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“Se a cruz pesada for, Cristo estara contigo”

(Padre Marcelo Rossi, 2006).
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RESUMO

O presente trabalho se objetiva em compreender o conceito de marca, as violagdes ocorridas
deste direito de propriedade por meio de atos configurados como concorréncia desleal, bem
como, a busca da defesa deste instituto na via administrativa. Trata-se de estudos, através de
artigos de lei, doutrina e artigos diversos. Assim, diante da andlise técnica das bibliografias
utilizadas, nota-se que as marcas se caracterizam como signos visualmente perceptiveis,
devendo ser registradas perante a Autarquia Federal, INPI, sendo que a partir do registro
devidamente expedido, tal signo tera prote¢do nacional, garantindo exclusividade ao seu
titular, bem como, estara protegida contra quaisquer atos de violagdo de marca, definidos
através da reproducdo indevida, falsificacdo ou contrafacdo e aproveitamento parasitario.
Nesta situagdo, tais empecilhos de violacao do direito de marca, garantem ao titular deste
direito, a possibilidade de recorrer ao poder judicidrio nacional com a intencao de repelir
condutas dessa natureza, mas, mais do que isso, garantem ao titular da marca, a possibilidade
de solucionar mencionadas violagcdes na via administrativa com envios de Notificagoes
extrajudiciais, bem como, com impugnagdes especificas em processos de registros de marcas

perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Palavras — Chaves: Marca. Classificagdo. Violagdo. Concorréncia. Protecdo. INPIL. Defesa.

Impugnagoes. Notificagdo. Extrajudicial.
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1. INTRODUCAO

A priori, destaca-se que a presente monografia se propde a tratar de marca enquanto
objeto de direito, sua importancia e como os titulares desta propriedade estdo respaldados pela
Constituicao Federal e a Lei de Propriedade Industrial para a defesa dos seus direitos no ambito
administrativo.

A marca, sendo um sinal distintivo cujas func¢des principais sao identificar a origem e
distinguir produtos ou servicos de outros idénticos ou semelhantes de origem diversa, ¢ aquela
que também, distingue uma empresa de outra, e ainda, considerada muitas vezes, o maior
patrimonio de uma pessoa juridica ou pessoa fisica.

Quando se trata de defesa dos interesses do empresario titular de uma marca, o estudo
se restringe a marca de produto ou de servigo. Ela, assim como os demais inerentes a
propriedade industrial, goza de protecdo constitucional, cabendo ao legislador a tarefa de
disciplinar a sua aplicacdo e a sociedade respeitar mencionado direito.

Dessa forma, a presente monografia, tera como foco a pesquisa aprofundada da
conceituagdo de Marca, suas classificacoes e a importancia de seu registro devidamente
expedido pelo INPI. Em seguida, abordara o conceito de violagdo de marca, suas consequéncias
e de como o titular deste direito estd amparado pelo ordenamento juridico nacional em protegé-
la. O presente trabalho, demostrara os caminhos administrativos que o titular deste direito
violado podera seguir, a fim de satisfazer a defesa de seu registro de marca, atestando assim,
alternativas além do poder judiciario.

Considerando que, o Poder Judicidrio vem sendo cada vez mais sobrecarregado com a
quantidade de processos a serem julgados, a via administrativa para a resolu¢do de conflitos
relacionados ao direitos de marca se faz rapida e eficaz, sendo por isto, a importancia da defesa
deste direito do ambito administrativo, como envios de notificacdes extrajudiciais aos
violadores do direito, bem como, impugnagdes especificas dentro do processo administrativo
de registro de marca perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Diante das consideragdes supracitadas, destaca-se que para desenvolver o presente
trabalho, os estudos se basearam em conteudo de obras juridicas, legislagdes, jurisprudéncia e
artigos publicados na internet, de forma que mencionados raciocinios foram equitativamente

utilizados.



2. CONCEITO DE MARCA

As marcas estao compreendidas no bojo da Propriedade Intelectual, a qual se conceitua
como o direito de propriedade e exclusividade de exploracdo das criagdes intelectuais do
espirito humano em favor de seu autor/titular. Assim, torna-se importante demonstrar como

conceitua o doutrinador Gama Cerqueira, acerca da Propriedade Intelectual e Imaterial:

Ao conjunto desses direitos resultantes das concepgdes da inteligéncia e do trabalho
intelectual, encarados principalmente sobre o aspecto do proveito material que deles
pode resultar, costuma se dar a denominacdo genérica de propriedade intelectual, ou
as dominagdes equivalentes trago direito do autor, direito autoral, propriedade e
material e, ainda, direitos intelectuais. (Cerqueira,1956, p. 68-69)'.

Neste sentido, presume-se que quando existe criagdes do intelecto humano hé de existir
também a Propriedade Intelectual, podendo ser afirmado, ainda, que sempre esteve presente na
humanidade, contudo, nem sempre esteve regulamentada, nem tampouco, as suas
compreensodes eram caracterizadas e especificadas na legislagdo, como € o caso das marcas.

As marcas se perfaziam presentes no mercado e no comércio como uma forma de
distinguir determinado produto ou servico de outro, contudo, ndo continha uma protecao
legislativa.

Com passar dos anos ¢ dos avangos tecnologicos, apenas no século XIX houve as
primeiras legislacdes internacionais que regulavam o universo das marcas, em razdo da
necessidade de se proteger a marca como se fosse um patrimonio € ndo somente um mero signo
identificador.

Ocorre que em 1873, houve o primeiro caso reconhecido de contrafacdo de uma marca
no Brasil, em que um terceiro se utilizou da marca de um concorrente para desviar-lhe a
clientela, a partir dai, surgiu-se a necessidade de se ter um instituto juridico brasileiro que
protegesse o titular e criador de uma marca, garantindo a este, a exclusividade na exploragao
do signo que criara. Assim, a primeira lei sobre marcas industriais, foi promulgada em 1875 no
Brasil.

Desse modo, apos a regulamentacdo do registro e protecdo das marcas na legislagdo
brasileira, a seara das marcas comecara a ganhar espaco, tornando-se necessario a ampliagao
dessas mesmas normas, tanto ¢, que no periodo de 1882 a 1996 a legislacao em torno do assunto
foi alterada diversas vezes.

Desse modo, cumpre destacar que em 1945, foi publicado o primeiro Codigo de

! CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Forense, 1956, p. 68-69.
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Propriedade Industrial no Brasil, o qual regulamentava ndo somente as marcas, como também
patentes, modelos de utilidade, desenhos industriais e variedades de novas plantas. Em especial,
esse codigo definia que marca se perfazia como sinal distintivo de atividade comercial,
industrial, agricola ou civil, conforme preceituava o artigo 93, do Decreto Lei n° 7.903/452

descrito:

Art. 93. Sdo suscetiveis de registro, como marca de industria ou de comércio, entre
outros, os nomes, palavras, denominagdes, conjunto de letras, algarismos,
monogramas, emblemas, figuras, vinhetas, ornatos, desenhos, ilustragdes, relevos,
perfuragdes, transparéncias, estampas, recortes, rendilhados, impressdes, gravuras,
fotografias, sinetes, cunhos, selos, rotulos, e outros sinais distintivos de atividade
industrial, comercial, agricola ou civil.

Na mesma linha, anos mais tarde, sobreveio em 1971 o novo Codigo de Propriedade
Industrial, o qual conceituou de maneira simplificada e menos taxativa o que seria uma marca,
além de destacar expressamente algumas vedagdes ao seu registro, em especial ao termo ou
simbolo que colida com outra ja existente, conforme pode ser observado no artigo 64° da lei

supracitada:

Art. 64. Sdo registraveis como marca os nomes, palavras, denominagdes,
monogramas, emblemas, simbolos, figuras e quaisquer outros sinais distintivos que
ndo apresentem anterioridades ou colidéncias com registros ja existentes e que nio
estejam compreendidos nas proibigdes legais.

Ademais, em 1988 foi Promulgada a Constituicdo da Republica Federativa do Brasil, a
qual, ¢ considerada a Constituicdo cidadd, pois, trouxe consigo inumeras garantias
fundamentais, em especial a prote¢do da dignidade da pessoa humana, considerando também
como uma garantia fundamental, a propriedade das marcas, conforme art. 5°, incisos XXII e
XXIX*:

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

XXII - é garantido o direito de propriedade

2 BRASIL. Decreto Lei n° 7.903, de 27 de agosto de 1945. Cédigo que regula os direitos e obrigacdes
concernentes a propriedade industrial. Disponivel em :<http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/decreto-
lei/1937-

1946/del7903.htm#:~:text=DEL 7903 &text=DECRETO%2DLEI%20N%C2%BA%207.903%20DE%2027%20
DE%20AGOSTO%20DE%201945 .&text=Art.,propriedade%20industrial%3B%20cuja%20prote%C3%A7%C
3%A30%?20assegura.>. Acesso em: 11de outubro de 2023. Art 93.

3BRASIL. Lei n° 5.772, de 21 de dezembro de 1971. Institui o Cédigo da PropriedadeIndustrial, e d4 outras
providéncias. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/15772.htm >. Acesso em: 11 de outubro
de 2023. Art 64.

4 BRASIL. Constitui¢io da Republica Federativa do Brasil de 1988. Brasilia, DF:Presidéncia da Republica.
Disponivel em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/constituicao/constituicao.htm >. Acesso 25 de
setembro de 2023.Art 5°, XXII e XXIX.
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XXIX - alei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para
sua utilizagdo, bem como protegdo as criagdes industriais, a propriedade das
marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o
interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econdomico do Pais; (Grifo nosso)

Apo6s a promulgagao da Constituicdo Federativa do Brasil, que garantia a propriedade
das marcas, houve a elaboragdo e publicagdo de uma nova lei que regularia a matéria de
Propriedade Industrial, tal qual, a Lei de Propriedade Industrial do ano 1996, substituindo por
completo a lei anterior. Esta nova lei conceitua a marca como sendo um signo distintivo
visualmente perceptivel, conforme teor do artigo 122 da LPI, “Art. 122. Sao suscetiveis de
registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptiveis, ndo compreendidos nas
proibicdes legais”.

Dessa forma, o conceito de marca como um sinal distintivo e visualmente perceptivel,
¢ o adotado atualmente por toda seara juridica, devendo ser registrada perante o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial para que surta todos os efeitos legais de sua protecdo, além
de contemplar caracteristicas técnicas diversas.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que, como condi¢do fundamental e fungdo de toda e
qualquer marca, a distintividade ndo ¢ apenas uma caracteristica obrigatoria, mas um dos
principios que regem a Propriedade Industrial.

O INPI, orgao responsavel por efetuar registros de marcas, trata justamente em seu

manual de 2021, 3* edi¢do, no item 5.9°, a respeito da anélise do requisito de distintividade do

sinal da marca, trazendo no subitem seguinte, o conceito de referido principio.

O principio da distintividade €, por exceléncia, condi¢do fundamental e funcdo da
marca enquanto signo diferenciador de produtos e servigos. Sua apreciagdo leva em
conta a capacidade distintiva do conjunto em exame, inibindo a apropriacéo a titulo
exclusivo de sinais genéricos, necessarios, de uso comum ou carentes de distintividade
em virtude da sua propria constituicao.

3. CLASSIFICACAO DE MARCA

A marca sendo conceituada como simbolo visualmente perceptivel, € classificada de
acordo com a forma de sua apresentagdo visual, o que a torna diferente de qualquer outra
existente. Assim, destaca-se que a marca pode ser apresentada como nominativa, mista,
figurativa e tridimensional.

A marca nominativa ¢ composta pela juncdo de apenas palavras, numerais ou letras

SINPI.Manual.de.marcas.Disponivel.em:<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Hist%C3%B
3rico_de_altera%C3%A7%C3%B5es> Acesso em 24 de outubro de 2023. Item 5.9.



12

que em conjunto sdo capazes de identificar um produto ou servigo. No tocante as marcas com
apresentacao mista, trata-se da jun¢do de elementos figurativos com elementos nominativos, ou
até mesmo, letras, nimeros ou palavras com grafismos especiais, sendo a somatodria de
palavras escritas e imagens, dando origem ao que identificamos diariamente no mercado
através de um logotipo.

Ademais, quando se fala em marca figurativa, constata-se tratar de marcas com protegao
acerca de elementos como desenhos, imagens, simbolos e ideogramas, sendo composta
unicamente e exclusivamente por uma imagem, ndo tendo em seu corpo nenhuma forma de
escrita. Um exemplo facil para memorizacdo e compreensdo, sdo alguns sinais de
conhecimento comum, pertencentes a grandes empresas, capazes de gerar reconhecimento
exclusivo por si s0.

Nao muito diferente, ¢ a marca tridimensional, que por sua vez, protege a forma
ornamental da figura da marca, sendo um elemento dotado de apresentacdo como proprio
nome diz, em trés dimensdes, composta por uma forma pléstica distintiva, que seja capaz de
tornar um produto individual e facilmente reconhecido, como acontece com algumas
embalagens, sabonetes, perfumes e afins. Trata-se de materiais exclusivos perante o mercado,
de forma que quando os vemos, automaticamente pensamos em uma empresa ou marcas que
compde 0 mesmo patrimonio econdmico.

Assim, exemplifica-se abaixo as classificacdes de marcas acima destacadas:

Tabela 1 — Tabela exemplificativa das classificacdes de marcas, 2023

Marca Marca Mista Marca Figurativa Marca Tridimensional

Nominativa

NIKE

W@@

Fonte: O autor, 2023°

As marcas além de serem protegidas conforme apresentacdo visual que foi

¢ O autor. Ana Carolina Cruz Augusto — Graduanda em Direito na Universidade Sao Judas Tadeu, Mooca USJT,
2023.
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desenvolvida, sua prote¢do também deve levar em consideragdo sua natureza. A natureza de
uma marca ¢ avaliada de acordo com que esta pretende identificar. Neste sentido, cumpre
destacar o que traz a Lei de Propriedade Industrial” acerca da tematica, no seu artigo 123 e

Seus Incisos:

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

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

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

IIT - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou servigos provindos de
membros de uma determinada entidade.

Conforme visto acima, a marca pode ser classificada segundo a sua natureza,como de
produto, servico, de certificacdo e coletiva. No tocante as marcas de certificacao, tem como
objetivo atestar ao consumidor que determinado produto foi aprovado nas normas técnicas da
entidade reguladora responsavel, a exemplo se temo INMETRO. Ja a marca coletiva € utilizada
para identificar associagdes ou entidades coletivas.

No mesmo sentido, em relagdo as marcas de produtos ou servigos, destaca-se que a sua
natureza se refere a atividade desempenhada por seu titular, sendo, prestador de servigos, a
marca ou o signo identificador adotado serd, consequentemente de servigo, 0 mesmo ocorre
com a marca de produto.

Dessa forma, a natureza de uma marca sera definida de acordo com a atuacao de seu
titular. Sendo que, essa natureza torna-se um limitador no que tange a protegdo e
exclusividade, limitando-se apenas para que foi desenvolvida, haja vista, a incidéncia do

Principio da especialidade.

4. DO REGISTRO DE MARCA PERANTE O INPI: PROCEDIMENTO E
PROIBICOES LEGAIS

No Brasil, para se obter registro de marca ¢ necessario que seu titular a deposite perante
o INPI, autarquia federal responsavel pela analise e concessao dos registros de marca.
O INPI por sua vez, se responsabiliza a realizar o exame formal, verificando se o

pedido estd de acordo com as formalidades legais, bem como o exame de mérito, analisando

7 BRASIL. Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. Lei de Propriedade Industrial. Disponivel em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/1eis/19279.htm >. Acesso em: 25 de setembro de 2023. Art 123, I a III.
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se o deposito de marca estd em consonancia com a legislacdo e os bons costumes.

De acordo com o regulamento interno do préprio INPI, quando um pedido de marca ¢
depositado, existe a necessidade de que seja preenchido um formulario ressaltando seu titular,
independentemente de ele ser uma pessoa natural ou juridica. Também ¢ perguntado se ele
possui um procurador, devendo ser anexado sua procura¢do, qual o nome da marca, seu
logotipo, figura ou forma tridimensional, qual a sua finalidade, area de atuacdo, entre outras
informagdes.

Durante esse importante passo, conhecido como deposito de pedido de registro de marca
e colhimento de dados, ¢ gerado um niimero de processo que o acompanhara em todas as etapas
do exame de mérito, e posteriormente de sua marca. Através do acesso pelo numero do
processo, ¢ possivel ter todas as informagodes, publicagdes e decisdes a ele referente.

A primeira movimentacao que acontece em um processo como esse, ¢ a publicagao do
pedido de registro de marca na RPI — Revista de Propriedade Industrial, para que ele seja de
conhecimento geral e acesso a todos. E nesse momento em que o processo se torna piblico no
site do INPIL.

Sendo assim, com o pedido de registro de marca oficialmente publicado, abre-se um
prazo de sessenta dias corridos para que sejam feitas oposicdes a ele. Essas oposicdes
administrativas nada mais sdo que um mecanismo processual interno do préprio INPIL, com a
finalidade de que seja apontados os direitos de um terceiro interessado sobre aquela marca
objeto de exame, ou ainda, possiveis violagdes em sua composi¢ao.

Todavia, buscando obedecer a norma presente no artigo 5°, inciso LV da Constitui¢ao
Federal, que garante a todos o direito ao contraditorio e a ampla defesa, apds sofrer uma
oposi¢ao administrativa, o depositante sera intimado assim que ela for publicada em uma RPI,
tendo a oportunidade de se manifestar, dentro do prazo legal de sessenta dias uteis, conforme

disposi¢des legais presentes no artigo 158, § 1°, da lei n° 9.279/96, LPI®:

Art. 158. Protocolizado, o pedido sera publicado para apresentagdo de oposi¢cdo no
prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1° O depositante sera intimado da oposigdo, podendo se manifestar no prazo de 60
(sessenta) dias.

Ainda, cabe mencionar que o exame de mérito de um pedido de registro de marca so

serd iniciado apds a contagem do prazo para interposicdo de uma oposi¢do, mesmo que

8 BRASIL. Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. Lei de Propriedade Industrial. Disponivel em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/1eis/19279.htm >. Acesso em: 25 de setembro de 2023. Art 158, § 1°.
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nenhuma oposi¢do tenha sido protocolada. Por outro lado, caso exista alguma impugnagado
contra o depdsito de registro de marca, o exame sera realizado pelo INPI, apds o termo final do
prazo para a interposi¢do da manifestagio de defesa do depositante, ora Oposto. E o que dispde

a lei n® 9.279/96° em seu artigo 159, caput:

Art. 159. Decorrido o prazo de oposicdo ou, se interposta esta, findo o prazo de
manifestagdo, serd feito o exame, durante o qual poderdo ser formuladas exigéncias,
que deverdo ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.

Assim, destaca-se que, apds ser cumprida todas as formalidades legais de oposi¢cdo
administrativa e manifestacdo contra a oposicao, a autarquia seguira com a analise de mérito
da marca depositada, decidindo pela concessdo ou ndo do pedido de registro.

Insta salientar que, hd impedimentos legais que proibem o registro de determinadas
marcas, estando inseridos no rol do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial'®, sendo assim,
mesmo quando um titular de registro de marca, a deposita perante o INPI, existindo oposigdes
administrativas ou ndo, poderd obter o indeferimento de seu pedido por se enquadrar nos
impedimentos legais.

Conforme artigo supracitado, constatando que um pedido de registro se encaixa em
umas das hipoteses de proibi¢des legais, o INPI devera proceder com seu indeferimento.
Entretanto, o depositante podera interpor recurso contra esta decisdo,dentro do prazo de 60
(sessenta dias) contados a partir da publicacdo na Revista de Propriedade Industrial, conforme

destaca o artigo 212 da Lei de Propriedade Industrial':

Art. 212. Salvo expressa disposi¢do em contrario, das decisdes de que trata esta Lei
cabe recurso, que sera interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1° Os recursos serdo recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno,
aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instancia, no
que couber.

§ 2° Nao cabe recurso da decisdo que determinar o arquivamento definitivo de
pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de
adicao ou de registro de marca.

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

Por outro lado, uma vez constatado que ndo ha irregularidades no pedido de marca, este,
sera deferido e concedido, obtendo portanto, o certificado de registro, garantindo ao titular da

marca, protecdo de seu direito em todo territdrio nacional no prazo de 10 (dez) anos, consoante

® BRASIL. Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. Lei de Propriedade Industrial. Disponivel em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/1eis/19279.htm >. Acesso em: 25 de setembro de 2023. Art 159, caput.

10 BRASIL. Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigagdes relativos a propriedade industrial.
Disponivel em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm >. Acesso em: 25 de setembro de 2023. Art
124, 1 a XXIIIL.

' BRASIL. Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. Lei de Propriedade Industrial. Disponivel em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm >. Acesso em: 25 de setembro de 2023. Art 212, § 1° ao § 3°.
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preconiza artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial'?:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido,
conforme as disposigdes desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em
todo o territorio nacional, observado quanto as marcas coletivas e de certificagdo o
disposto nos arts. 147 e 148.

Dessa forma, destaca-se abaixo a exemplificagdo do processo da marca como um todo,

perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial:

Fluxograma 1 — Linha do tempo do processo de registro de marca no INPI:

Prazo de 60 Analise do

Deposito de Prazo de 60

(sessenta dias) pedido de

marca (sessenta) dias

para marca pelo

perante o para apresentacio

apresentacgio de INPI

INPI de oposicio de
terceiro manifestacio a

oposicao

Indeferimento
do pedido de

marca

Deferimento
do pedido de

marca

Apresentacao de Concessio da

Anilise do Recurso contra marca e

recurso pelo o Indeferimento certificado de

registro

Nio provimento Provimento do

do recurso e recurso e
extin¢do do deferimento do

pedido de marca pedido de marca

Fonte: O autor, 202313

Ademais, cumpre ressaltar que, existem algumas situagdes em que a marca podera
deter protecao no territorio brasileiro sem estar necessariamente registrada no pais, € o caso
da marca notoriamente conhecida, em que se trata de uma marca reconhecida em seu ramo
de atividade e que ja esta registrada em um dos paises pertencentes a Convencao da Unido

de Paris, conforme prevé o artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial':

12 BRASIL. Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. Lei de Propriedade Industrial. Disponivel em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/1eis/19279.htm >. Acesso em: 25 de setembro de 2023. Art 129.

130 autor. Ana Carolina Cruz Augusto — Graduanda em Direito na Universidade Sio Judas Tadeu, Mooca USJT,
2023.

14 BRASIL. Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996. Lei de Propriedade Industrial. Disponivel em: <
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Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos
do art. 6° bis (I), da Convengdo da Unido de Paris para Protecdo da Propriedade
Industrial, goza de protegdo especial, independentemente de estar previamente
depositada ou registrada no Brasil.

Dessa maneira, a marca notoriamente conhecida, trata-se de uma exceg¢ao do principio
da territorialidade do registro de marca e nao se confunde com a marca de alto renome, sendo
que a marca de alto renome, se caracteriza por ser aquela que se tornou grandemente
conhecidas no mercado nacional, possuindo uma reputagdo positiva € um reconhecimento
grandioso, conferindo a elas uma protecao abrangente para todas as areas e ramos de atividade,
conforme dispde o artigo 125 da lei n® 9.279/96'°, no seguinte teor “Art. 125. A marca
registrada no Brasil considerada de alto renome serd assegurada protecdo especial, em todos
os ramos de atividade.”

Conforme exposto, tornou-se demostrado que, em regra, uma marca sO possuird sua
concessao de registro, apds processo que corre perante o Instituto Nacional de Propriedade
Intelectual, no qual, mencionada autarquia analisard os requisitos necessarios para o exame
formal e de mérito, verificando se o pedido estd de acordo com as formalidades legais e

analisando se o deposito de marca esta em consonancia com a legislacao e os bons costumes.

5, CONCEITUACAO DE VIOLACAO DE REGISTRO DE MARCA

A marca devidamente registrada contém protecdo em todo territério nacional, nao
podendo outrem, utiliza-la sem autorizagdo, bem como, ndo podera ser reproduzida de modo
a causar confusdo perante o publico de consumo.

No entanto, nota-se que o fato de uma marca ser reconhecida pelo publico, obtendo
notério valor econdmico, passa a ser cada vez mais suscetivel a obter violagdes de seu registro.

A violagdo de um registro de marca, reside no uso desautorizado, na imita¢ao ou até
mesmo na falsificagdo, formas que muitas vezes, determinado concorrente munido de ma-fé,
utiliza para se aproveitar parasitariamente de marca devidamente registrada de outrem,
com o fim de desviar-lhe clientela.

E diante de situacdes como essas que, surgiu-se a necessidade de se punir tais condutas
tanto na seara penal, quanto na seara civel. Assim, atualmente a Lei de Propriedade Industrial

aborda inimeras situacdes consideradas crimes, tais quais, a destacada nos artigos 189 e 190

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/1eis/19279.htm >. Acesso em: 25 de setembro de 2023. Art 126.
15 BRASIL. Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. Lei de Propriedade Industrial. Disponivel em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm >. Acesso em: 25 de setembro de 2023. Art 125.
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da Lei de Propriedade Industrial'®.

Conforme artigos supracitados, configura-se como uma das formas de violacdo de
um registro de marca, quem reproduz sem autorizagdo marca registrada, altera marca
constante em produto inserido no mercado, bem como comercializa, exporta ou expde a
venda produtos dessa natureza.

Neste sentido, importa esclarecer que quando o infrator pratica essas condutas com a
intencao de desviar cliente do titular da marca registrada e de aproveitar parasitariamente
deste, enseja na configuragao também, do crime de concorréncia desleal, consoante prevé o
artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial'’,

A concorréncia desleal ¢ conceituada como um conjunto de ag¢des que vao em
contrariedade da livre iniciativa e aos bons costumes. Trata-se daquele que falsifica produtos
de marcas de terceiros e os insere no mercado, utilizando-se de meios ilegais e imorais para
obter proveito econdmico em detrimento de seu concorrente.

Assim, exemplifica-se abaixo um ato de violagdo de marca devidamente registrada
perante o INPI:

Tabela 2 — Tabela demonstrativa de violagao de registro de marca, 2023.

Marca mista e nominativa:

DROGARIA PRIMUS Marca utilizada pela empresa Dc

Farma Carapicuiba Ltda:

58 DIIMUS =

3 ﬁ DROGARIA
Titular: Drogaria Primus Ltda Me K 'P" mu’s

— Registro n° 90441297

— Registro n° 904413144

Fonte: O autor, 20238

Como se verifica acima, a marca empregada pela empresa Dc Farma Carapicuiba Ltda,

16 BRASIL. Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigagdes relativos a propriedade industrial.
Disponivel em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm >. Acesso em: 25 de setembro de 2023. Art
189 e 190.

17 BRASIL. Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigagdes relativos a propriedade industrial.
Disponivel em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm >. Acesso em: 25 de setembro de 2023. Art
195.

18 O autor. Ana Carolina Cruz Augusto.Graduanda em Direito na Universidade Sdo Judas Tadeu, Mooca USJT,
2023.
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trata-se de uma reproducao integral das marcas Drogaria Primus da empresa Drogaria Primus
Ltda Me, vez que sdo voltadas para o mesmo segmento de mercado, quer seja, servigos de
drogaria e possuem a mesma reproducao gramatical e fonética. Assim, portanto, configurando
violacdo da marca DROGARIA PRIMUS nos termos do artigo 189 da Lei de Propriedade
Industrial.

Nesse sentido, convém trazer no presente trabalho que, mencionado atos de violagao
do registro de marca, podem gerar irreparaveis danos aos titulares deste direito, como o erro
de seus consumidores, desvio de clientela e danos quanto a imagem da marca.

Conforme consideragdes supracitadas, a violagdo de uma marca registrada ¢
caracterizada pelo uso desautorizado, na imitagcdo ou até mesmo na falsificacdo de marca ja
registrada perante o INPI, podendo ser configurado como crime e causar grandes prejuizos ao
seu titular, como o desvio de clientela, erro ao consumidor e ainda, podendo prejudicar a

imagem do proprietario deste direito.

6. VIAS ADMINISTRATIVAS PARA A DEFESA DO DIREITO DE MARCA

A priori, destaca-se que uma marca devidamente registrada, assegura ao seu titular, o
direito de exclusividade e propriedade em todo territorio nacional, cuja protecdo encontra-se
exposta no texto constitucional, especificamente no ja mencionado art. 5°, XXIX da
CRFB/88".

Todo esse cuidado e amparo legal dado ao titular de registro de marca, remete-se a uma
das obrigagdes pelas quais a propria lei n® 9.279/96 foi constituida, que ¢ a repressdo a pratica
da concorréncia desleal, bem como, o da violacdo de registro de marca, prevista no artigo 2°,
incisos III e V, de mesma lei.

Ainda, a mesma lei supracitada, em seu artigo 130, inciso I11*°

, assegura ao titular de
marca, o direito de zelar e defender seu signo distintivo contra a dilui¢do deste no mercado,
conforme exposto abaixo:

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante ¢ ainda assegurado o direito de:
III - zelar pela sua integridade material ou reputagao.

19 BRASIL. Constituicio da Republica Federativa do Brasil de 1988. Brasilia, DF:Presidéncia da Republica.
Disponivel em:

< http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/constituicao/constituicao.htm >. Acesso 25 de setembro de 2023. Art.
5°, XXIX.

20 BRASIL. Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. Lei de Propriedade Industrial. Disponivel em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/1eis/19279.htm >. Acesso em: 25 de setembro de 2023. Art 130, III.
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Conforme entendimentos destacados, pontua-se que quando um titular do direito de
marca identifica seu direito violado, cabe a ele, zelar pela reputacdo e integridade material de
seu signo distintivo.

As formas de que um titular de marca pode proteger e exercer seus direitos sao
diversos, como o ingresso na via judicial com litigios, ou por outro lado, pelas vias
administrativas nas quais serdo aprofundadas no presente trabalho, demostrando o éxito que a
via extrajudicial possui em cessar violagdes e impedir o uso ndo autorizado de marca de forma
rapida e eficiente.

Feita essas breves ponderagdes, faz-se necessario progredir para a andlise dos meios
de defesas extrajudiciais, iniciando pelas formas de impugnacdes administrativas perante o
INPI, que o titular de marca ou qualquer terceiro interessado podem seguir a fim de cessar

violagdes de marcas existentes e devidamente registradas:

61 DA POSSIBILIDADE DE APRESENTACAO DE OPOSICAO
ADMINISTRATIVA PERANTE O INPI NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE
REGISTRO DE MARCA:

As violagdes de marcas registradas, acontecem muitas vezes por falta de conhecimento
do terceiro violador ou até mesmo por sua ma fé. Assim, em primeira analise, para que
mencionado conflito seja solucionado na via extrajudicial de forma rapida e eficaz, ¢
necessario a verificacdo se mencionado violador possui marca registrada ou até mesmo, um
deposito de pedido de registro perante o INPL

Caso seja identificado que o violador de uma marca registrada, iniciou um processo de
registro perante o INPI, depositando por sua vez, marca violadora, € possivel neste caso, entrar
com um pedido de oposi¢ao administrativa.

Mencionada impugnacdo administrativa, para que seja tempestiva, necessita ser
protocolada dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da publicagdo do pedido
da marca violadora, na Revista da Propriedade Industrial — RPI, conforme expde o artigo 158
da LPI?!, em seus termos, “Art. 158. Protocolizado, o pedido sera publicado para apresentagio
de oposi¢do no prazo de 60 (sessenta) dias.”

O artigo que fora destacado em supra, obedece ao principio da publicidade dos atos

2l BRASIL. Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. Lei de Propriedade Industrial. Disponivel em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm >. Acesso em: 25 de setembro de 2023. Art 158.
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administrativos, sendo que os pedidos de registros de marcas deverdo ser publicados para fins
de oposi¢do por parte de possiveis terceiros interessados.

A oposi¢ao administrativa ¢ uma petigdo apresentada perante o INPI, dentro do
processo de registro de marca de uma pessoa fisica ou juridica com a fundamentagao legal,
embasada em fatos e documentos.

Os legitimados para apresentar oposicdo administrativa seriam todos aqueles que
sofrem prejuizos com a possivel concessdo do registro do sinal enquanto marca do terceiro
que a depositou. Dentre eles, pode-se mencionar o titular de uma marca violada.

A principal caracteristica da impugnac¢ao administrativa supracitada, ¢ demonstrar ao
INPI os impedimentos legais que aquele depdsito de marca possui € que por sua vez, nao
podera ser concedido por violar marca anteriormente depositada ou ja registrada.

A tese a ser desenvolvida dentro de uma oposi¢ao, assim cOmo nos processos comuns,
variam do entendimento de cada profissional, devendo estar presente no corpo do texto seus
fundamentos legais, doutrinarios, provas, ou até mesmo entendimentos do préprio INPI que lhe
sejam favoraveis.

Neste contexto, pontua-se que a impugnacao em que se discute, pode ser fundamentada
por diversos motivos e previsdes legais, como exemplo a concorréncia desleal, violagdo de
marca registrada, violacdo de marca de alto renome ou marca notoriamente reconhecida.

A Lei da Propriedade Industrial (LPI 9279/96), estipula o prazo de apresentacdo de
oposicao aos pedidos de registro de marca em até 60 (sessenta) dias como visto em linhas
pretéritas, sendo que eventual oposi¢do apresentada posterior a mencionado prazo, nao sera
analisada pela Autarquia INPI, visto a sua intempestividade.

Destaca-se ainda que, o titular do pedido, ora violador, tem o direito de defesa, de se
manifestar sobre a oposicao apresentada dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da
peticao de oposicao apresentada. A sua ndo apresentacao de manifestacao, representa a perda
da oportunidade de rebater os argumentos do opoente, mas nao significa a "revelia", como
ocorre no processo judicial, ja que, em tese, o processo sera submetido a analise rigorosa pelo
INPI, podendo ou ndo acolher os argumentos expostos na Oposi¢ao apresentada.

Conforme o exposto, depreende-se que a oposi¢do ¢ um meio de defesa preventivo,
pois o intuito ¢ obstar o deferimento do deposito, impedindo o registro da marca violadora,
sendo assim, extremamente recomendavel sua apresentacdo por meio dos legitimados
destacados anteriormente, demostrando ao INPI que a marca violadora nao podera ser

registrada por se enquadrar em impedimentos legais.
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6.2 DA POSSIBILIDADE DE APRESENTACAO DE NULIDADE
ADMINISTRATIVA PERANTE O INPI NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE
REGISTRO DE MARCA:

Uma das defesas nas vias administrativas que um titular de uma marca registrada
possui, ¢ apresentar impugnagdes perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Por sua vez, quando o proprio INPI ou pessoa com legitimo interesse como um titular
de marca com seu direito lesado, identifica que fora concedida uma marca de forma ilegal
perante a autarquia, ou seja, estando em desacordo com os requisitos de registrabilidade da
LPI, pode ser requerida por estes, a instauracao do processo administrativo de Nulidade, uma

vez que mencionada concessdo de marca é nula, conforme expde o artigo 165 da LPI%*:

Art. 165. E nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposigdes
desta Lei.

Paragrafo unico. A nulidade do registro podera ser total ou parcial, sendo condigdo
para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registravel.

O processo de nulidade de marca ¢ a Ultima instancia do processo administrativo,
utilizada para fins de questionamento sobre determinado registro de marca que, de maneira
fundamentada, nao obedece as regras estipuladas pela lei n® 9279/96 e, consequentemente,
ndo possui compatibilidade com os requisitos das listagens de registrabilidade fixadas pelo
INPIL

Assim, rememora-se que o processo administrativo de concessao de direitos de marcas,
como descrito em linhas pretéritas, compde-se por diversas etapas, cada uma dessas com
analises técnicas, para que ao fim do processo, seja concedido ao requerente a exclusividade
de explora¢ao de determinado bem imaterial.

Ocorre que, mesmo que as etapas e analises no processo de marca, sejam realizadas
por examinadores especializados, o procedimento administrativo ainda poderd incorrer em
erros, formais ou materiais, sendo que em tais situacdes, caso o pedido de marca seja
concedido violando os dispositivos legais vigentes, se faz necessdrio o procedimento
administrativo de nulidade para sanar estes vicios e extirpar-se a situacao de ilicitude.

Neste contexto, importa esclarecer que os legitimados para requerer a autarquia o
procedimento de nulidade administrativa, ¢ o proprio INPI ou terceiros interessados, como o

caso de um titular de marca registrada que identifica, que a mesma autarquia, por equivoco,

22 BRASIL. Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. Lei de Propriedade Industrial. Disponivel em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm >. Acesso em: 25 de setembro de 2023. Art 165.
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concedeu marca de terceiro, igual ou semelhante a sua, violando assim, seu direito de
exclusividade em todo territorio nacional.

Assim, ¢ correto afirmar que mesmo apds a concessao do registro da marca
devidamente expedido pelo INPI, existe a possibilidade de sua revisdo com o procedimento
de nulidade administrativa, podendo esta, ser até mesmo extinta, conforme expoe o artigo 169

da LPI%:

Art. 169. O processo de nulidade podera ser instaurado de oficio ou mediante
requerimento de qualquer pessoa com legitimo interesse, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias contados da data da expedigdo do certificado de registro.

Conforme artigo supracitado, deferido o pedido e concedido o registro de marca, o
INPI, de oficio ou a requerimento de qualquer interessado, poderd instaurar dentro de 180 dias
o processo administrativo de nulidade diante do registro, podendo o titular do registro se
manifestar e se defender no prazo de 60 dias.

Rememora-se ainda, que para que uma marca seja devidamente registrada perante o
INPI, atendendo os dispositivos legais, esta devera conter um cardter distintivo,
necessariamente, precisando conter elementos que a diferencie suficientemente de outras
marcas cujos produtos ou servigos sejam semelhantes aos seus.

Além disso, para que uma marca seja concedida nos parametros legais, esta ndo podera
conter elementos dispostos no artigo 124 da LPI**, como exemplo a reprodug¢io ou imitagio

de marca alheia registrada, assim destaca-se:

Art. 124. Nao sdo registraveis como marca:

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

Assim, a nulidade administrativa de um registro de marca, sera declarada quando o

ato concessorio da autoridade competente consistir em violagdo, infragdo ou desobediéncia

aos dispositivos da Lei de Propriedade Industrial®

, conforme expde o artigo 168 desta mesma
lei.

Art. 168. A nulidade do registro sera declarada administrativamente quando tiver
sido concedida com infringéncia do disposto nesta Lei.

23 BRASIL. Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. Lei de Propriedade Industrial. Disponivel em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/1eis/19279.htm >. Acesso em: 25 de setembro de 2023. Art 169.

24 BRASIL. Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. Lei de Propriedade Industrial. Disponivel em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/1eis/19279.htm >. Acesso em: 25 de setembro de 2023. Art 124, XIX.

25 BRASIL. Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. Lei de Propriedade Industrial. Disponivel em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm >. Acesso em: 25 de setembro de 2023. Art 168.
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Com o mesmo entendimento, destaca-se o que o doutrinador Dannemann Siemsen>¢

diz a respeito:

O processo administrativo de nulidade, que substitui o procedimento de Revisdo
Administrativa comtemplado pelo art. 101 do revogado Cddigo da Propriedade
Industrial ¢ remédio juridico pelo qual a propria autoridade competente revé
decisdes concessorias de registro de marca proferidas em desacordo com o disposto
na Lei de Propriedade Industrial, podendo anulé-las e, consequentemente,
determinar o cancelamento do registro concedido. (Siemsen, 2013, p.382.)

Neste contexto, contrariando a oposi¢cao administrativa ressaltada em linhas pretéritas,
a nulidade ¢ um meio de defesa repressivo, pois s6 € cabivel ap6s a concessao do registro, ou
seja, a lesdo a determinado bem juridico ja se consumou com o reconhecimento de uma
propriedade de marca ilegal.

Diante o exposto, o titular de uma marca com seu direito violado, ao identificar a
concessao de outra marca idéntica a sua ou com grandes semelhangas, possui amparo legal
para requerer o procedimento administrativo de nulidade da marca violadora, possuindo como
finalidade resguardar seu direito de exclusividade e propriedade de sua marca anteriormente
registrada, uma vez que com o deferimento do procedimento de nulidade, o antigo titular da

marca violadora, ndo possuird quaisquer direito da marca anulada.

6.3 DA POSSIBILIDADE DE ENVIOS DE NOTIFICACOES EXTRAJUDICIAIS
AOS VIOLADORES DE REGISTRO DE MARCA

A violacdo de um direito de marca, pode causar muitos problemas para seu titular,
como erro ao consumidor, desvio de clientela ou at¢ mesmo lesdo quanto a honra e imagem
da empresa ou pessoa fisica.

Por sua vez, o uso indevido deste direito de propriedade, sendo um ato proposital ou
ndo do violador, ¢ admissivel ao titular da marca, utilizar-se de caminhos alternativos ao poder
judiciario para resolver mencionadas violagdes, como exemplo, envios de Notificacdes
extrajudiciais.

A principal caracteristica da notifica¢do extrajudicial contra uso indevido de marca, é
ser um ato externo ao poder judiciario, que tenta solucionar os conflitos de forma célere,
amigavel, rapida e eficaz, com a finalidade de proteger o direito do titular da marca.

Tal procedimento, trata-se de um aviso que intenciona solucionar conflitos e situagoes

26 SIEMSEN, Dannemann. Comentarios a Lei de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Editora Renovar,
2013, p. 382.
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diversas de forma amigavel e simples com a proposi¢io de um acordo. E uma notificagio que
esta além do ambiente juridico, portanto, evita ter que envolver o poder judiciario.

Para a protecao do direito de marca, este documento ¢ bastante utilizado para requerer
ao violador deste direito, que se abstenha de utilizar da marca de titularidade de outrem, sem
autorizagao.

Por sua vez, nessas razdes, muitas vezes elaboradas por profissionais do direito, mas
podendo ser escritas por qualquer pessoa interessada, ¢ fundamental, que seja demostrado ao
violador, os crimes contra registro de marca que este vem cometendo, elencados no artigo 189
da LPI, bem como, ressaltar também, o direito de propriedade do titular, como o certificado
de registro da marca e sua garantia no ordenamento juridico de que possui exclusividade no
uso, expostos no artigo 129 da LPI.

A Notificagao ¢ um documento além do poder judiciario, pode ser enviada através do
cartdrio de titulos e documentos, por correio com aviso de recebimento ou até mesmo por e-
mail, sendo sempre importante um comprovante de que o Notificado, ora violador da marca,
a recebeu.

Outra caracteristica da Notificacdo extrajudicial, que a torna ainda mais acessivel e
benéfica ao titular do direito de marca, € que estas, diferentemente dos processos judiciais,
geram menos custos as partes envolvidas e costumam ser resolvidas em menos tempo,
justamente por ndo serem levados ao Poder Judiciario.

Com o envio deste documento, o violador da marca registrada, estara ciente dos crimes
que vem cometendo e dos requerimentos solicitados pelo titular, como exemplo para que o
violador interrompa o uso indevido da marca imediatamente, sob o risco de arcar com uma
indenizacdo, podendo este, acatar mencionadas solicitagdes ou nao.

Para tanto, mesmo ap6s o envio da notificagdo extrajudicial, o violador ndo demonstrar
interesse em se abster de utilizar a marca de forma ilegal, ou mesmo ndo queira cumprir os
termos através de um acordo firmado, o caminho a ser seguido, sera o poder judiciario.

Se o ajuizamento de acdo judicial for necessario, a Notificagdo Extrajudicial servira
como prova de ciéncia da outra parte no processo. Ela comprovara que o aviso da violagao dos
direitos de marca havia sido feito.

Neste sentido, importa rememorar que, antes do envio de Notificagdo extrajudicial, é
recomendado ao titular do direito lesionado, verificar se o violador de sua marca, ndo possui
deposito ou registro de marca perante o INPI, sendo que dentro destes processos
administrativos, também sdo possiveis impugnagdes especificas nas quais geram o

impedimento do registro ou até mesmo extin¢ao da marca violadora.
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Diante o exposto, cumpre esclarecer que além das impugnagdes especificas dentro do
proprio site do INPI, ¢ admissivel ao titular de um direito lesionado, enviar Notificagdes
extrajudiciais ao violador de sua marca, a fim de solucionar mencionados conflitos de forma

rapida e eficaz.



27

CONCLUSAO

A priori, destaca-se que o presente trabalho, teve como objetivo discutir a conceituacao
de marca, as violagdes ocorridas deste direito de propriedade por meio de atos configurados
como concorréncia desleal e viola¢do de registro de marca, bem como, a busca da defesa deste
instituto na via administrativa.

Dessa forma, restou demostrado que, a marca se configura como um simbolo
visualmente perceptivel, sendo que para contar com as protecdes definidas em lei, esta, deve
estar devidamente registrada perante o INPI, podendo ser protegida conforme sua apresentacao
visual e o ramo de atividade econdmica de seu titular.

A partir do registro devidamente expedido, tal signo distintivo, terd protecao nacional,
garantindo exclusividade ao seu titular, bem como, estara resguardada contra quaisquer atos de
violagdo de marca, definidos através da reproducdo indevida, falsificacdo ou contrafagdo e
aproveitamento parasitario.

O uso indevido deste direito de propriedade, ora direito de marca, garante ao seu titular,
utilizar-se de caminhos alternativos ao poder judiciario para resolver mencionadas violagoes,
como exemplo, envios de Notificagdes extrajudiciais, ou até mesmo, impugnacdes protocoladas
no proprio site do INPI, possuindo como finalidade requerer o indeferimento ou extingdo de
marca violadora que fora depositada ou concedida.

Os caminhos administrativos para a protecao de registro de marca, sdo atos externos
ao poder judiciario, que tentam solucionar os conflitos de forma célere, rapida e eficaz.

Destaca-se ainda que, fora abordado no presente trabalho que violagdo de um direito
de marca, pode causar diversos problemas ao seu titular, como erro ao consumidor, desvio de
clientela ou até mesmo lesao quanto a honra e imagem da empresa ou pessoa fisica.

Diante das consideragdes supracitadas, se faz relevante o presente estudo da defesa do
direito de marca, ao fato de possibilitar ao seu titular, por meios legais, a defesa dos seus
interesses e direitos, vez que se faz amparado pelo ordenamento juridico e podera garantir sua
exclusividade e propriedade em todo territdrio nacional, cuja protecdo encontra-se exposta no

proprio texto Constitucional de 1988 e na Lei n® 9.279/1996.
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I. PROCESSO DE REGISTRO DE MARCA PERANTE O INSTITUTO

NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL:

Prazo de 60 Prazo de 60

Depésito de

(sessenta) dias (sessenta dias)

marca

para apresentagio para

perante o

INPI apresentaciio de

de oposicio de
terceiro manifestacio a

oposicao

Analise do
recurso pelo
INPI

Analise do

pedido de

marca pelo

Indeferimento
do pedido de

marca

Apresentacio de
Recurso contra

o Indeferimento

Nio provimento
do recurso e

extin¢do do

pedido de marca

Provimento do
recurso e
deferimento do

pedido de marca

INPI

Deferimento
do pedido de

marca

Concessio da
marca e
certificado de

registro

Possibilidade de apresentacio de
Nulidade administrativa a partir
de 180 (cento e oitenta) dias da

concessao da marca.

Fonte: O autor, 2023.%7

II. CADASTRO NO SISTEMA E-MARCAS DO INPI:

O protocolo de peti¢des ou pedidos de registro de marca perante o INPI, ¢ efetuado
exclusivamente pela internet, por meio do sistema e-Marcas disponivel no portal do INPIL
No entanto, para ter acesso ao sistema supracitado, o primeiro passo a ser feito, € o

cadastro obrigatério de toda pessoa fisica ou juridica que queira solicitar servigos a autarquia,

27O autor. Ana Carolina Cruz Augusto — Graduanda em Direito na Universidade Sao Judas Tadeu, Mooca USJT,
2023.
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Etapa 1 — Entre no site do INPI (https://www.gov.br/inpi/pt-br)*3;

Etapa 2 — Clique no campo “MARCAS” para iniciar o cadastro no sistema e-Marcas®’:

C 2 www.gov.br/inpi/pt-br

govbr

*x O

Orgaos do Governo ~ Acesso a Informacdo  Legislacio  Acessibilidade e © 2 Entrar com o govbr

= Instituto Nacional da Propriedade Industrial

€ Servicos recomendados paravocé V' @  Servicos mais acessados dogovbr V'

INSTITUTO
' NACIONAL DA
A PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

MARCAS

Proteja 0 nome, imagem ou outros
sinais que identificam seu produto
ou servico

Garanta exclusividade sobre sua seu produte, coma formas e
invencdo ou modelo de utilidade estampas

O que vocé procura? Q

Servicos em destaque do govbr

INDICAGOES GEOGRAFICAS
DESENHOS INDUSTRIAIS Reconheca um nome geografico
PATENTES Proteja os aspectos ornamentais de como denominacdo de origem ou

indicacao de procedéncia seja para
produtos ou servigos

Etapa 3- Clique em “SISTEMA PARA SOLICITAR SERVICOS™:

C = www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas

= Instituto Nacional da Propriedade Industrial

A > Servicos > Marcas

Marcas

) O

Orgaos do Governo  Acesso a Informagdo  Legislacdo  Acessibilidade e © & Entrar com o gov.br

Publicado em 12/05/202012h03  Atualizado em 15/09/2023 20h27

GUIA BASICO PARA PEDIDO

Passo a passo para o registro

PRECOS E PAGAMENTO

Tabela, emissao de GRU e
orientagdes

MEUS PEDIDOS

Acompanhar processos em
andamento

PETICIONAMENTO

Sistema para solicitar servigos

0O que voce procura? Q

BUSCA DE PROCESSOS

Base de dados de marcas

RECURSOS E NULIDADES

Segunda instancia de
processos

28 INPL. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-br. Acesso

em 07 de novembro de 2023.

2% INPI. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-br. Acesso

em 07 de novembro de 2023.

30 INPI. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Marcas. Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-
br/servicos/marcas. Acesso em 07 de novembro de 2023.



Etapa 4 - Clique em “E-MARCAS™!:

C % www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/e-marcas . O

g \Lb S0 Orgaos do Governo  Acesso a Informaco  Legislacio e © ©
= Instituto Nacional da Propriedade Industrial 0 que vocé procura? Q

A > Servicos > Marcas > Sistemae-Marcas
Sistema e-Marcas
Publicado em 14/05/202016h51  Atualizado em 21/07/2020 16h40 compartine. f X in © @

Acesse 0 Sistema e-Marcas:

e-Marcas

Etapa 5 - Clique em “CADASTRE-SE AQUI:

25 gruinpigov.br/emarcas/ e ¥ O

BRASIL Acesso a informagdo

\ memruro Formulério
A 04 PROPRIEOADE € Eletronico
INDUSTRIAL

Seja bem-vindo | Sair do Sistema

i Login:
& sigiiai ’
=

Senha:

Esquece

Entrar com GOV.BR

Care/Senha? clique aqul

Rua Mayrink Velga, 9 - Ceriro - Rlo de Janeiro /RJ - CEP: 20090:910 | Praga Mau, 7 - Centro - Rio de Janeiro/ RJ - CEP: 20081-240 EI'ak-:(l)

Etapa 6 — Selecione uma das op¢des>? abaixo:

C %5 www.gov.br/inpi/pt-br/cadastro-no-e-inpi Q % o} o
QOVDIN (5825, doussscomns mssnsmimate toguto Komiitiss & ©
= Instituto Nacional da Propriedade Industrial 0 que voce procura? Q

A > Cadastrono e-INP|

Cadastro no e-INPI

cadbent OTBAIOIETNT | Aizadls ot 0B B5 CEr ampative. § X in © @

eus dados pess idos de acordo com as diretrizes de Tratamento de Dados

cadastrar no e-INP

Vocé & um nove usuario? Clique em um dos links abaixo para

Cliente - Pessoa fisica ou juridica domiciliada no pais que no possua um procurador
s & desefa se cadastrar para criar login e senha, cadastre-se aqui

cé &0 proprio i

Advogado ou Pessoa fisica com o de do para um cliente nos servigos solicitados

- Se vocé & um Advogado ou Pessoa fisica com o instrumento de procuracao para repre

ntar um cliente junto ao INPI, cadastre-se aqui

3IINPI.  Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Sistema e-Marcas. Disponivel
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/e-marcas. Acesso em 07 de novembro de 2023.

32INPI.  Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Sistema e-Marcas. Disponivel
https://gru.inpi.gov.br/emarcas/. Acesso em 07 de novembro de 2023.

3INPI.  Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Cadastro INPI.  Disponivel
https://www.gov.br/inpi/pt-br/cadastro-no-e-inpi. Acesso em 07 de novembro de 2023.
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Etapa 7 — Preencha todos os dados solicitados**:

25 meu.inpi.gov.br/e-inpi/servlet/ClienteAgenteController?action=28

ES3 BRAsIL Acesso a informagéo

I

Atengéio!

cuia o
G :=atimenro
DA UNIAO

Recomendamos o preenchimento e todos os campos, de forma a podermos entrar em contato, quando necessario, o mais breve possivel

Cliente ————
Natureza Juridica: [Escolha 2 Natureza Juridica v
NPy [ ] i
Razio Social (nome empresarial):

Pais: [Brasil ¥
Estado: [Escolha um Estado v
Cidade: [Escolh uma Cidade v

— Senha: Confirmar Senha:

Declaragio
) Deciaro, sob as penas da Lei, fazer juz aos beneficios & redugo de retribuigio, conforme previsto na Resolucdo INPT NO

Deciaro,
274/2011.

C fale(i,)

Cessados todos os passos destacados em supra, a propria pessoa cadastrada, seu
advogado, representante legal ou agente da propriedade industrial (API), podera efetuar
peticionamentos de peti¢des perante a autarquia, bem como, requerimentos de registros de

marcas.

III. PETICIONAMENTO DE PETICOES E DEPOSITO DE MARCA PERANTE O
INPI:

O protocolo de peti¢des ou de requerimentos de pedidos de registros de marcas no INPI,
poderao ser efetuados pela pessoa interessada, seu procurador ou representante legal, apds seu

cadastro devidamente efetuado no sistema e-Marcas, seguindo os passos a seguir:

Etapa 1 — Entre no site do INPI (https://www.gov.br/inpi/pt-br)*>;
Etapa 2 — Clique no campo “MARCAS” *para iniciar o peticionamento no INPI:

3% INPI. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. GRU. Disponivel em: https:/meu.inpi.gov.br/e-
inpi/servlet/Cliente AgenteController?action=28. Acesso em 07 de novembro de 2023.

35 INPL Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-br. Acesso
em 07 de novembro de 2023.

36 INPIL. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-br. Acesso
em 07 de novembro de 2023.



G % wwwgovbr/inpi/pt-br
govbr

Orgaos do Governo  Acessoa

Legislacao

= Instituto Nacional da Propriedade Industrial

€ Servicos recomendados paravocé V'

INSTITUTO
' NACIONAL DA
A PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

MARCAS

Proteja 0 nome, imagem ou outros
sinais que identificam seu produto
ouservico

PATENTES

Garanta exclusividade sobre sua
invencdo ou modelo de utilidade!

©  Servicos mais acessados dogovbr

estampas

*

LM 2 Entrar com o govbr

0 que vocé procura? (o)

Servicos em destaque do govbr

DESENHOS INDUSTRIAIS
Proteja os aspectos ormamentais de
seu produto, como formas e

Glel®

INDICAGOES GEOGRAFICAS
Reconheca um nome geografico
como denominacéo de origem ou
indicacio de procedéncia seja para
produtos ou servicos

Etapa 3- Clique em “SISTEMA PARA SOLICITAR SERVICOS™:

C &5 wwwgovbr/inpi/pt-br/servicos/marcas

govbr i

= Instituto Nacional da Propriedade Industrial

A > Servicos > Marcas

Marcas

Publicado em 12/05/2020 12h03  Atualizado em 15/09/2023 20h27

GUIA BASICO PARA PEDIDO

Passo a passo para o registro

PRECOS E PAGAMENTO

Tabela, emissao de GRU e
orientacoes

Etapa 4 - Clique em “E-MARCAS”:

C =5 wwwgovbr/inpi/pt-br/servicos/marcas/e-marcas

‘T‘_ubvnm Ministeri
J W Desenvolvir

A > Servicos > Marcas > Sistemae-Marcas

Sistema e-Marcas
Publicado em 14/05/2020 16h51

Acesse o Sistema e-Marcas:

e-Marcas

MEUS PEDIDOS

Acompanhar processos em
andamento

PETICIONAMENTO

Sistema para solicitar servigos

Orgdos do Governo  Acesso &

oy O

Orgaos do Governo  Acessoalnformacdo  Legislagio  Acessibilidade @ @ 2 Entrar com o gov.br

0 que vocé procura? Q

BUSCA DE PROCESSOS

Base de dados de marcas

RECURSOS E NULIDADES

Segunda instancia de

processos

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Atualizado em 21/07/2020 16h40

Legislacdo

o

ey O

[} 2 Entrar com o govbr

0 que vocé procura? Q

compartine £ X in © @
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37 INPI. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Marcas. Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-
br/servicos/marcas. Acesso em 07 de novembro de 2023.

33 INPI. Instituto Nacional de

Propriedade

Industrial.

Sistema e-Marcas.
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/e-marcas. Acesso em 07 de novembro de 2023.

Disponivel

cm:
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Etapa 5 - Clique em “GERE SUA GUIA AQUI™:

C % gruinpigovbr/emarcas/gru ¥ O

ES3 eRasiL Acesso a informagéo

E-MARXCAS &

Seja bem-vindo | Sair do Sistema

Sr(a) Requerente,
Ante:

40 & necessaria a emisséo € 0
0 servico a ser efetuado pelo
izado se o usudrio logado for o

Suuesm‘@

preencher os da
G

pagamento da Guia de R
INPI estar sof
requerente, seu procurador ou um

nte
procurador do escritério contratado.

Nao possui sua GRU | gere sua guia aqui

Nosso Ntmero (n° da GRU): Avangar >>

Importa esclarecer que, nesta etapa, o requerente do servigo gerara sua guia da GRU.
Para qualquer protocolo perante o INPI, € necessario o pagamento da guia da GRU com valores
estabelecidos pela autarquia para cada servigo solicitado. Todos os valores dos servigos que o
INPI  executa, estdo  disponiveis:  https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/custos-e-
pagamento/tabelamarcas2.pdf*.

Etapa 6 — Preencha os campos solicitados*!:

C 2 meuinpigov.br/pag/gru/gerar o Q % O
&3 srasic

aGU

Seja bem-vindo leandrofrg ~ GerarGRU  MinhasGRUs  Alterar Senha  Sair do Sistema

Dados do Procurador

Dados do Cliente (S8

Dados do Servigo

Nesta etapa, o campo “DADOS DO SERVICO” sera preenchido com a op¢ao do servigo

solicitado, ou seja, se a pessoa interessada pretende protocolar uma oposi¢do administrativa,

3% INPI. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Sistema e-Marcas. Disponivel em:
https://gru.inpi.gov.br/emarcas/gru. Acesso em 07 de novembro de 2023.

490 INPL Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Sistema e-Marcas. Disponivel em:
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/custos-e-pagamento/tabelamarcas2.pdf. Acesso em 07 de novembro de
2023.

4 INPIL Instituto Nacional de Propriedade Industrial. GRU. Disponivel em:
https://meu.inpi.gov.br/pag/gru/gerar. Acesso em 07 de novembro de 2023.
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neste campo, ira preencher como servigo a oposi¢ao.

Etapa 7 — Apds os preenchimentos dos campos supracitados, serd gerado um boleto com o
numero da GRU, onde a pessoa interessada efetuara o pagamento e precisara preencher o campo

destacado anteriormente da etapa cinco*:

C % gruinpigovbr/emarcas/gru * O

E&3 BRrASIL Acesso a informacao

Formulario
- Eletronico

Seja bem-vindo | Sair do Sistema

INPI. No caso de estar solicitando a 2? via
requerente, seu procurador ou um pi rador do escritério contrat;

Suqesmng’{f?

Nao possui sua GRU 7 gere sua guia aqui

Nosso Numero (n° da GRU): Avangar >> I

RJ - CEP: 20090-91 Praca Maud, 7 - Centro - Rio de Janeiro / RJ - CEP: 20081-24! :fale(’:)

Etapa 8 — Identificado o numero da GRU, serd disponibilizado a pessoa interessada um
formulario do respectivo servigo solicitado, ou seja, se a pessoa pretende protocolar uma
nulidade administrativa, sera fornecido a ela, nesta etapa do procedimento, um formulario a ser
preenchido de nulidade administrativa de marca com um campo para anexar 0s respectivos
documentos a serem protocolados. O mesmo ocorre com os demais servigos requeridos ao INPI,
como oposicdo administrativa, requerimento de pedido de marca entre outros. Exemplifica-se

abaixo, alguns formuldrios para o requerimento de servigos do INPI:

Formulario 1 - Formuldario para o servi¢o de deposito de marca®*:

4 INPI. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E-Marcas. Disponivel em:
https://gru.inpi.gov.br/emarcas/gru. Acesso em 07 de novembro de 2023.
4 INPL Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Sistema e-Marcas. Disponivel em:
https://gru.inpi.gov.br/emarcas/gru. Acesso em 07 de novembro de 2023.



Formetario
Clerorico

Sada b vindo Lesndo de Sours Frge | Sair do Sistema

Ahndol c--q-.n---a.nn . = [ h..l
- 60 h- o8t

*ntlﬂﬂ,nﬁwﬁp&-“*”*mt“?‘ﬁuﬁwm

Objeto do Pedido: (389) Pedido de Registro de Marca de Produto o/ou Servigo (Mista)
NossoNumero: [

Dados Gerais
Noms ou Razko Sociat | | L ——
E [ | L
cep| | L —
Situacdo 1
Dados do Procurador
Nome:| ] N APL:
L Noas
Dados do(s) requerente(s)
Nome ou Razdo Soclat: ] L
3 [ ] Cidade |
cer | ] R
Situacdo Juridica: Micsoemiresa assem definida em
Dados da Marca
Apresentacdo da Marca: Mista
Natureza da Marca Produto e'ou $envigo Bﬂ
Elemanto Nominatieo da Marca: a
(O marca possui om Soma

bmagem Digital da Marca: [+ adconar | B

Especificacdo de Produtos ou Servigos, segundo a classificacdo de NICE ¢ Listas Auxiliares
mamwﬂ
E as) . {s) p @ou servigo(s) nop ﬂ

Declaragdo de Atividades
menmmnulaumqs) Mels) do pedido ajm). scb as penas
da Lei que el com o6 wmmamum
atraves e empr dreta ou

Retvindicacdo de Prioridade Unionista
Oo pedido nac da Uniso de Paris. 1

Classificacdo dos Elementos Figurativos da Marca - CFE, segundo a Classificagdo de Viena
Seiocions: ||

| Exir bata cu clusses | OU | Pasquina por Pueera-<have |

o | —Eacota um o oo Arro — v| [+ ascioner 2]
o [pmee | )

[«VolhrJ [rmmmmnmj [Am»]




Formulério 2 - Formulério para o servigo de oposicdo administrativa**:

Formaaie
Cevosco
Sega bem-vindo Leancho o Sowre Prge | Saic do Siatama

Atonc30! Camo wem 0 primero so da park no .o ) [ agr gl
"0 - Owwers ser o e 6O das s pard o~ o
expiccn do INPL 300 pena de argUvarento do pedidy O peico corforme perigralo segudo S0 artgo 2 da Le da Mopredede houstrel

Objeto da Pesiclo: (332) Oposicao

Noaso Nimero:
Dados Gerais
Nome ou Razko (= )
Endereco Cidaste
Cep Pus
Situacho Jurksica:
Dados do Procurador
Nome: NCAML
CPF. N OAB:
N* do pe #0 qual esta ICho esth sendo interposta: 31523480

C objeto da pr peticd
Mtd-m.m

Sehecione & Cisaes S PO CU VGO CENIO i presente pullo

0
Texto da Peticdo
Sela) ola), nlo se de pr © tuxto da A0 Ou BNIAr O Arguive Correspondents.

A ahegacOus Severdo sl e lic NO CAMPO abate, que soela Wi 2500 carecleres

(2900 de 2500) Se et carmpo o irsuficns, 0 Wl pOdath S eMRdo COMO Al

Aneros
Opcionais. [Py — v |+ Adcione
Outros. Ouscrevs 0 avess. + Adcione
Declaragdo

D Docharo 50 &8 penas di W, Gue 1008 & NIormegtes prestades nesds fomuir o 530 verdader s

< Voler Termirar outra hors Avancar »»

4 INPL Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Sistema e-Marcas. Disponivel
https://gru.inpi.gov.br/emarcas/gru. Acesso em 07 de novembro de 2023.
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Formulério 3 - Formulério para o servigo de nulidade administrativa

Formedanic
Cwrorico

Seja Bam windo Leascro de Sours Frgo | Saic do Sistema

Ahnc)o! C.ol.op\mnbamm oo 80 ped s lnh- 430 regr h.q
80 deverd ser 60 (w b

-#-n-enl\ﬁ ﬂmammoam:w-m mqummmzmau«ww

Objeto da Peticdo: (336) Nulidade Administrativa de Registro de Marca

Nosso Numero:

Dados Gerals
Nome ou Razdo Socal: CNP
Endereco Cidace
CepP Pais
Skuacdo Juridica:
Dados do Procurador
Nome: AL
CPF: N® OAB:

N* 30 processo para © qual 56 requer a nulidade administrativa: 927632559

Classes objeto da presente peticdo
b-ladm:@
Selecione a5 classes 08 Produid Ou SANVICO DRI 4 presente Petic o

0

Texto da Peticlo
G0 preencher © Wx10 da PEtiKE0 OU ANEXAT O IQUIVG COMESPONTINE.

Scfa) ario(a). ndo se esq
As Aegaches CeverSo S eACrilas NO CAMPO AbAND, Gue aceila até 2500 caracteres

(2500 ce 2500). Se es% campo for nsuficiente, 0 10 POSErd Sef enviado COMD aNexd.

Ancxos
Opcionais: —Exnha um 190w Ao — v| [+ atcioner | B
Outros Duncreve © anso. + Ascons 1
Declaragso

[ oedara w00 &6 penas da ki, Que 1002% as INOMaghes prestadas Nesie fomuldnro s80 verdaderas

<< Voltar Termina outra hora Avancer »» J

45 INPL Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Sistema e-Marcas. Disponivel

https://gru.inpi.gov.br/emarcas/gru. Acesso em 07 de novembro de 2023.

cm:



40

Etapa 9 — Apos o preenchimento do formulédrio e anexado os documentos necessarios, sera
efetuado o protocolo do servigo solicitado e serd expedido ao peticionante, um comprovante do

protocolo efetuado.



