcas,
segundo a descricdo da LPI, também esta proposto como atividade do curso. O
video leva em consideracdo a natureza das marcas, como por exemplo, se uma

marca se refere a um produto ou um servico, se sao coletivas ou de certificacéo.

Aquelas de produto sdo usadas para distinguir um determinado produto, de um
outro idéntico, semelhante ou afim, de origem diversa (Art. 123, I, LPI). Ex: Pizza Hut

e Havaianas.

As de servico sdo aquelas usadas para distinguir servico de outro idéntico,
semelhante ou afim, de origem diversa (art. 123, |, LPI). Ex: Azul Linhas Aéreas e

Clinica Veterinaria Santo Agostinho.

As marcas de certificacdo sdo aquelas usadas para atestar conformidade de um
produto ou de um servico com determinadas normas ou especificacdes técnicas,
notadamente quanto a sua qualidade, natureza, material utilizado e metodologia
empregada (Art. 123, Il, LPI). Ex: Selo de Pureza da Associacdo Brasileira das

Industrias do Café e Certificado de Carne Angus da Associagdo Brasileira de Angus.

E por fim, as marcas coletivas que sado aquelas usadas para identificar produtos
ou servico provindos de uma determinada entidade (Art. 123, 1ll, LPI). Ex: Coopertaxi
(Cooperativa de Taxi de Sao Carlos) e Mdos de Minas (Comunidade de artesas de

Minas Gerais).

E quanto a apresentacdo as marcas podem ser:

¢ Nominativas: compostas apenas por palavras sem nenhuma imagem

e Figurativas: compostas exclusivamente por imagens (logotipo)



28

e Mistas: compostas por nomes e logotipos

e Tridimensionais: apresentam a imagem tridimensional de um produto

Ainda, é apresentado o que pode ser registrado como marca. A saber: palavras,
expressoes, letras e numeros, desenhos, imagens e formas, cores e suas

associacfes que apresentem carater distintivo e ndo enganoso.

Ressaltando que a legislacédo brasileira ndo prevé o registro de marcas sonoras,
olfativas ou tateis. E apresento o exemplo do som “Plimplim” da Rede Globo de
Televisdo que foi registrado como marca mista, haja vista a impossibilidade de

registro sonoro aqui no Brasil.

E por fim, termino o video apresentando a diferenca entre as marcas de alto
renome e as marcas notoriamente conhecidas. As de alto renome, sdo marcas
registradas aqui no Brasil que ganharam notorio prestigio e reconhecimento pelo
consumidor e eleitas como tal, pelo INPl. J4& as notoriamente conhecidas, sao
marcas internacionais amplamente conhecidas pelo publico, sem exigéncia de

registro no Brasil.

5.1.5 Principios aplicaveis as marcas

Os principios que sao aplicaveis as marcas, estdo, também, disponiveis no
formato de video. Dentre outros, o video apresenta a territorialidade e a

especialidade.

O principio da territorialidade diz que a propriedade da marca se adquire
somente pelo registro validamente expedido pelo INPI. Sendo assegurado ao titular

seu uso exclusivo em todo o territdrio nacional (Manual de Marcas, 2016).

O principio da especialidade diz que a protegcdo assegurada recai sobre
produtos, mercadorias ou servigcos correspondentes a atividade do requerente,
visando distingui-los de outros idénticos ou similares, de origem diversa (Manual de

Marcas, 2016).
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Dessa forma, podem existir duas marcas registradas com o mesmo nome,
desde que sejam de atividades diferentes. Ex: Colombo para atividade de vestuario

e Colombo para comércio de utilidades domésticas.

Ainda, € ensinado o conceito da aquisicdo do registro (Art. 129 da LPI). Esse
artigo, descreve que a propriedade da marca s6 € adquirida pelo registro
validamente expedido. Ou seja, na pratica, se existem duas marcas com 0 mesmo

nome, a primeira que solicitar o registro é que seré proprietaria dessa marca.

A Figura 6, ilustra o exemplo da marca Confraria das Unhas.

EXEMPLO

oeTALES Do PRoCEss

C ONFRARIA
DAS UNHAS

Figura 6. Tela com o exemplo da marca Confraria das Unhas

Fonte: elaboracao propria

A Figura 6, em 1, exemplifica uma marca com o nome de “Confraria das
Unhas” que teve o registro solicitado em 05/07/2013. Por outro lado, em 2, pode ser
visto um outro registro solicitado em 18/09/2013 com o mesmo nome, diferindo
apenas o logotipo. Como resultado, o registro da marca 2 sera negado, pelo fato de

ter sido apresentado posteriormente, ainda que por uma diferenca de trés meses.
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5.2 Moddulo lI- Requisitos para concesséao das marcas

Nesse modulo existem 4 aulas, que tratam dos critérios considerados pelo INPI
para a andlise do registro da marca: liceidade, veracidade, distintividade e
disponibilidade do sinal marcario. Esses critérios estdo descritos no Manual de
Marcas do INPI.

Para facilitar a compreensdo de todos os requisitos, foi criada uma Tabela que
exemplifica as proibicbes do registro de marca. A Tabela intitulada “Requisitos da

Marca” esta apresentada no Apéndice I, pagina 47.

5.2.1 Liceidade e veracidade da Marca

A liceidade e a veracidade da marca estdo apresentados no video que se inicia
com as caracteristicas do requisito da liceidade, que quer dizer que uma dada marca
nao pode apresentar interdicdo legal por motivo de ordem publica, por razdo moral e
dos bons costumes. No tocante ao requisito da veracidade, fica proibido o registro
de marcas que contenham emblemas, brasdo, cédulas, medalhas, monumentos

oficiais e moedas correntes.

Ao longo do video, sdo apresentados varios exemplos de marcas que podem ou
nao serem registradas de acordo com esse requisito da liceidade. As Figuras 7 e 8
ilustram outros exemplos de marcas, aquelas que ndo podem ser registradas, ainda

dentro do requisito da liceidade que sejam contra a moral e 0s bons costumes.
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Situacdes em que o registro NAO é permitido
Art. 124, inciso |

Qi& Universidade — NAO registrivel por conter
' .. Catolica de Brasilia

imagem de monumento

E = NAO registrivel, pois
.' g reproduz o monumento “Big
o Ben”

prpm—— NAO registravel, pois
Brag‘”{gJ“ ! reproduz parte da bandeira
o do Brasil

Figura 7. Sinais impedidos de registro de acordo com o Art. 124, inciso |.

Fonte: elaboracéo propria

Situacdes em que o registro NAO é permitido

Art. 124, inciso 111
NAO registravel, atenta
3 contra a crenga e culto
religioso
2; -~
S ' g L NAO registravel, pois
reproduz termo obsceno
NOIS € FODA
pundinhg NAO registravel, pois

- ’ apresenta sinal contrario
aos bons costumes

Figura 8. Sinais impedidos de registro de acordo com o Art. 124, inciso Il.

Fonte: elaboracao propria

Por outro lado, existem situacdes em que o registro € permitido, esses exemplos

estéo citados na Figura 9.
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Registravel, pois se relaciona a um
acidente geografico ndo resultante
de interferéncia humana

Registravel, pois ha uma
simplificacdo de tragos,
descaracterizando o monumento

Registravel, pois a moeda ndo é
corrente e esta em desuso

Figura 9. Situacdes em que o registro é permitido.

Fonte: elaboracéo propria

E por fim, apresenta-se o requisito da veracidade, que diz respeito a ética e

aos principios morais, como por exemplo, a marca ndo devera ter carater enganoso.

Portanto, marcas que conduzam a confusdo quanto a origem, natureza qualidade ou

utilidade dos produtos ou servigos terdo o registro indeferido (Art. 124, inciso X, LPI).

Alguns exemplos estao ilustrados na Tabela 2.

Tabela 2. Marcas proibidas de registro de acordo com o principio da veracidade

" sica | ropurojssvigo | condiglo | worvo_—|

FIM DA AIDS MEDICAMENTO
PURO OURO JOIAS DE PRATA
VINAGRE DA ALEMANHA VINAGRE DO BRASIL
UVA SAO FRANCISCO UVAS DO RI(;J?»RRANDE DO

Fonte: elaboracao propria

NAO REGISTRAVEL

NAO REGISTRAVEL

NAO REGISTRAVEL

NAO REGISTRAVEL

Sinal  enganoso.
medicamento para ﬂndar a MJS

Sinal enganoso, o produto nido
contém ouro

Sinal ng produto fabricad
no Brasil

Sinal enganoso, produto
e P da outra locabidad
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5.2.2 Distintividade

Os requisitos da distintividade estdo destacados no video que destaca que uma
marca ndo pode conter sinais sem capacidade distintiva, de uso comum. Isso
porque sinais de uso comum pertencem a coletividade e ndo podem distinguir
produtos e servigcos. A Tabela 3, ilustra alguns exemplos de sinais proibidos de

registro.

Tabela 3. Sinais proibidos de registro de acordo com o principio da distintividade

MARCA ESPECIFICACAO CONDICAO MOTIVO

Sinal relacionado com a

FRESCO FRUTAS origem do produto ou

servigo

Sinal composto por termo

ALEMAO QUALQUER NAO REG'STRAVEL necessario relacionado a

nacionalidade alem3

Sinal composto por termo

LITRO BEBIDA que indica unidade

Sinal composto por termo

GOSTOSO SORVETES relacionado 3 qualidade do
produto ou servico

Sinal composto por termo

CRIADO EM 1980 ESTABELECIMENTO que indica época de

COMERCIAL producio de produto ou

prestacao de servigo

Fonte: elaboracéo propria

Da mesma forma que os videos anteriores foram criados para despertar a
curiosidade e a0 mesmo tempo transmitir, a0s usuarios, 0s ensinamentos sobre
marcas, criou-se um video para apresentar o conceito de apostilamento da marca. E
uma nota suplementar apés o deferimento do registro da marca e delimita o direito
de exclusividade conferido. Normalmente, termos apostilados, ndo podem ser de

uso exclusivo. Ex: “Pizza na pedra”.

Para esse caso, se o termo “pizza na pedra” for apostilado, significa que o titular
da marca nao tera direito exclusivo sobre essa palavra. Dessa forma, mesmo apdés o

registro, outras pessoas poderao usar a expressao “pizza na pedra” como marca.
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5.2.3 Disponibilidade

O video intitulado “disponibilidade” apresenta o requisito que destaca que para
uma marca para ser registrada tem que se distinguir de outros sinais ja registrados.
Para tanto, o registro ndo podera ser realizado se infringir direitos obtidos por

terceiros.

A seguir sdo mostrados alguns exemplos contidos no guia pratico de marcas que
infringem o requisito da disponibilidade. Por exemplo, a Figura 10 ilustra um tipo de

impedimento, por uso de pseuddnimo ou apelido, notoriamente conhecido.

PSEUDONIMO OU APELIDO NOTORIAMENTE CONHECIDOS

] NAO registravel, pois ndo é
" Z|CO titular nem tem autorizagdo m
A rs e g - -
MADEIRAS para utilizar o nome artistico

“ZICO” notoriamente conhecido

@ NAO registravel, ndo tem os n

direitos sobre o nome “Picasso”

PDicasso

Figura 10. Registros ndo permitidos pelo uso de pseuddnimo ou apelido conhecidos.

Fonte: elaboracéo propria

Outros exemplos de sinais indisponiveis de registro, estdo ilustrados na
Figura 11.
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OBRA LITERARIA, ARTISTICA OU CIENTIFICA PROTEGIDAS POR
DIREITO AUTORAL

K NAO registravel, pois os direitos
“umlms —_— autorais de utilizagdo do nome
SUPLEMEN

“Hulk” pertencem a Marvel

NAO registravel, pois os direitos
—_— autorais de utilizagdo do nome m
“Mickey” pertencem a Disney
Enterprises

Figura 11. Registros ndo permitidos pelo uso de imagens sobre protecao de direito
autoral.

Fonte: elaboracéo propria

Além dos exemplos destacados nas Figuras 10 e 11, outro exemplo de infracéo
ao requisito de disponibilidade é a reproducdo ou imitacdo de marcas alheias
registradas. Essa imitacdo pode se dar pela reproducao de prefixo, radical, sufixo,

adicao de novo elemento ou mesmo, a marca integralmente.

Outra situacdo esta ilustrada na Figura 12, que é um exemplo de marcas

parecidas que teve o registro negado pelo INPI pela situacdo de conflito.

Ooo&g

O 4
aagt 2
ceteb CETEB

Centro de Ensino Centro de EnsinoTeoldgico do Brasil
Tocnolégico de
Brasitia

é .

Ano do registro: 2010 Ano do registro: 2011

Figura 12. Caso de marcas conflitantes.

Fonte: elaboracao propria
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Apesar de terem diferentes logotipos, ambas apresentam a mesma sigla “Ceteb”.
Dessa forma, o INPI negou o registro da segunda marca, por ter sido apresentada

em data posterior.

5.3 Modulo lll- Passo a Passo no site do INPI

Esse é 0 mddulo “mao na massa” do Guia Prético. Aqui o participante seguira o
passo a passo para a execuc¢do do registro no site do INPI. Aqui € mostrado como
fazer a busca de marcas e a classificagéo; gerar a GRU; separar os documentos
necessarios; acessar e preencher o formulario no sistema e-Marcas e por fim enviar

o pedido de registro da marca.

Os videos aqui apresentados mostram todo a execucdo de um processo de
registro de marcas, de modo que o empreendedor possa simplesmente seguir e

replicar no registro de sua marca.

5.3.1 Etapas do registro das marcas

As etapas para o registro das marcas sdo apresentadas no video que destaca
0 passo a passo do inicio do processo até a conclusao do protocolo de registro da

marca no INPI. As etapas sao:

- Passo 1: Efetuar a busca na base de marcas e classificacdo
- Passo 2: Cadastrar-se no e-INPI, emitir e pagar a GRU
- Passo 3: Separar os documentos necessarios

- Passo 4: Acessar o sistema e-marcas, preencher e enviar o formulario

5.3.2 Como fazer a busca de marcas

O video que apresenta a importancia da busca de marcas tem como objetivo
principal a descricdo de como proceder para se fazer a busca de uma marca. A
busca tem o propdésito de verificar se alguma empresa ja registrou marca similar ou

idéntica & que se pretende registrar para produtos e/ou servicos semelhantes.
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No video € possivel conhecer as ilustragcbes do processo comecando com a
busca inicialmente por nome comercial ou fantasia, que pode ser feita pela
plataforma gratuita wooki e, também, diretamente nas bases das Juntas Comerciais

dos estados.

Em seguida, sdo apresentadas as formas da busca por marcas registradas na
base de dados do INPI, no qual € necessario ter o nome da marca pré-definido, o
ramo de atuacéo e a classificacdo da marca para uma busca completa.

Séo ilustrados os dois sistemas de classificacdo internacional de marcas, NICE e
Viena. Sendo que a de NICE classifica produtos e servigos oferecidos por uma
empresa e a de Viena, € empregada na classificacdo dos elementos figurativos do
logotipo da marca. Na sequéncia, dentro do guia, mostra-se uma busca pratica de
um dado nome pesquisado no site wooki e na base de dados do INPI; considerando
todas as funcfes e tipos de buscas permitidas. A base do INPI compreende uma

busca basica e avancada.

Dentro da busca basica é permitido uma pesquisa exata (busca exatamente a
expressao pretendida). Ex: numa busca por “Meka” s6 retornardo resultados com

essa expressao.

O segundo tipo de busca bésica, € por meio do radical da palavra (busca marcas
gue contenham um determinado termo). Ex: numa busca por “Meka” podem retornar

resultados tais como “Meka moveis”, “mekatron”, “Mekal”.
J4 na busca avancada, é possivel a pesquisa boleana (busca que pode ser
utilizado os operadores boleanos AND, OR, AND NOT). Ex: “Meka AND Moveis”. E

por fim, a pesquisa Fuzzy (busca de nomes proximos ao termo pesquisado). Ex:

numa busca por “Meka”, pode retornar termos como “Meca”, “Mega”, “Meta”.

Apresenta-se ainda, como interpretar os resultados, avaliando a situacdo da

marca, a classe e a proximidade do nome empregado.
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5.3.3 Cadastro no INPI e emissao da GRU

Trata-se de um video de apresentacdo direta, no site do INPI, destacando
como o usudrio pode se cadastrar e emitir a GRU relativa ao processo de registro da

marca. A Figura 13 ilustra um exemplo de formulario de cadastro.

INSTITUTOD GUIA DE
’ \ H 54 FROPRIEDADE RECOLHIMENTO
‘ INDUSTRIAL DbA UNIAC

Atengdo!
Recomendamos o preenchimento de todos os campos, de forma a podermos enfrar em contato, quande necessario, o mais breve possivel.
A senha deve ser pessoal e sigilosa, contendo o minime de seis e 0 maximo de 10 caracteres, podendo conter letras e nimeros ou os dois

itens. sem espacos. Mo utilize caracteres especiais do tipe & !, %, 7. hifens ou aspas. O sistema diferencia as letras mailsculas das
minusculas ne registro do legin e senha. Recomenda-se, por metive de seguranga, a troca da senha periodicamente.

Cliente
Natureza Juridica: Escolha a Natureza Juridica v
CNPJ:
Razdo Social (nome empresarial):
Pais: Brasil h
Estado: Escolha um Estado ¥
Cidade: Escolha uma Cidade ¥
Enderego:

Cep:
Telefone: (opcional)
Celular: (opcional)

Fax: {opcional)

E-Mail:
Login: Senha: Confirmar Senha:

Declaragao

Declare. sob as penas da Lei, fazer juz aos beneficios 4 reducio de retribuicdo, conforme previste na Resolucdo INPT N®
274/3011.

Salvar Voltar

EP: 20081-240 Gf‘:.lg:(o"’/

Figura 13. Formulario de cadastro de usuario no site do INPI.

Fonte: site do INPI
5.3.4 Documentos necessarios

Nesta etapa do curso, sdo apresentados os documentos necessarios exigidos
pelo INPI para o registro da marca. No caso de ser uma empresa, € necessario

informar o nimero do CNPJ.

7

Caso o registro seja feito por um terceiro, é necessario ainda apresentar
documento procuratério. Para registro de marcas, como pessoa fisica, atreladas a
atividades de classe, € ainda necessario comprovar que exerce licitamente a
atividade. Ex: advogados, engenheiros, médicos. Essa comprovagcdo pode se dar

por meio de diploma, ou o registro em conselho de classe.
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Caso o registro seja como marca mista € preciso, ainda, apresentar a imagem

com logotipo em formato .jpeg e nas dimensdes de 8 x 8cm ou 945 x 945 pixels.

5.3.5 Protocolo de registro da marca

Neste video, € mostrado, na pratica, o processo de preenchimento do formulario

e-marcas, 0 envio e a emissao do protocolo de registro. O formulario esta ilustrado

na Figura 14.

————— ,
IN & € -MARCAS '
L
o)s ber . Sake do Sistemas
Ot do Pedido (389) Pedido do Registro de Marca de Produto (Mista)
NOSsO NUmero 00000 2 115045323

Dados Gerain

Nome ou Razho Sockal: Vi Justna @ Coméecio LTDS CNPY
Enderego Setor de Indistna Cidade Din
CEP 72205200 Pais Brasil
SRUASAO Juekica: Empresa de Peguano Porte assim ¢ \
Doados da Marca
Apresentacdo da Marca Mista
Allwree

Noturezs do Marca Produs
1 emento Nominativo da Marca

Marca possul elementos om Ima st angew o

magem Digital da Marce A i
Especiicagbo de Produtos ou Servigos, segundo a classificacho do NICE o Listas Auxiliares

SodeClone

Exibie Mats de classes | OU | Pesguine por Palavio chave

Figura 14. Parte do formulario online de registro de marcas.

Fonte: elaboracao propria

Neste formulario é exigida a insercdo de alguns dados tais como: nome da
marca, logotipo, classificacdo de NICE e VIENA. Além de contar com um campo
para adicionar documentacao. Apos o correto preenchimento, é s6 enviar os dados e
obter automaticamente o numero de protocolo. Todo o preenchimento desse

formulario é detalhado no video do guia préatico.
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5.4 Médulo IV= Acompanhamento da marca

Nesse moédulo sdo apresentadas todas as etapas de processamento no INPI até
a emissao do certificado de registro e, também, as formas de acompanhamento do

processo de registro.

5.4.1 Cadastro no sistema Push

Para realizar o cadastro no sistema Push, foi também criado um video mostrando
como configurar o sistema automatico de notificacdo de andamento do pedido de

registro da marca no INPI.

Para tal, € necessario fazer login na pagina de busca da marca e em seguida
consultar o processo. A partir dai € s6 marcar a caixa “meus pedidos” identificada
em vermelha da Figura 15. Dessa forma, toda e qualquer notificacdo sera enviada

por e-mail.

E BRASIL Acesso a informagao Participe Servigos Legislagdo Canais

Propnedade Industrial

Ministerio do Desenvolvimento, Indistria e Comércio Exterior
Consulta a Base de Dados do INPI

[ Inicio | Ajuda? ]
» Consultar por: No.Processo | Marca | Titular | Cod. Figura ] 1/0
——

Marca
N° do Processo: 911203486

Marca: AUDIO NA VEIA

&

Situagdo: Verificando ¢ pagamento da concessdo (encerrade o prazo extraordindrio) J||i] /\"""l NJ\ VFIA
Apresentagdo: Mista

Natureza: De Servico

Classe Nice
Cadigo Especificacio
NCL(10) 41 Aluguel de equipamento de dudio; Aluguel de equipamentos par...

Figura 15. Parte do espelho do INPI indicando o campo meus pedidos.

Fonte: site do INPI, elaboracgéo prépria
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5.4.2 Consulta a Revista da Propriedade Industrial - RPI

A consulta & Revista da Propriedade Industrial esta descrita no video criado
com o propésito de apresentar o passo a passo do acompanhamento do processo
da protecdo da marca por meio da consulta direta na Revista da Propriedade
Industrial (RPI). A RPI é publicada sempre as tercas-feiras, sendo a publicacéo
oficial do INPI. Todo e qualquer andamento e eventual cumprimento de prazo
comecara a ser contado da publicacdo da RPI.

5.4.3 Etapas até a concluséo do registro

Este espaco, foi criado para explicar todas as etapas do processamento da
protecdo da marca no INPI até a conclusdo do processo de registro da marca. A
Figura 16 resume todo o0 processo para o registro da marca.

FLUXO DO PROCESSAMENTO DO PEDIDO

R

Deposito do
pedido Exame formal Publicagéo do
pedido 60 dias para
Caso haja exigéneia apresentacéo de
formulada, vocé deverd oposi¢tio
cumpri-la em até 5 dias Q

Oposigdio

(e-marcas)

A Sobrestamento

Casohgiomoutrospedidos [P G @ WY 9 DN =00 o
de marcas pendentes de y /,
exame e sejam colidentes
EXAME DE Manifestagdio
MERITO
— opcional
9 Deferimento Caso haja exigéneia

formulada, vocé deverd
cumpri-la em até 60 dics

x Indeferimento

Figura 16. Fluxo de processamento do pedido de registro da marca.
Fonte: elaboracao prépria
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O processo comeca com o protocolo de registro da marca no sistema e-marcas.
Na sequéncia o INPI faz uma andlise formal do pedido para checar se todos os

dados foram preenchidos corretamente e, entdo publica o pedido na RPI.

A partir desse momento, abre-se o prazo de 60 dias para apresentacdo de
oposicao por terceiros, seguido de 30 dias para manifestacdo por parte do titular da
marca. Em seguida, cerca de 2 anos, o INPI fara o exame de mérito que podera
conceder ou indeferir o registro da marca. Em caso de deferimento, abre-se o prazo
de 90 dias para pagamento da concessdo. Se indeferido, abre-se 60 dias para

eventual apresentacdo de recurso.

5.5 Médulo V- Direitos adquiridos ap0s o registro

Este médulo compreende duas aulas e sdo apresentados todos os direitos que o
titular da marca recebe apds o registro; os tipos de crimes existentes contra as

marcas.

5.5.1 Direitos ganhos e casos de perdas

Criou-se também um video para apresentar os direitos de quem registra uma

marca. Segundo a LPI, os direitos adquiridos séo:

1) Utilizar a marca exclusivamente em todo o territério nacional;
2) Ceder seu registro ou pedido de registro;

3) Licenciar o seu uso; e,

4) Zelar pela sua integridade material e reputacao.

S&ao apresentados, ainda, os casos de exclusédo dos direitos. O titular da marca nao

pode:

1) impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais que lhe s&o
préprios, juntamente com a marca do produto, na sua promocao e

comercializacao;
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2) impedir que fabricantes de acessorios utilizem a marca para indicar a
destinacdo do produto, desde que obedecidas as praticas de concorréncia
desleal;

3) Impedir a livre circulacdo de produto colocado no mercado; e,

4) Impedir a citacdo da marca em discurso, obra cientifica, ou literaria ou

qualquer publicacéo, desde que sem conotacdo comercial.

Por outro lado, os casos de perda de direitos sobre a marca, também receberam

uma atencao especial, destacando-se:

e Pela expiracdo do prazo de vigéncia de registro, em virtude da nao
renovagao;

e Pelarendncia da marca; e,

e Pela caducidade do registro (ndo uso da marca por mais de 5 anos a partir

da concesséo do registro).

E por fim, as explicacbes sobre a possibilidade de uso do simbolo ® e

consequéncias do uso enganoso, sem a concessao do registro sdo descritas.

5.5.2 Crimes contra as marcas

Nesse video, sdo explicitados os casos de crimes contra as marcas de acordo
com a previsdo da LPl. Comete crime quem pratica o ato de importar, vender,
oferecer ou expor a venda produto assinalado com marca reproduzida ou imitada.

Ainda, sdo esclarecidos os atos de concorréncia desleal mais comum:

e Causar confusdo ao consumidor;
e Usar nome comercial de terceiro em produtos ou servigos;
e Levar vantagem de realizacao de terceiros (parasitismo); e,

e Desacreditar o concorrente.

A Figura 17 mostra exemplos de uso indevido de uma marca.
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"‘

Figura 17. Uso indevido de marcas registradas

Fonte: elaboracéo propria

De acordo com a LPI (Brasil, 1996), a penalidade de quem comete crime

contra as marcas € de detencao de trés meses a um ano e também recebera multa.

5.6 M6dulo Extra— Casos de fraudes

Esse médulo é dedicado a alertar os usuarios do curso sobre os frequentes
casos de fraudes no sistema de registro de marcas do INPI, cometidos por

empresas.

5.6.1 Fraude do envio de boletos indevidos

Foi preparado um video para dedicar, aos usuarios, uma atencéo especial sobre
as empresas que cometem fraudes no sistema de registro de marcas. Séao
extremamente comuns 0s casos de pessoas que recebem boletos de cobranca apés

a solicitacao de registro da marca no INPI.

Muitas dessas empresas se passam pelo INPI, ou mesmo utilizam nomes
sugestivos para causar confusdo. E ainda, usam frases do tipo; “em caso de nao

pagamento, a sua marca sera arquivada’.
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O alerta para que nédo seja feito o pagamento desses boletos, haja vista que o
INPI ndo emite e nem envia qualquer boleto. A responsabilidade pela emissédo e o

pagamento das taxas € do usuario, devendo solicitar diretamente no site do INPI.

Aqui encerramos a apresentacdo de cada etapa do guia pratico, mostrando os
conteudos de cada um dos videos. Esse conteudo, principalmente, o modulo Il

(passo a passo) € sempre atualizado com as altera¢des no site do INPI.
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6. VALIDACAO DO GUIA PRATICO

Apés 30 dias de uso do guia pratico, 15 participantes foram procurados para
opinarem sobre o material. Essa consulta aos usuarios, visou validar o conteudo e

checar se conseguiam concluir o registro de suas marcas.

Um dos participantes respondeu que conseguiu finalizar o registro em 15 dias e

que o material é simples e pratico. Ele escreveu:

Achei o curso muito bom. Nao é facil ndo pelo que é explicado e sim pelas
burocracias do INPI. Eu vi os videos em 1 Unico dia, porém gastei mais tempo para
fazer a logomarca e para pagar a guia do gru (...) mais creio que foi uns 15 dias no
total, nesse periodo eu ia vendo novamente os videos de acordo com as etapas.
Com certeza indico caso saiba de alguém que esteja nessa situacgao.

Um outro participante do guia pratico fala sobre a reducao de custos:

Agradeco ao Taynan pela iniciativa da elaboracdo de um tutorial para que eu
mesmo pudesse fazer o registro de minha marca. Além de ter ficado muito mais em
contas os custos finais (do g ter contratado uma empresa) posso eu mesmo fazer

futuros registros sem custos extras nenhum.
Outro participante escreveu que conseguiu concluir o registro em 2 dias:

“Eu achei excelente e facil. Conclui tudo em 2 dias, pois ndo pude pegar direto.

Em vista do cobram para fazer achei o prego legal.”

Com relacdo a experiéncia do usuario, apenas 2,9%, solicitam o cancelamento
da inscricdo no guia pratico. Alguns sob a alegacdo de ndo terem tempo para assistir

aos videos, como numa das respostas a seguir:

Solicitei 0 cancelamento da inscri¢cdo, pois achava que era vocé que faria todo o
processo de registro da minha marca. Nao tenho tempo de ficar aprendendo isso,

gueria alguém para resolver logo isso.
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7. CONCLUSAO

A falta de informacdo e os custos, relativamente elevados, sao tidos como os
principais motivos que distanciam os pequenos negdcios do processo de registro de
marcas. Dessa forma, se fez necessario e importante desenvolver o produto desse
trabalho para reduzir a assimetria em torno do processo de registro de marcas no

Brasil.

O curso, que foi construido com uma proposta de ser um guia pratico, se mostra
como uma nova possibilidade para que o empresario brasileiro tenha condicées de

conduzir, por conta prépria, o registro de sua marca no INPI.

A experiéncia piloto demostrou que o0 guia pratico tem uma contribui¢do valiosa
como ferramenta de auxilio ao processo de registro de marcas, especialmente os

empreendedores em estagio inicial do negécio.

Através da aplicacdo das perguntas do questionario avaliativo, pode-se ter uma
ideia da aceitacdo e aplicacdo do produto, mesmo de forma qualitativa (amostra
avaliada), atendendo as expectativas, ndo somente pela exigéncia do cumprimento
do curso de mestrado, mas também pela sua utilidade para os empreendedores que
desejam registras suas marcas. Desta forma, julgam-se atingidos todos os objetivos,

realizando-se o0 que se havia proposto.

O desenvolvimento e a criacdo deste guia no formato de videos mostraram-se
bastante praticos. No futuro, € preciso amplid-lo para ser usado pelos
empreendedores ndo s6 como ferramenta de depdsito de marcas no INPI, mas

também como forma de gestao da protecédo e uso da marca.

Para tanto, seria importante a ampliacdo do seu conteudo para apresentar 0s
procedimentos que o empreendedor deve seguir para se defender contra usos

indevidos, e impedir que outras pessoas usem a sua marca gue ja esta registrada.
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APENDICE | - TABELA DE REQUISITOS DA MARCA

Tabela de requisitos das marcas

=L T SN W E N Se apresentarem de forma artistica (ex forma
ﬁmme munumemuﬁcns.pq.ﬁims de tragos) & que naos seja o elemento principal
j [ da marca

Proibigdn absoluta

Serem revestidos de forma distintiva (ex: numa

apresentagao figurativa da marca) St
= = Desde que o senvi
publico, quando n3o requerido o registro pelo Lot QU sEnIgD nfu-pode_lerrelapﬂ nao t:ma relaﬁﬁo
e oom a sigla do orgao reladonada 2 A e
Reproducio ou imitagao de elemento Imitando a mzdo socil Desde que o senvico
(=Tt n e Lo L et g R G (O produto nido ter relagso com a marca do ‘. Cm Crown Industria & Comércio * M néo tenha relacio
estabelecdimento ou nome de empresa de terceino LTDA pare @ mesma atividade COM & razao social
terceiros
Sinal de carater generico, comum ou i o Marca registrada pars assinalar "7, - Atencao com o apostilamento,
PSRN SR Screm revestidos de forma distintha (ex: numa oo, uma pizzaria pois n3o ter direito exclusivo
com o produto ou servigo a distinguir e

Bl a0 nome “Pizza”

Proibig3o absoluta Proibig3o absoluta
Serem dispostas ou combinadas de modo
peculiar e distintivo (Ex: em uma apresentacao azul :zu-l_
mista da marca)
- . - . al Faz indicagdo de que o
Indicagao peografica, mitagao suscetivel e a o
- i Proibic2o absoluta 7% Frume produto vem da resido de Proibic3o sbzoluta
de causar confusao .
Parma na ltalia
Proibigdn absoluta - Faz alusdo a qualidade Preibic3o absoluta
= S = ) Areito desde que o sinal
Fp"a:“mm":';:“ﬁ';ﬁ;”' o SIF Mo registrével para produtos S.LF o tenha relagio com
Iquer FEnero ou natureza alimenticios produtos alimentares
Desd ja o titul
Ter autorizacio da autoridade competente ou = mer:l;se]-a '“Ellﬁ-u-ar
da entidade promotora do evento e o
Reprodugdo ou imitagao de apolice, moeda e - , -
cédula da Uni3o, dos Estades, do DF, dos Utlllzarnmedam:edulana}:mneme Rel Cruzado
e , (ex: cruzado ou cruzeiro)
municipios ou do pais
Nome civil ; P Ter consentimento do titul ist Desde que tenha o
nu’su_inmra,mme _ er conse o titular para registrar o Patricia e s
ou patronimico e imagem de terceiros nome

do titular
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uneHﬁDpudeserreglsuadnmm marca Exceggo (possibilidade de registra) Exemplo de marca NADaceita "W Exemplo de marca Aceita wir
Pseudonimo ou apelido notoriamente Ter consentimento do titular para registrar o
s Apenas com autorizagao do titular
conhecidos, nome artistico singular ou coletivo nome E 2 o

Obra litersiria, artistica ou cientifica, assim como - .
os titulos que estejam protegidos pelo direito Ter consentimento do titular do direito f e
i personzgem "HULK"
P e o - Desde que o produto ndo
Termo temmico usado na industria, na dencia e na NBo ter %0 com o prod S : 5 tenha relagio o
are === === tecnico. Ex: vestugrio
e - e - 5e forem para 2 S forem para mmos
Reproducao ou imitagao, no todo ou em parte, [CEEER TG ENELTLETS 8 EEMEL Ty T i =] i - H e
s produto ou servigo da marca alheia registrada Colombo . “ = mesma ::rwdade na:s Colombo -, .. d}lgmmipﬂdm ser
A forma necessaria comum, ou vulgar do fgr
produto ou do acondicionamento Proibigao absoluta h} Proibigao absoluta
Objeto que estiver protegido por registro de Probicio absaluta 1 Proibic3o zhsoluta

desenho industrial de terceiro
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APENDICE Il - PRODUCAO CIENTIFICA

OS REGISTROS DE MARCAS NO BRASIL: UMA PROPOSTA DE UM GUIA PRATICO
PARA FACILITAR O DEPOSITO NO INPI

RESUMO
Este estudo tem como objetivo descrever a experiéncia de elaboracdo de um guia pratico que
auxilia os empreendedores a efetivarem o registro de suas marcas no INPI. A confecgdo desse
guia foi feita tendo por base a literatura e a experiéncia profissional do pesquisador. A versdo
final do guia foi validada pelos participantes e constitui instrumento que auxilia no processo
de registro de marcas. Para os participantes, o guia pratico os auxiliou na solicitacdo de

registro de marcas.

Palavras chave: Registro de Marca. Propriedade Intelectual. Material didatico

THE BRAZILIAN TRADEMARK REGISTRIES: A PROPOSAL FOR A PRACTICAL
GUIDE TO FACILITATE THE INPI DEPOSIT

ABSTRACT
This study aims to describe the experience developing a practical guide that helps
entrepreneurs to register their brands in INPI. The preparation of this guide was made based
on the literature and the professional experience of the researcher. The final version of the
guide was validated by the participants and is an document that assists in the process of
trademarks registering. For the participants, the practical guide assisted them in the

application for trademark registration.

Keywords: Trademark Registration. Intellectual Property.

Area Tecnoldgica: Propriedade Intelectual, Inovacio e Desenvolvimento
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INTRODUCAO

As marcas desempenham um papel importante nas empresas em suas estratégias de marketing
e de reconhecimento pelo consumidor. Dentre os principais objetivos do direito sobre as
marcas esta o econdémico que tem como finalidade facilitar que os consumidores distingam os
tipos de bens e servicos, além de preservar a integridade das marcas (Brown e Nagy, 2015).
Uma marca € um nome, palavra ou desenho e suas combinag6es, usadas por um fabricante ou
vender para identificar um produto ou servigo ou distingui-lo de outros bens e servicos
(Greenhalgh e Roger, 2007).

Os proprietarios de marcas registradas buscam adquirir exclusividade sobre elas, conferindo o
direito de utiliza-las e de impedir o uso ndo autorizado por terceiros. O empresario de uma
mMICro ou pequena empresa busca registrar sua marca, principalmente, para evitar a imitacéo
ou mesmo por medo ou ainda pelo receio de perder sua marca para 0S Seus concorrentes
(Flikkema et al., 2014).

Para uma marca registrada ser eficaz, os consumidores tém que ser capazes de lembrarem da
marca e suas carateristicas associadas. E terceiros ndo podem usar marca que seja semelhante
e capaz de causar confusdo aos consumidores.

Segundo (Churchill e Peter, 2005), os consumidores podem até gastar dinheiro adicional e
dedicar um maior esforco para comprar uma determinada marca, caso enxerguem valor no
produto a ser adquirido.

Nascimento e colaboradores (2016) avaliaram que uma marca bem selecionada e distintiva
pode vir a ser considerada como um ativo para as empresas, considerando que muitos
consumidores associam 0 simbolo a uma imagem e, por isso, valoriza um dado produto e, até
se dispdem a pagar pela marca.

Além disso, as marcas sdo elementos fundamentais nos contratos de franquia e licenciamento,
além de poderem ser um ativo comercial de valor e incentivar os empresarios a investirem na
manuten¢do ou no aprimoramento da qualidade dos seus produtos, bem como podem ser Gteis
para a obtencdo de financiamentos e captacdo de recursos (Nascimento, Gomes e Mattos,
2016).

No Brasil o registro de marcas € amparado pela Lei n°® 9.279/96 que define todas as regras e
condicBes para ter exclusividade de uso de um sinal marcério. A responsabilidade pela

concessdo da propriedade sobre uma marca no Brasil é atribuida ao INPI. Sendo permitido as



54

pessoas fisicas, empresas ou qualquer organizacao solicitar e obter o direito de propriedade
sobre sua marca.

Os resultados do estudo de Santos e colaboradores (2017) mostrando a articulacdo entre a
Universidade, o Governo e as Empresas, quanto aos novos modelos de negocio do
cacau/chocolate produzidos na regido sul da Bahia, trouxeram reflexdes sobre a necessidade
do registro da marca para a geracao de empregos para a populacéo da regido cacaueira.

Nos ultimos anos tem crescido o nimero de registros de marcas no Brasil (Inpi, 2017). Dados
sobre registros de marcas publicados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
mostram que nos dez ultimos anos houve um aumento de 55% no total de solicitacdes de
registros no INPI. Em 2007 foram 104.191 solicitac6es e, em 2017, 186.103 novos pedidos de

registros foram apresentados.

Participagdo de pessoa fisica (%)

L 75% | 94% | 94% | 103% | 12,7% | 143% | 156% | 182% | 20,6% | 22,1%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2008

Figura 1. Pedidos de marca por natureza juridica do depositante. Fonte: INPI, Assessoria de

Assuntos Econdmicos, 2017.

Na Figura 1, verifica-se que os requerentes de registros como pessoa fisica apresentam um
aumento percentual dos depositos de marcas ao longo desse tempo. Saltando de 7,5% em
2008 para 22,1% em 2017.

Atualmente a forma mais utilizada para o registro de marca é sistema e-marcas (protocolo
eletronico disponivel no site do INPI). Apesar da existéncia desse sistema online de registro
de marcas, que pode ser utilizado por qualquer usuério, grande parte dos empreendedores
ainda recorre a procuradores ou agentes de propriedade industrial para conduzirem o registro

de suas marcas (Bergamaschi, 2015).
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Segundo eles, o processo de registro de marcas é algo burocrético, dispendioso e com regras
muito rigidas, sendo necessario o cumprimento de varias etapas e prazos pre-definidos até a
conclusdo do registro. E segundo Sekeff (2015), isso acaba desestimulando quem procura
fazer o registro de marca por conta propria, levando ao abandono do seu processo de registro
de marcas ainda nos tramites iniciais.

Considerando o maior uso, pelos empresarios, da protecdo das marcas e em contrapartida a
pouca clareza sobre o funcionamento do sistema de registro, abriu-se uma oportunidade para

desenvolver esse trabalho.

Com o objetivo de oferecer aos pequenos e microempresarios uma ferramenta que atenda as
suas necessidades em realizar a protecdo de suas marcas, o presente trabalho propde a criacdo
de um material didatico instrucional denominado “Curso Registro de Marcas”.

A proposta é que esse curso tenha uma linguagem simplificada e direcionado aos empresarios
que queiram solicitar o registro de suas marcas por conta prdpria, sem a dependéncia da
assessoria de um procurador ou agente de propriedade industrial.

METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do material didatico-instrucional foi utilizada a metodologia de
concepcao e desenvolvimento de material educativo digital proposto por (Falkembach, 2005).
Esse modelo de construcdo de material digital envolve a defini¢do do tipo de usuario que vai
interagir com a aplicacdo; a criacdo da identidade visual (interface) e o conteddo a ser
acessado.

O guia prético foi desenvolvido com as seguintes etapas:

12) Etapa de analise e planejamento — nessa fase foi realizada uma pesquisa interna
com o objetivo de identificar o perfil dos clientes que buscam registrar suas marcas e que sao
atendidos pela Cotein Consultoria Tecnoldgica (empresa que presta servicos de registro de
marcas).

Essa pesquisa utilizou as informag6es disponiveis dentro da propria empresa por meio
do acesso ao banco de dados interno de 150 clientes atendidos. Com esses dados foi possivel
identificar algumas informagdes dos clientes tais como:

e 0 status de formalizag&o do negdcio
e 0 tipo de atividades que exercem

e |ocalizacao
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e as principais dificuldades
Essa etapa foi importante para definir o perfil do publico que utilizaria o guia prético, de
forma que o conteudo fosse alinhado com as necessidades e interesses dos USUarios.

2%) Etapa de Modelagem — nessa fase foi definido o contetdo, o formato de
disponibilizacdo aos alunos, a forma de navegacao e ainda a interface com a identidade visual
da plataforma.

32) Etapa de Implementacdo — nessa fase foi realizada a gravagdo do contelido em
video utilizando o software Camtasia Recorder. E, posteriormente, foi realizada a
transferéncia desses videos para a plataforma Web hospedada no dominio cotein.com.br.

48) Etapa de avaliacdo — nessa fase foram realizados testes para verificagdo de erros e
funcionalidade da plataforma em diferentes dispositivos (celulares, desktops, etc).

52.) Etapa de disponibilizacdo — Por fim, foi realizada a oferta do curso com o objetivo
de testar a viabilidade e avaliar a experiéncia dos alunos na plataforma. Para tanto, ao término

de 15 dias do primeiro acesso, foram realizadas algumas perguntas tais como:

1- O que vocé achou do curso? 2 — O curso é facil ou dificil? 3 — Em quanto tempo vocé
conseguiu concluir o registro da sua marca? 4 — VVocé indicaria esse curso para outra pessoa?
5 — Vocé acha que o valor cobrado € caro ou barato tendo em vista o contetdo que acessou?

Para essa avaliacdo foi disponibilizado um pequeno questiondrio com perguntas abertas no
final do curso, com vista a conferir aos alunos a oportunidade de darem um feedback com o

objetivo de aperfeicoamento constante do curso.

RESULTADOS

Observou-se no estudo que 75% dos clientes atendidos pela Cotein ainda nem apresentavam
CNPJ. Muitos deles, inclusive, ainda ndo tinham definido a marca a ser registrada. Portanto,
sdo empreendedores gque estdo iniciando os seus negdcios, 0 que se torna mais dificil investir

na contratacdo de uma consultoria.

Isso ficou bastante evidente ao longo dos atendimentos. Os clientes, frequentemente,

apontavam o prego como barreira para ndo concluirem o processo de registro.
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Diante dessa avaliacdo, foi desenvolvido o curso intitulado “Guia Pratico para Registro de
Marcas”, que foi armazenado dentro de um portal, onde o aluno recebe um login e senha para

aCesso.

O objetivo do curso é fazer com que o empreendedor possa efetivar o protocolo de registro da

sua marca no INPI de maneira répida, simples e com um custo acessivel.

O guia é composto por videos gravados, cerca de vinte video-aulas divididas em cinco
modulos. Ainda é acrescido de aulas ao vivo para esclarecimento de davidas e materiais em

formato pdf que complementam o que é apresentado nas aulas.

A Figura 2 ilustra um exemplo da tela inicial do guia pratico de registro de marcas.

registro de MARCAS (

Bem-vindo ao Curso

Registro de Marcas

Nesta pagina vocé vera os médulos do
curso e encontrard novidades e links
importantes para seus estudos. Desejo a
vocé um excelente aprendizado.

Médulos do curso

[ Meduor I Meduo2 Il Meduos ]

giiire de MARCAS reghire de MARCAS reghitre de MARCAS

Figura 2. Ambiente de aprendizagem do curso online “registro de marcas”, na visdo do

usuario.

Nessa tela, esta presente uma breve apresentacdo do curso pratico; compreende um menu de
navegacao; os temas das aulas para acesso direto; alguns links diretos para o site do INPI e

materiais complementares para download.

Os videos apresentados mostram todo a execuc¢do de um processo de registro de marcas, de
modo que o usuario possa simplesmente seguir 0 que € ensinado de forma simples e pratica.
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O curso foi desenvolvido seguindo uma ordem hierdrquica de organizacdo, guiando 0 usuario
para seguir a ordem prevista. A Figura 3, ilustra o desenho esquematico da organizacdo dos

videos.

Aula 1

Aulal.1 Aula 1.2 Aula 1.3

Figura 3. Disposicao das aulas na navegacdo hierarquica.

No curso existem apenas informacdes que sdo essenciais a conclusdo do processo de registro,
afinal de contas o empreendedor ndo quer se tornar especialista em registro de marca. Pelo

contrario, o objetivo € que o registro seja concluido no menor tempo e esforco possivel.

A gravacao dos videos foi realizada pelo software Camtasia Recorder, no qual aparece a tela

do computador e a narragdo de voz ao fundo com todas as instrugdes a seguir.

Alguns relatos de alunos, apontaram para a rapida conclusdo do curso e envio do registro da
marca, em média, em até 7 dias. Ha casos de registros de marcas concluidos em 2 dias ap6s o
acesso ao curso. O segundo relato mais recorrente, foi 0 baixo custo para acessar 0 curso e,

consequentemente, a grande reducdo no custo final do registro de marca no INPI.

Apo6s 30 dias de uso do guia préatico, visando validar o conteddo do material instrucional e
alcance do objetivo de registro de marcas, 0s participantes foram procurados para opinarem

sobre 0 material.

Um dos participantes respondeu que consegui finalizar o registro em 15 dias e que o material

é simples e prético. Ele escreveu:

Achei o curso muito bom. Nao é facil ndo pelo que é explicado e sim pelas burocracias do
INPI. Eu vi os videos em 1 Unico dia, porém gastei mais tempo para fazer a logomarca e

para pagar a guia do gru (...) mais creio que foi uns 15 dias no total, nesse periodo eu ia
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vendo novamente os videos de acordo com as etapas. Com certeza indico caso saiba de

alguém que esteja nessa situacao.
Um outro participante do guia pratico falou sobre os custos:

Agradeco ao Taynan pela iniciativa da elaboracdo de um tutorial para que eu mesmo
pudesse fazer o registro de minha marca. Além de ter ficado muito mais em contas 0s custos
finais (do q ter contratado uma empresa) posso eu mesmo fazer futuros registros sem custos

extras nenhum.

O desenvolvimento de um guia pratico, no qual o prdéprio usuario executa o registro de sua

marca, mostrou-se eficiente.
CONSIDERAGCOES FINAIS

A falta de informacdo e os custos, relativamente elevados, sdo 0s principais motivos que
distanciam os pequenos negdcios do processo de registro de marcas. Dessa forma, se fez
necessario e importante desenvolver o produto desse trabalho para reduzir a assimetria em

torno do processo de registro de marcas no Brasil.

A experiéncia demostrou que 0 guia pratico tem uma contribuicdo valiosa como ferramenta
de auxilio ao processo de registro de marcas, especialmente os empreendedores em estagio

inicial do negécio.

O guia se mostra como uma nova possibilidade para que o empresario brasileiro tenha
condicdes de conduzir o registro de sua marca no INPI sem depender de uma estrutura de

servicos especializados, especialmente, escritérios de advocacia.
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