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REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL E MARCA

Sujeitam-se ao REGISTRO no INPI como obtencdo de propriedade industrial a MARCA e o DESENHO
INDUSTRIAL.

1. Registro de Desenho Industrial

Superado o tema a respeito da patente, vamos analisar o outro relevante assunto relativo a lei da
propriedade industrial que é o Registro. Vejamos inicialmente que o desenho industrial é um tipo de
propriedade industrial previsto na lei que se submete a protecdes legais conforme seja feito o registro.

Art. 94. Ao autor sera assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe
: confira a propriedade, nas condicOes estabelecidas nesta Lei. :

BessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssNSNSSASSSSSSSESSESSSSSESRESSEAREASEAHE AN EEAEEAEEAEESEESSSSSESSSSESsESsEEsEEsEsAsEssEEEEEs T
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1.1 Desenhos Industriais Registraveis

O artigo 95 estabelece o conceito de desenho industrial. Para entender de maneira mais fécil, desenho
industrial é o design de algum produto fabricavel.

E a forma plastica ornamental ou um conjunto de linhas e cores que possam ser aplicados a um produto,
fazendo surgir um novo visual e que possa ser utilizado em fabricagao.

Exemplo: os desenhos e designs e linhas que sdo apresentados em uma lataria de um carro.

: Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plastica ornamental de um objeto ou o

conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto,

: : proporcionando resultado visual novo e original na sua configuracdo externa e que possa
serV|r de tipo de fabricacdo industrial.

Sera considerado novo quando ndo compreendido no estado da técnica, conceito esse abordado na parte
de patentes.

Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando ndo compreendido no estado da
técnica. :

A lei define o que deve ser considerado como estado da técnica para fins de considerar algo possivel de ser
registrado como desenho industrial. Estado da técnica é algo que ja é de dominio publico, que os técnicos
no assunto ja conhecem mesmo antes de ser feito o depésito.

: § 12 O estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao publico antes
: da data de depdsito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio,
ressalvado o disposto no § 32 deste artigo e no art. 99.

A lei também estabelece o critério para que algum desenho industrial seja ou ndo considerado novo.

Pedido que ja tenha depdsito, mas ainda ndo tenha sido publicado sera considerado com estado da técnica
a partir do depdsito ou da prioridade reivindicada, desde que depois seja devidamente publicada. Entdo, isso
é importante, pois se logo apds um depdsito outra pessoa quiser fazer o depdsito de um pedido igual, ndo
sera considerado novo para efeitos de protecao desses direitos.

: § 22 Para aferigdo unicamente da novidade, o conteddo completo de pedido de patente ou :
5 de registro depositado no Brasil, e ainda ndo publicado, sera considerado como incluido no
! estado da técnica a partir da data de depésito, ou da prioridade reivindicada, desde que

: venha a ser publicado, mesmo que subseqiientemente.

Lembrando também da existéncia do chamado periodo de graca, considerando-se os 180 dias antes do
depdsito.

Se algo passou a ser considerado estado da técnica nesse periodo, ainda assim pode ser registrado como
desenho industrial.
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: § 32 Ndo serd considerado como incluido no estado da técnica o desenho industrial cuja

divulgacao tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do

: : deposito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situagdes previstas nos incisos :
I allldoart. 12.

O desenho industrial precisa ser original para ser registrado e sera considerado original quando for
configurada uma situacdo visual diferente de outra que ja exista. Essa originalidade pode decorrer da
combinagdo de vdrios elementos que ja existam, mas que ao serem juntados formam um design novo.

: Art. 97. O desenho industrial € considerado original quando dele resulte uma configuragdo :
: visual distintiva, em relagdo a outros objetos anteriores. :

: : Paragrafo unico. O resultado visual original podera ser decorrente da combinagdo de
eIementos conhecidos.

Uma obra meramente artistica, sem aplicacdo industrial ou em algum produto ou mercadoria sera

considerado como algo puramente artistico e ndo serd protegido pelo instituto do registro de desenho
industrial.

[ DESENHO INDUSTRIAL ]
N3do compreendido no
estado da técnica

Forma plastica ornamental de um objeto
OU conjunto ornamental de linhas e cores

. Configuracdo visual distinta a
gue possa ser aplicado a um produto

outros objetos anteriores

| |
. — .
Proporcionando resultado visual novo e original Pode decorrer da
na sua configuracdo externa GRS
— elementos conhecidos
Possa servir de tipo de fabricagao industrial J

1.2 Da Prioridade

As mesmas regras de prioridade estrangeira sdo aplicadas para o desenho industrial. A diferenca se da
apenas em relagdo ao prazo para apresentacdao de documentacao que comprobatdria gue aqui é de 90 dias.

: Art. 99. Aplicam-se ao pedido de registro, no que couber, as disposi¢Ses do art. 16, exceto
i 0 prazo previsto no seu § 32, que serd de 90 (noventa) dias.
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1.3 Desenhos Industriais Nao Registraveis

Caso algum tipo de desenho industrial seja atentatorio a moral e aos bons costumes ou que seja ofensivo a
honra ou a imagem de pessoas ndo podera ser registrado como desenho industrial. Nao pode registrar
também caso atente contra a liberdade de crenca ou culto e até mesmo contra ideia ou sentimento que
seja digno de respeito.

Desenhos normais ou formas comuns ou, como dito na lei, considerado vulgar, ou apenas relativas a
guestdes técnicas ou funcionais também nao se enquadram na possibilidade de serem registrados como
desenho industrial.

Art. 100. N3o é registravel como desenho industrial:

| - o que for contréario a moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de
pessoas, ou atente contra liberdade de consciéncia, crenga, culto religioso ou idéia e :
sentimentos dignos de respeito e veneracgao; :

Il - a forma necessdria comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada :
essencialmente por consideragdes técnicas ou funcionais. :

—> Contrario a e aos
( A
> Ofenda a honra ou imagem de pessoas
. J
( . - . \
DESENHOS - Ate:\tte cornt.ra Ilberqu? de co:suen:na,;ren;a,
~ P> r ntimen n
INDUSTRIAIS NAO ‘ culto religioso ou |.e|a e senti tj os dignos
. de respeito e veneragdo
REGISTRAVEIS N\ J
4 N\
»  Forma necessdria comum ou vulgar do objeto
|\ J
-
Forma determinada essencialmente por

\ 4

consideragdes técnicas ou funcionais

Caso o pedido de registro de desenho industrial se enquadre em algumas das situa¢des acima elencadas, o
pedido sera indeferido.

1.4 Depédsito do Pedido de Registro de Desenho Industrial

O depdsito de registro de desenho é aquele pedido feito pelo legitimado junto ao INPI. Esse depésito deve
ser feito com a documenta¢ao comprobatdria elencada na lei para que o pedido possa ser analisado. Esses
documentos devem ser redigidos em lingua nacional.
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: Art. 101. O pedido de registro, nas condi¢des estabelecidas pelo INPI, contera:
| - requerimento;

: Il - relatorio descritivo, se for o caso;

Il - reivindicagdes, se for o caso;

: IV - desenhos ou fotografias;

: V- campo de aplicacdo do objeto; e

VI - comprovante do pagamento da retribui¢do relativa ao depdsito.

:Parégrafo unico. Os documentos que integram o pedido de registro deverdo ser :
apresentados em lingua portuguesa.

A pessoa encarregada por receber esse depdsito faz uma conferéncia formal e preliminar quanto a
documentacdo para constatar se atende o rol acima descrito. Se for detectado que a documentacgao estd
completa, o pedido é protocolado e passa a ser considerada essa apresentacdo como a data do depdsito,
data essa de extrema importancia para os direitos requeridos por esse instituto.

: Art. 102. Apresentado o pedido, sera ele submetido a exame formal preliminar e, se
: devidamente instruido, serd protocolizado, considerada a data do depdsito a da sua
apresentagao

Pedido feito sem a documentagdao completa, ainda assim pode ser recepcionado com recibo datado, mas
sera feita a exigéncia para que o requerente cumpra em 5 dias, de maneira que se ndo cumprir a exigéncia
o pedido sera considerado inexistente.

Se cumprir a exigéncia, a data a ser considerada do depdsito é a do dia do recibo que é a da apresentacado
do primeiro pedido.

: Art. 103. O pedido que ndo atender formalmente ao disposto no art. 101, mas que contiver
dados suficientes relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor, poderd ser
entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerda as exigéncias a serem
: cumpridas, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.

: Parégrafo tnico. Cumpridas as exigéncias, o depdsito sera considerado como efetuado na
data da apresentacdo do pedido.

1.5 Condic¢oes do Pedido

Pedido de desenho industrial, em regra, deve ser feito com um tnico objeto, ou seja, um unico design.

No entanto, a lei permite pluralidade de variagdes, mas deve seguir o mesmo propdsito e deve ter entre
essas variagdes a mesma caracteristica distintiva preponderante. O maximo de variagdes permitidos em um
mesmo pedido é de 20.
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: Art. 104. O pedido de registro de desenho industrial tera que se referir a um unico objeto,

permitida uma pluralidade de variacGes, desde que se destinem ao mesmo propdsito e

: guardem entre si a mesma caracteristica distintiva preponderante, limitado cada pedido
ao maximo de 20 (vinte) variacdes. :

O desenho apresentado deve ser bem claro e sua apresentacdo deve ser suficiente para identificar o seu
objeto e suas variagdes (se houver). De maneira que qualquer pessoal que seja técnica no assunto possa
reproduzir ou fazer aquele mesmo desenho industrial. O desenho ndo pode ser ambiguo, incompleto,
duvidoso, tem que ser claro e suficiente.

: Paragrafo unico. O desenho deverd representar clara e suficientemente o objeto e suas
varlagoes se houver, de modo a possibilitar sua reproducao por técnico no assunto.

1.6 Processo e do Exame do Pedido

Uma vez depositado, cumprido os requisitos legais, o registro sera publicado e concedido por meio da
expedigdo do certificado de registro. Nao ha uma prévia e demorada analise do INPI quanto ao depdsito de
registro de desenho para que seja concedido.

Ha, porém, a possibilidade de que seja feito um pedido de sigilo desse registro. Esse sigilo pode ser mantido
por um prazo de 180 dias contados do dia do depédsito.

: Art. 106. Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto
nos arts. 100, 101 e 104, serd automaticamente publicado e simultaneamente concedido o .
: registro, expedindo-se o respectivo certificado.

§ 12 Arequerimento do depositante, por ocasido do depdsito, podera ser mantido em sigilo
o pedido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do depdsito, apds o
que serd processado.

A excecgdo dessa publicacdo e concessao de registro pode ser feita em outro momento, se houver pedido de
prioridade de registro no estrangeiro e que esteja esperando a apresentacdao da documentacdo
comprobatdrio do pedido de prioridade.

§ 22 Se o depositante se beneficiar do disposto no art. 99, aguardar-se-a a apresentacao do
: documento de prioridade para o processamento do pedido.

1.7 Concessao do Registro

A concessao do registro de desenho industrial é concretizada e formalizada pele emissdao do documento
chamado de certificado. Esse documento deve conter as informacdes necessarias e previstas em lei para
correta identificacdo do desenho e da qualificagdo de propriedade. Além de conter também o prazo de
vigéncia, as questdes relativas a prioridade estrangeira.
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: Art. 107. Do certificado deverdo constar o nimero e o titulo, nome do autor - observado o :
disposto no § 42 do art. 62, o nome, a nacionalidade e o domicilio do titular, o prazo de
: vigéncia, os desenhos, os dados relativos a prioridade estrangeira, e, quando houver,

relatdrio descritivo e reivindicagoes. :

1.8 Vigéncia do Registro de Desenho Industrial

O prazo de registro de desenho industrial é de 10 anos comegando essa contagem da data do depdsito. Esse
prazo pode ser prorrogado por 3 vezes, cada prorrogacao pode ser feita por 5 anos, ou seja, ha um total de
prazo de registro de 25 anos, 10 + 5+ 5+ 5 = 25. O dono do registro tem que ficar atento para pedir essa
prorrogacdo antes de terminar a vigéncia do prazo de registro inicial e deve também pagar a retribuicdo
devida pela prorrogacao.

: Art. 108. O registro vigorara pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do dep0sito,
: prorrogével por 3 (trés) periodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.

: : § 12 O pedido de prorrogacdo devera ser formulado durante o ultimo ano de vigéncia do
reglstro instruido com o comprovante do pagamento da respectiva retribuicdo.

Vigéncia do Registro
de Desenho
Industrial

10 anos

Contados da data do depésito

Prorrogdvel por 3 periodos
sucessivos de 5 anos cada

*.... Requerimento durante dltimo
ano de vigéncia

Instruir com comprovante do
pagamento da retribuicao

Pode acontecer de o prazo para pedido de prorrogacao ser perdido, a lei ainda permite uma nova
oportunidade, dizendo que se o pedido de prorrogagao nao tiver sido feito no prazo certo, é possivel que o
titular faca o pedido de prorrogacdo dentro de 180 dias apds esgotado o prazo inicial. Nesse caso terd que
pagar uma retribuicao adicional.

: § 22 Se o pedido de prorrogagdo ndo tiver sido formulado até o termo final da vigéncia do
: registro, o titular poderd fazé-lo nos 180 (cento e oitenta) dias subseqlientes, mediante o
pagamento de retribuicao adicional.
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1.9 Prote¢ao do Registro de Desenho Industrial

A protecdo assegurada ao proprietario do desenho industrial é assegurada ao depositante pelo registro
validamente concedido.

Esse depdsito feito nos termos da lei faz com que a concessdo do registro seja direta e automadtica,
diferentemente da patente que necessita de uma analise mais demorada e minuciosa.

: Art. 109. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro vahdamente
: concedido.

: : Paragrafo unico. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as§
dlsposu;oes do art. 42 e dos incisos |, Il e IV do art. 43.

Pode ocorrer de um pedido de registro de desenho ser feito, mas ja exista alguém que nao fez o pedido e
explore de boa-fé esse mesmo desenho. A lei assegura que essa outra pessoa continue explorando o
desenho industrial sem 6nus e na forma e condi¢Ges anteriores, mesmo que seja feito um pedido de registro
por outra pessoa. Tudo isso devidamente comprovado em caso de problemas que possam surgir.

Art 110. A pessoa que, de boa fé, antes da data do depdsito ou da prioridade do pedido
de registro explorava seu objeto no Pais, serd assegurado o direito de continuar a
eproragao sem 6nus, na forma e condigdo anteriores.

Essa regra que permite o uso do desenho por outra pessoa que ja explore esse desenho e que ndo tenha o
registro ndo valera para quem usa o desenho porque teve conhecimento do objeto por meio da publicidade
do estado da técnica durante o periodo de graca. Senao ficaria facil pra alguns de ma fé se utilizar desse
beneficio.

: § 22 O direito de que trata este artigo ndo sera assegurado a pessoa que tenha tido
conheamento do objeto do registro através de divulgacdo nos termos do § 32 do art. 96,

desde gue o pedido tenha sido depositado no prazo de 6 (seis) meses contados da
dlvulgagao

1.10 Exame de Mérito

Como visto acima, o registro do desenho industrial é concedido mesmo sem uma analise do mérito do que
esta sendo pedido. Entretanto, titular do desenho ja registrado pode pedir que seja feito um exame do seu

objeto de desenho industrial em qualguer momento no periodo de vigéncia no que tange a questdo da
novidade e da originalidade.

Esse pedido de andlise faz com que o INPI emita um parecer de mérito, o risco que se corre é o de que, caso

seja indeferido, esse parecer pode ser usado como fundamento para instauragao de oficio de processo de
nulidade.

11
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: Art. 111. O titular do desenho industrial podera requerer o exame do objeto do registro, a
: qualquer tempo da vigéncia, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade.

: Paragrafo unico. O INPI emitira parecer de mérito, que, se concluir pela auséncia de pelo
: menos um dos requisitos definidos nos arts. 95 a 98, servirda de fundamento para
mstauragao de oficio de processo de nulidade do registro.

1.11 Nulidade do Registro de Desenho Industrial

Registro feito e concedido fora dos ditames legais deve ser considerado nulo. Essa nulidade pode se dar
administrativamente ou por via judicial. A nulidade sera considerada desde o dia em do depésito.

: Art. 112. E nulo o registro concedido em desacordo com as disposicdes desta Lei.

§ 12 A nulidade do registro produzira efeitos a partir da data do depdsito do pedido.
! § 22 No caso de inobservancia do disposto no art. 94, o autor poderd, alternativamente, ;
relvmdlcar a adjudicacao do registro.

A nulidade do desenho industrial serd declarada por alguma decisdo exarada em processo. Esse processo
pode ser administrativo ou pode ser judicial.

1.12 Processo Administrativo de Nulidade

O ideal é que o registro seja sempre concedido dentro dos critérios estabelecidos pela lei, mas sendo
detectado algum descumprimento desses requisitos, podera ser aberto um processo administrativo para
ser declarado nulo o registro do desenho industrial.

: Art. 113. A nulidade do registro sera declarada administrativamente quando tiver sido
concedldo com infringéncia dos arts. 94 a 98. :

O inicio desse processo pode ser feito por requerimento de pessoa que tenha interesse nessa nulidade ou
até mesmo de oficio pelo préprio INPI. O prazo para abertura desse processo é, em regra, de 5 anos da data
em que o registro foi concedido.

: § 12 O processo de nulidade podera ser instaurado de oficio ou mediante requerimento de
: : qualquer pessoa com legitimo interesse, no prazo de 5 (cinco) anos contados da concessao
do registro, ressalvada a hipdtese prevista no paragrafo Unico do art. 111.

Abaixo alguns detalhamentos previstos na lei a respeito da tramitacdo desse processo administrativo de
nulidade. O dono do registro deve ser intimado para se manifestar no prazo de 60 dias.

Pode ser que ele se manifeste ou nao, independentemente de haver ou ndo manifestacao, o INPI dara um
parecer no processo sobre a andlise da nulidade, e desse parecer deve de novo fazer uma intimagdo para
gue o titular do registro se manifeste no prazo de 60 dias.
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Por fim, o processo deve ser encaminhado ao Presidente do INPI para decidir e encerrar a instancia
administrativa.

: Art. 114. O titular sera intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias contados
da data da publicacdo. :

Art 115. Havendo ou ndo manifestacdo, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI
: : emitird parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum
: de 60 (sessenta) dias.

: Art. 116. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que ndo apresentadas as
: manifestacbes, o processo sera decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instancia
admmlstratlva

Mesmo se o registro for extinto pelos motivos de extingao previstos na lei, ainda assim o processo de
nulidade deve seguir até o seu final. Esse comando decorre do fato de que as consequéncias juridicas de
extin¢do e nulidade sdo diferentes, por isso o processo deve seguir.

1.13 Processo Judicial de Nulidade

Aos processos judicias de nulidade de registro de desenho industrial sdo aplicados os mesmos dispositivos
sobre processo de nulidade de patentes previstos |a nos artigos 56 e 57 da lei.

: Art. 118. Aplicam-se a a¢do de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber,
i as disposicGes dos arts. 56 e 57.

: Art. 56. A acdo de nulidade podera ser proposta a qualquer tempo da vigéncia da patente,
i pelo INPI ou por qualquer pessoa com legitimo interesse.
§ 12 A nulidade da patente podera ser argiiida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.

§ 22 O juiz poder3, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensao dos efeitos da
i patente, atendidos os requisitos processuais préprios.

Art. 57. A acdo de nulidade de patente sera ajuizada no foro da Justica Federal e o INPI,
i quando nao for autor, intervira no feito.

§ 12 O prazo para resposta do réu titular da patente sera de 60 (sessenta) dias.
§ 22 Transitada em julgado a decisdo da agdo de nulidade, o INPI publicard anotagdo, para

i ciéncia de terceiros.

1.14 Extincao do Registro de Desenho

A lei elenca as situagdes que podem ocorrer acarretando o fim de um registro de desenho industrial, ou seja,
situagdes que ensejam a extingao do registro. Pelo fim do prazo legal de vigéncia, que pode ser de 10 anos
caso ndo seja prorrogado, ou até 25 anos no total.
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O titular da propriedade do registro pode renunciar essa propriedade extinguindo-a, exceto casos que
possam prejudicar direitos de terceiros. Extingue o registro pela falta de pagamento que deve ser feita ao
INPI chamado de retribuicdo. E por aquele caso de dono do exterior que ndo deixa procurador.

Art 119. O registro extingue-se:
I - pela expiracdo do prazo de vigéncia;
Il - pela rendncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;
III - pela falta de pagamento da retribuicao prevista nos arts. 108 e 120; ou

IV pela inobservancia do disposto no art. 217.

[ EXTINCAO DO REGISTRO DE DESENHO ]

> Expiracdo do prazo de vigéncia | .
p N Ressalvado o
—> Rentncia de seu titular | direito de terceiros
\ J T -
' 2\
—>» Falta de pagamento da retribuicdo
|\ J
p
> Inobservancia do Art. 217 b Pessoa domiciliada no exterior deve
L ’ constituir e manter Procurador

Qualificado e domiciliado no Pais

Poderes para representar ADM/JUD.
\

N | Inclusive receber citagio

1.15 Retribuicao Quinquenal

O pagamento em forma de retribuicdo de registro de desenho industrial deve ser feito de cinco em cinco
anos, por isso esse pagamento é chamado de retribuicao quinquenal.

Art 120. O titular do registro estd sujeito ao pagamento de retribuicao qliinglienal, a partlr
do segundo qlingliénio da data do depédsito.

Depois de 5 anos esgotara o prazo do pagamento referente ao primeiro quinquénio, o pagamento da
retribuicdo do segundo quinquénio deve ser feito antes de terminar o quinto ano, ou seja, deve ser feito
durante esse ultimo ano. As demais retribuicbes quinquenais devem ser pagas junto com o pedido de
prorrogacao.

Se perder os prazos acima determinados, a lei ainda concede mais 6 meses para que esse pagamento seja
feito, mas ai terd que ser paga uma retribuicdo adicional pelo atraso.
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§ 12 O pagamento do segundo quingliénio serd feito durante o 52 (quinto) ano da vigéncia
: do registro. :
§ 22 O pagamento dos demais qiingliénios serd apresentado junto com o pedido de
prorrogacdo a que se refere o art. 108. :
§ 32 O pagamento dos qiinqiénios podera ainda ser efetuado dentro dos 6 (seis) meses
subseqlientes ao prazo estabelecido no paragrafo anterior, mediante pagamento de

: retribuicdo adicional.

BesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssSNNSNSSASSASSASSSSSSSESESSSEARESSESSEASE AN EAEEAEEAESSESSSSSSSSSSSSSSSSsSssSssEsAssssEssEEsEEn T

2 - Registro das Marcas

A outra propriedade industrial que se submete ao registro é a marca.

2.1 Sinais Registraveis Como Marca

As marcas sdo registraveis quando sdo caracterizadas por sinais distintivos e que sejam perceptiveis
visualmente e desde que ndo se enquadrem nos casos de proibicdo legal. Por ser sinal visivel, ndo ha no
Brasil previsdo de registro de marca sonora ou olfativa.

: Art. 122. S3o suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente
perceptiveis, ndo compreendidos nas proibicdes legais. :

B o s s s s s s A A A A A A A A A A A EEAEEAEEAESASSAESASSASSASSASSASSASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSsGSsSssEssEssEssEEEEEs T

As marcas podem ser classificadas em trés tipos. Pode ser uma marca de produto ou servico, é aquele tipo
mais comum e que todo mundo conhece que representa um determinado produto ou algum servico,
servindo para distinguir produtos uns dos outros.

Exemplo: dois refrigerantes com sabores muito parecidos podem ser identificados cada um pela sua marca
de produto.

Existe a chamada marca de certificacdo é aquele que existe para que determinados produtos ou servigos
sejam reconhecidos como atendendo padrbes de qualidade ou que tenham sido objeto de normas e
especificacdes técnicas, fazendo com que o produto ou servico que tenha aquela marca de certificacdo possa
ser identificado como tendo atingido uma certa qualidade, natureza, material utilizado e metodologia
empregada.

O terceiro tipo é a marca coletiva. A marca coletiva identifica um produto ou um servico como membro de
uma entidade.

Exemplo: marca que se refere a produtos feitos por um determinado grupo de pessoas que produzem esses
produtos em um mesmo local geografico.

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

: | - marca de produto ou servico: aquela usada para distinguir produto ou servico de outro :
: idéntico, semelhante ou afim, de origem diversa; :
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: Il - marca de certificagdo: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou :
: servico com determinadas normas ou especificagdes técnicas, notadamente quanto a :
: qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e :

: 1l - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou servigos provindos de :
: membros de uma determinada entidade.

1

SINAIS REGISTRAVEIS Sinais distintivos visualmente perceptiveis,
COMO MARCA nao compreendidos nas proibicdes legais
Marca de produto Distingue produto ou servigo de outro idéntico,
ou servigo semelhante ou afim, de origem diversa
|| Marca de |:> a observancia das técnicas
Identifica produtos ou servigcos provindos de membros de

Marca coletiva . .
uma determinada entidade

2.2 Sinais Nao Registraveis Como Marca

A lei prevé no artigo 124 uma lista com 23 incisos elencando tipos de sinais visuais que ndo podem ser
registrados. Essa é uma parte muito especifica que ndo ha muito o que ser explicado. E preciso dar uma lida
na lista e identificar uma certa coeréncia e entender o contexto e o porqué essas situacdes ndo sao
registraveis como marca. ESSE ARTIGO CAI MUITO EM PROVA.

: Art. 124. N3o sdo registraveis como marca:

: | - brasdo, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, publicos, :
i nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designacgdo, figura ou :
imitagao;

Il - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma
distintiva;

lll - expressao, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrario a moral e aos bons
costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de
consciéncia, crenca, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneragao;

: IV - designacdo ou sigla de entidade ou 6rgdo publico, quando ndo requerido o registro pela :
: prépria entidade ou 6rgdo publico;
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: V - reprodugdo ou imitagdo de elemento caracteristico ou diferenciador de titulo de :
: estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetivel de causar confusdo ou :

i associagdo com estes sinais distintivos;

: VI - sinal de carater genérico, necessario, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, :
: quando tiver relacdo com o produto ou servico a distinguir, ou aquele empregado :
: comumente para designar uma caracteristica do produto ou servico, quanto a natureza, :
: nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de producdo ou de prestacdo do servico, :

: salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

: VIl - sinal ou expressdo empregada apenas como meio de propaganda;

: VIl - cores e suas denominacgdes, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e

: distintivo;

: IX - indicacdo geografica, sua imitagdo suscetivel de causar confusdo ou sinal que possa :

: falsamente induzir indicagdo geografica;

: X -sinal que induza a falsa indicagdo quanto a origem, procedéncia, natureza, qualidade ou :

: utilidade do produto ou servigo a que a marca se destina;

: XI - reproducdo ou imitagdo de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de :

: padrdo de qualquer género ou natureza;

: XII - reproducdo ou imitacdo de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de :

: certificagdo por terceiro, observado o disposto no art. 154;

: XIll - nome, prémio ou simbolo de evento esportivo, artistico, cultural, social, politico, :
i econdmico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitagdo suscetivel :
: de criar confusdo, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade :

i promotora do evento;

XIV - reprodugdo ou imitagao de titulo, apdlice, moeda e cédula da Unido, dos Estados, do

: Distrito Federal, dos Territdrios, dos Municipios, ou de pais;

: XV - nome civil ou sua assinatura, nome de familia ou patronimico e imagem de terceiros, :

salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

: XVI-pseuddnimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artistico singular ou coletivo, :

i salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

: XVII - obra literaria, artistica ou cientifica, assim como os titulos que estejam protegidos :
: pelo direito autoral e sejam suscetiveis de causar confusdo ou associacdo, salvo com :

: consentimento do autor ou titular;

: XVIII - termo técnico usado na industria, na ciéncia e na arte, que tenha relagdo com o :

: produto ou servigo a distinguir;

: XIX - reprodugdo ou imitagdo, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca :
: alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou servico idéntico, semelhante ou :

: afim, suscetivel de causar confusdo ou associagdo com marca alheia;

i XX - dualidade de marcas de um sé titular para o mesmo produto ou servico, salvo quando, :

i no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;
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: XXI - a forma necessaria, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda,
: aquela que ndo possa ser dissociada de efeito técnico;

: XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e

: XXIIl - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente :

: evidentemente n3o poderia desconhecer em razdo de sua atividade, cujo titular seja
sediado ou domiciliado em territério nacional ou em pais com o qual o Brasil mantenha :
acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir :
produto ou servico idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou :
associagao com aquela marca alheia.

2.3 Marca de Alto Renome

A protecdo concedida a uma marca, em geral, refere-se apenas ao ramo de atividade daquele produto ou
daquele servigo. Entdo, ndo ha problema, em regra, de haver uma marca de sapato com um nome e uma
marca de pneus com 0 mesmo nome e um mesmo nome de marca para um restaurante, ja que sao ramos
de atividade totalmente diferentes e, nesse caso, hdo haverd confusdo para a identificacdo dessas marcas.

A lei permite o caso em que se estende essa protecdo das marcas a todos os ramos de atividade. Ocorre
nos casos das chamadas marcas de alto renome. Pela lei, a marca de alto renome tera protecao especial em
todos os ramos de atividades. Entdao, uma marca considerada de alto renome pode impedir que exista outra
marca igual a ela, mesmo que seja em um ramo de atividade diferente. A marca de alto renome deve estar
devidamente registrada no INPI.

: Art. 125. A marca registrada no Brasil considerada de alto renome serad assegurada
protegao especial, em todos os ramos de atividade.

2.4 Marca Notoriamente Conhecida

A marca notoriamente conhecida estd relacionada ao proprio ramo de atividade, mas caracteriza-se por
uma abrangéncia e alcance internacional, pois submete-se aos termos previstos na Convengao de Unido de
Paris quanto a protecdo da propriedade industrial. A marca notoriamente conhecida goza de protecao
especial, essa protecdo é assegurada mesmo que nado exista o registro da marca no INPI. Geralmente a marca
normal é protegida com base no registro feito no Brasil, mas no caso da marca notoriamente conhecida, essa
protecdo se da pelo registro da marca em outro pais signatario da Convengdo de Paris.

A proteg¢ao da marca notoriamente conhecida aplica-se ao produto e as marcas de servico.

: Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 62
bis (1), da Convencdo da Unido de Paris para Protecao da Propriedade Industrial, goza de
protecdo especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no
: Brasil.

§ 12 A protecdo de que trata este artigo aplica-se também as marcas de servico.

Alguma marca que va fazer pedido de registro no INPI poderd ter o seu pedido indeferido se o érgdo
constatar que esse pedido se refere a marca igual a uma marca notoriamente reconhecida.
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: §22 O INPI podera indeferir de oficio pedido de registro de marca que reproduza ou imite,
i no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

MARCA DE ALTO RENOME

Deve estar registrada no Brasil Indepen.de ks depos!to ou
registro no Brasil
[ | —
- e
Protecdo especial em todos os Protegdo especial, inclusive as
ramos de atividade marcas de servigo
[ ]
. 4

INPI pode indeferir de oficio

pedido de registro de marca

que reproduza ou imite, no
todo ou em parte, marca
notoriamente conhecida

2.5 Prioridade no Registro de Marca

O registro da marca também é protegido pelo chamado direito de prioridade quando o depésito ja foi feito
em outro pais e esse outro pais também é signatario juntamente com o Brasil de acordo. Entdo, é assegurado
direito de prioridade no pedido de depdsito feito em outro pais que tenha acordo com Brasil ou com
organizagao nacional. Esse direito é assegurado conforme o prazo previsto no acordo.

: Art. 127. Ao pedido de registro de marca depositado em pais que mantenha acordo com o

Brasil ou em organizacdo internacional, que produza efeito de depdsito nacional, sera

: : assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, ndo sendo o
dep05|to invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

O pedido de prioridade no Brasil deve ser feito junto com o depdsito, mas caso nesse pedido de prioridade
seja esquecido de anexar ou juntar ou outros pedidos relacionados a mesma marca, podera ser feita uma
suplementacdo em até 60 dias, referindo-se a outras prioridades anteriores ao depdsito.

: §12 Areivindicacdo da prioridade sera feita no ato de depdsito, podendo ser suplementada
dentro de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades anteriores a data do depdsito no Brasil.
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A prioridade reivindicada devera ser devidamente comprovada com toda documentacao exigida pela lei. A
lei ainda permite que essa documentacao, se ndo efetuada no préprio dia do depdsito, seja feita no prazo
de 4 meses. Repare que temos nesse mesmo artigo 2 prazos distintos. A prioridade deve ser requerida no
depdsito, a suplementagao em até 60 dias e a apresentagdao de documento comprobatério no prazo de 4
meses.

: § 22 A reivindicacdo da prioridade serd comprovada por documento habil da origem, :
contendo o nimero, a data e a reproducao do pedido ou do registro, acompanhado de
tradugéo simples, cujo teor sera de inteira responsabilidade do depositante. :

§ 32 Se ndo efetuada por ocasido do depdsito, a comprovacdo devera ocorrer em até 4
(quatro) meses, contados do depdsito, sob pena de perda da prioridade.

2.6 Requerentes de Registro de Marca

A lei elenca ainda os legitimados para requerer o pedido de registro de marca. Podem requerer qualquer
pessoa seja fisica ou juridica, podendo ser de direito publico ou de direito privado. Se a pessoa requerente
for de direito privado, sé vai poder requerer registro de marca relativa a atividade que é exercida por essa
pessoa de maneira efetiva e licita. Esse exercicio, para efeitos de poder pedir o registro de marca, pode ser
feito diretamente pela pessoa ou pode ser um exercicio indireto por meio de controle direto ou controle
indireto que ocorre nas relagdes entre pessoas juridicas de direito privado.

J4 a marca coletiva so pode ser requerida pela pessoa juridica que representa essa coletividade, mesmo que
essa pessoa coletiva exerca atividade diferente dos membros dessa coletividade.

A marca de certificagdo s6 pode ser pedida por pessoa que NAO TEM interesse comercial ou industrial direto
naquele produto ou servico atestado pela marca objeto do requerimento.

: Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas fisicas ou juridicas de direito publico
: ou de direito privado. :
§ 12 As pessoas de direito privado sé podem requerer registro de marca relativo a atividade :
gue exercam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem
: direta ou indiretamente, declarando, no préprio requerimento, esta condicdo, sob as penas

da lei.

: §22 Oregistro de marca coletiva s6 podera ser requerido por pessoa juridica representativa
: de coletividade, a qual poderd exercer atividade distinta da de seus membros.

: § 32 O registro da marca de certificacdo so podera ser requerido por pessoa sem interesse :
comercial ou industrial direto no produto ou servigo atestado. :
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> Pessoas fisicas

| — - — S

Restrito a atividade

Fé M .
S que exergam efetiva
Pessoas juridicas .

. K e licitamente
de direito privado
N—— — J

Podem solicitar o
Registro de Marca

——

Pessoas juridicas

+
de direito publico
 — J
(T T \
I Marca ' Pessoa juridica representativa de
I coletiva ! coletividade
\ -~
[ Especiais K ~~ 77777
— \
Marca de ' Pessoa sem interesse comercial/industrial

| certificagio ! direto no produto/servico atestado

2.7 Propriedade de Marca

Feito o registro, da-se a propriedade da marca. Ou seja, a propriedade da marca é obtida pelo registro
validamente feito e isso s6 ocorrera se for tudo feito conforme os termos legais. O dono da marca possui o
direito de uso exclusivo em todo territério nacional.

EArt. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, :
: conforme as disposi¢des desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo :

: o territdrio nacional, observado quanto as marcas coletivas e de certificagcdo o disposto nos
arts 147 e 148.

A lei previu o chamado "direito de precedéncia". Esse direito é assegurado a uma pessoa que jd use uma
marca ha pelo menos 6 meses e o faga de boa-fé.

Exemplo: eu tenho uma marca de um produto e o comercializo e todos passam a conhecer meu produto em
funcdo da minha marca, mas eu nao fui ao INPI pedir o registro da minha marca, se alguém for 1a no INPIl e
pedir um registro de marca igual a minha, eu poderia me mobilizar e tentar provar que eu ja era dono da
marca e a usava ha pelo menos 6 meses. Aplicacdo desse dispositivo € motivo de muitas disputas judiciais,
tendo em vista ser uma certa polémica. Porém, para efeito de prova é interessante conhecer a existéncia

desse direito.

§ 12 Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depdsito, usava no Pais, ha pelo
: menos 6 (seis) meses, marca idéntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto :

i ou servico idéntico, semelhante ou afim, terd direito de precedéncia ao registro.
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2.8 Protecao Conferida Pelo Registro

Além da propriedade, o detentor da marca pode ceder o registro da marca ou entdo ceder o pedido de
registro de marca. Pode também licenciar o uso da marca ou zelar pela integridade material e de reputacao
da marca.

: Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:
| - ceder seu registro ou pedido de registro;
II - licenciar seu uso;

III - zelar pela sua integridade material ou reputagao.

Toda protecdo concedida ao proprietario da marca abrange o uso dessa marca em papéis, em impressos,
em propaganda ou em documentos relativos a atividade do titular.

: Art. 131. A protecdo de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos,
propaganda e documentos relativos a atividade do titular.

Ceder registro ou seu pedido }

PELO REGISTRO DA Licenciar seu uso

PROTECAO CONFERIDA }
MARCA AO TITULAR

Zelar por sua integridade
material e reputacao

Abrange o uso em papéis,
impressos, propaganda e
documentos relativos a atividade

Ha coisas previstas na lei que o titular da marca nao pode fazer.

Ndo pode o detentor da marca impedir que outros comerciantes ou distribuidores utilizem suas marcas
especificas junto a marca de outro nos casos de promogao ou comercializacao.

Ndo podem impedir que fabricantes de acessdrios utilizem a marcar para indicar destinagdao do produto,
obviamente que para isso devem obedecer as praticas de concorréncia leal.

N3do podem impedir a livre circulacdo de produto colocado no mercado interno.

N3o podem impedir que suas marcas sejam citadas em publico como palestras, discursos, obras cientificas,
desde que essa citacdo seja sem conotacdo comercial e que nao seja feita em prejuizo ao carater distintivo
da marca.
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Art. 132. O titular da marca nao podera:

| - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes sdo
préprios, juntamente com a marca do produto, na sua promog¢ao e comercializa¢do;

Il - impedir que fabricantes de acessérios utilizem a marca para indicar a destinacdo do
: produto, desde que obedecidas as praticas leais de concorréncia; :

: Il - impedir a livre circula¢do de produto colocado no mercado interno, por si ou por :
: outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 32 e 42 do art. 68; e

: : IV - impedir a citagdo da marca em discurso, obra cientifica ou literaria ou qualquer outra :
publlcagao desde que sem conotacdo comercial e sem prejuizo para seu carater distintivo.

2.9 Vigéncia da Marca

O registro de marca, assim como os demais direitos de propriedade industrial, possui um prazo, porém esse
prazo pode acontecer sem um término, pois inicialmente o prazo do registo de marca é de 10 anos, porém
esse prazo pode ser prorrogado por periodos iguais e sucessivos indefinidamente.

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

Caso queira requerer a prorrogacao do registro, é preciso que esse pedido seja feito no ultimo ano de
vigéncia, por meio de pagamento da retribuicdo.

Acontece de a pessoa acabar perdendo esse prazo, a lei ainda permite que seja feito o pedido de prorrogacao
nos 6 meses seguintes ao término do prazo, tendo como consequéncia o pagamento de uma retribuicdo
adicional.

§ 12 O pedido de prorrogacio deverd ser formulado durante o Ultimo ano de vigéncia do
: registro, instruido com o comprovante do pagamento da respectiva retribuicdo.

§ 22 Se o pedido de prorrogacdo nao tiver sido efetuado até o termo final da vigéncia do
: registro, o titular podera fazé-lo nos 6 (seis) meses subseqlientes, mediante o pagamento
de retribuicao adicional.

2.10 Cessao da Marca

A marca pode ser cedida, seja do seu registro seja do seu pedido de registro. Essa cessao so pode ser feita
se o cessionario atender os requisitos legais para requerer o mesmo registro de marca. Caso seja feita a
cessao, essa devera ser acompanhada por todos os registros e pedidos em nome do cedente de marcas iguais
ou semelhantes dos produtos ou servigos idénticos.

: Art. 134. O pedido de registro e o registro poderdo ser cedidos, desde que o cessionario
: atenda aos requisitos legais para requerer tal registro. :
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Art. 135. A cessdao deverda compreender todos os registros ou pedidos, em nome do
cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou servico idéntico,
semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos
ndo cedidos. :

VIGENCIA DO
REGISTRO DA 10 anos
MARCA

Contados da data da
CONCESSAO do registro

Prorrogavel por periodos iguais e
sucessivos

2.11 Licenca de Uso

Muitas vezes o dono da marca pode explorar ele mesmo a sua marca, mas existe a possibilidade de permitir
gue outra pessoa também usufrua da marca por meio da concessao de licenga. Tanto a pessoa que ja seja
titular da marca registrada, como a pessoa detentora apenas do depdsito de registro da marca podem
celebrar contrato de licenga para uso da marca. Esse contrato também pode fazer com que o licenciador
possa controlar as especificacdes do uso da marca, bem como da natureza e qualidade dos produtos e
servicos. Assim, é possivel que mesmo com licenca o padrdo que qualidade seja mantido, ja que quem passou
a licenca vai ter esse poder de verificar.

O licenciado, quer dizer, quem recebe a licen¢a, podera receber todos os direitos do titular da marca para
poder agir em defesa da marca e de seus proprios direitos.

Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro podera celebrar
contrato de licenca para uso da marca, sem prejuizo de seu direito de exercer controle
: efetivo sobre as especificaces, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou servicos. :

: Paragrafo unico. O licenciado podera ser investido pelo titular de todos os poderes para :
: agir em defesa da marca, sem prejuizo dos seus proprios direitos. :
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O contrato de licenca de uso de marca é feito entre particulares, mas para que esse contrato produza efeitos
perante terceiros é necessario que seja levado a registro no INPI.

Esse registro no INPI se chama de averbagao. Os efeitos perante terceiros sé iniciam na data em que ocorre
a publicagao dessa averbagao pelo INPI.

: Art. 140. O contrato de licenga deverd ser averbado no INPI para que produza efeitos em
: relagdo a terceiros. i
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§ 12 A averbacdo produzira efeitos em relacao a terceiros a partir da data de sua publicacdo.
: § 22 Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licenga ndo precisard estar :
averbado no INPI. :

2.12 Extingao do Registro de Marca
A lei prevé situacgdes que, se ocorrerem, extinguem o registro da marca.

Extingue o registro da marca se houver expiragdo do prazo de vigéncia, ou seja, o prazo finda e nao é feito
pedido de prorrogacao.

Extingue o registro de marca a rentincia que pode ser total ou parcial.

Extingue a marca se caracterizada a caducidade ou por aquele caso citado em todas as extingdes do artigo
217 da lei.

Art. 142. O registro da marca extingue-se:
| - pela expiragdo do prazo de vigéncia;

: Il - pela renuncia, que podera ser total ou parcial em relacdo aos produtos ou servicos
: assinalados pela marca;

Il - pela caducidade; ou

IV - pela inobservancia do disposto no art. 217.

[
L]

[ EXTINGAO DO REGISTRO DE MARCA ]

e A

Expiragdo do prazo de vigéncia T e

A\ 4

Rentncia de seu titular e

v

> Caducidade

( . _oge .
, Inobservancia do Art. 217 b Pessoa d_omwﬂmda no exterior deve
constituir e manter Procurador

Qualificado e domiciliado no Pais <=

Podsres para representar ADM/JUD. <=

Inclusive receber citacdo
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Caducidade da Marca

A caducidade é causa de extincdo de registro da marca. A lei define as situagdes que ensejam a caducidade
da marca. O registro da marca caduca quando o uso da marca ndo iniciar no Brasil, ou seja, a pessoa tem o
direito de uma marca pelo registro, mas ainda assim nao inicia a sua utiliza¢cdo; caduca também quando a
marca era usada, mas seu uso foi interrompido e ficou mais de 5 anos consecutivos sem ser usada, ou se
nesses 5 anos tenha sido usada com modificacdes que implique alteracdo da sua originalidade.

Essa decisdo de caducidade se iniciara a pedido de qualquer interessado, desde que passados ja 5 anos da
concessao da marca e as condi¢des acima descritas forem atendidas no dia do requerimento da caducidade.

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

| - 0 uso da marca nao tiver sido iniciado no Brasil; ou

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

Mesmo que a situacdo do ndo uso esteja realmente ocorrendo, o titular pode justificar com razdes legitimas
0 ndo uso da marca, e assim ndo serd declarada a caducidade da marca.

Requerendo-se a caducidade, o titular terd um prazo de 60 dias para se manifestar e fazer as provas que
achar pertinente quanto ao uso da marca ou quanto ao ndo uso legitimado.

: § 22 O titular sera intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe
i o onus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razdes legitimas.

2.13 Marcas Coletivas e Marcas de Certificagao

- Sobre a marca coletiva. Para pedir registro de marca coletiva é preciso que seja anexado ao pedido o
documento que prevé a regulamentacdao de utilizacdo dessa marca, devendo estipular as condi¢des ou
proibicdes do uso da marca coletiva. Pode acontecer de o pedido de registro de marca coletivo ser feito sem
esse regulamento, a lei assegura que esse regulamento deve ser protocolizado no prazo de 60 dias do
depdsito e se esse protocolo ndo for feito, o pedido sera arquivado.

: Art. 147. O pedido de registro de marca coletiva contera regulamento de utilizagdo,
: dispondo sobre condicdes e proibi¢des de uso da marca.

: Paragrafo unico. O regulamento de utilizagdo, quando ndo acompanhar o pedido, deverd
: ser protocolizado no prazo de 60 (sessenta) dias do depdsito, sob pena de arquivamento
deflmtlvo do pedido.

24

26
33


tnascimento
Realce

tnascimento
Realce


Havendo alteracdo no regulamento de utilizagdo faz-se necessdria comunicacdo ao INPI, apresentando-se
uma peticdo com as informacdes alteradas.

Art. 149. Qualquer alteragdao no regulamento de utilizacdo devera ser comunicada ao INPI,
: mediante peti¢do protocolizada, contendo todas as condi¢cdes alteradas, sob pena de n3o :
ser considerada. :
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Existindo um registro de marca coletiva e com as diretrizes previstas no regulamento, o uso dessa marca
pode ser feito desde que a pessoa tenha autorizagdo nos termos do regulamento, de maneira que nao
precisa cada pessoa que for usar pedir um registro novo. O uso da marca coletiva, entdo, independe de
licenca, basta que haja autorizacdo no regulamento.

: Art. 150. O uso da marca independe de licenca, bastando sua autorizagdo no regulamento
de utilizagao.

[
L]

- Sobre a marca de certificacdo. O pedido de registro de marca de certificacdo deve ser acompanhado pelas
caracteristicas do produto ou do servico que sera certificado, ou seja, que estara dentro dos termos e
padroes da certificacdo. E o pedido deve conter as medidas de controle que serdao adotadas pelo titular da
marca de certificacdo. Pedido sem esses documentos pode até ser recebido, mas abre-se o prazo de 60 dias
para que sejam protocolados, sob pena de ser arquivado o pedido.

: Art. 148. O pedido de registro da marca de certificagdo contera:
| - as caracteristicas do produto ou servico objeto de certificacao; e

: Il - as medidas de controle que serdo adotadas pelo titular.
Paragrafo unico. A documentagdo prevista nos incisos | e Il deste artigo, quando nao
acompanhar o pedido, deverd ser protocolizada no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena

de arquivamento definitivo do pedido.
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Existem casos especificas de extingdo de marca coletiva e de certificagdo além dos normais acima previstos.

Extingue-se esse tipo de marca quando a entidade deixar de existir; ou quando a marca for utilizada em
outras condig¢oes diferentes daquelas previstas no regulamento.

Art. 151. Além das causas de extingao estabelecidas no art. 142, o registro da marca
: coletiva e de certificacdo extingue-se quando:

i | - a entidade deixar de existir; ou
: 1l - a marca for utilizada em condigGes outras que ndo aquelas previstas no regulamento de :
: utilizacdo. :
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Art. 153. A caducidade do registro sera declarada se a marca coletiva ndo for usada por
mais de uma pessoa autorizada, observado o disposto nos arts. 143 a 146. :
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2.14 Depésito do Registro de Marca

O pedido de marca deve ser feito com um unico sinal, ndo pode pedir registro com varias marcas. As
condicGes estabelecidas pela lei e pelo INPI devem ser seguidas nesse pedido. O pedido deve ter
requerimento, etiqueta, se for o caso e o comprovante de pagamento da retribuigao.

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

: | - requerimento;
: II - etiquetas, quando for o caso; e

III - comprovante do pagamento da retribuicdo relativa ao depésito.

O requerimento de depdsito de marca deve ser feito acompanhado da documentagdo comprobatéria e em
lingua portuguesa. Sendo algum documento feito em outra lingua, o requerente deve apresentar a traducao
simples desse documento ou no préprio dia do depdsito, ou, se ndo for possivel, terd um prazo de 60 dias
para fazé-lo.

Paragrafo unico. O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverdo ser :
apresentados em lingua portuguesa e, quando houver documento em lingua estrangeira, :
sua traducdo simples devera ser apresentada no ato do depdsito ou dentro dos 60
(sessenta) dias subseqtientes, sob pena de ndo ser considerado o documento.

Apresentado o pedido de registro de marca, é feita uma analise preliminar e formal, apenas quanto a
verificacdo se os documentos requeridos pela lei estdo ali contidos. Sendo corretamente instruido, sera feito
o protocolo de recebimento para fins de considerar como data do depésito.

Documentacdo incompleta até pode ser recepcionada, desde que tenham no minimo as informacgbes
relevantes sobre o depositante, como o sinal marcdrio e a classe. Serda aceito, porém, sob condicdo de que
no prazo de 5 dias as exigéncias feitas nesse dia sejam cumpridas.

Sendo cumpridas as exigéncias nesse prazo de 5 dias, o depdsito sera considerado o feito no dia inicial
mesmo que é a data da apresentagdao do pedido. Se ndo forem cumpridas, o pedido sera considerado
inexistente.

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

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

: Paragrafo unico. Cumpridas as exigéncias, o depdsito sera considerado como efetuado na !
data da apresentac¢ao do pedido.
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2.15 Exame do Pedido de Marca

Pedido protocolado, cabe ao INPI fazer a publicagdo para que as pessoas possam ver essa publicacdo e
apresentar algum tipo de oposi¢do contra o pedido de registro de marca. O prazo para essa oposi¢do é de
60 dias da publicacgdo.

Havendo oposicao, o INPI vai intimar o depositante a se manifestar sobre a oposi¢do apresentada no prazo
de 60 dias.

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

§ 12 O depositante sera intimado da oposi¢cdo, podendo se manifestar no prazo de 60
(sessenta) dias. :
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Apds a passagem dos prazos acima descritos, seja com oposicdo ou sem oposicdo, o pedido serd
encaminhado para ser efetivamente examinado. Durante o exame do pedido de registro de marcar pode
acontecer de o examinador entender que algumas coisas precisam ser melhor esclarecidas e assim colocar
em exigéncia a analise. O depositante tem um prazo de 60 dias para responder as exigéncias.

Caso o depositante se omita e ndo responda nada, o pedido sera arquivado.

Caso o depositante responda a exigéncia, mas essa resposta nao foi satisfatdria, ou seja, a exigéncia ndo foi
considerada como cumprida, ou ainda, o depositante contesta a exigéncia requerida, em ambos os casos o
pedido seguira para ser examinado.

Passados esses procedimentos, o exame do pedido deve ser finalmente concluido, essa conclusdo serd a
decisdo que pode ser por deferir ou por indeferir o pedido de registro de marca.

EArt. 159. Decorrido o prazo de oposi¢do ou, se interposta esta, findo o prazo de :
: manifestacdo, serd feito o exame, durante o qual poderdo ser formuladas exigéncias, que
: deverdo ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 12 N3o respondida a exigéncia, o pedido serd definitivamente arquivado.

: § 22 Respondida a exigéncia, ainda que ndo cumprida, ou contestada a sua formulagao, :
: dar-se-a prosseguimento ao exame.

Art. 160. Concluido o exame, serd proferida decisado, deferindo ou indeferindo o pedido de
: registro. :
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2.16 Certificado de Registro

O documento oficial que comprova a propriedade da marca e que configura a concessao do registro pelo
INPI é o certificado de registro de marca. Esse certificado sera conferido ao pedido que tenha sido deferido
e apds o pagamento dos valores devidos como retribuic3do.
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Art 161. O certificado de registro sera concedido depois de deferido o pedido e
comprovado 0 pagamento das retribui¢cdes correspondentes.

O legitimado possui um prazo de 60 dias do deferimento do registro para pagar as retribuicoes e comprovar
esse pagamento. Sdo retribuigdes relativas ao proprio registro e aos primeiros 10 anos de vigéncia da marca.

Perdendo esse prazo de 60 dias, a lei ainda concede uma extensao de 30 dias para que o pagamento seja
efetuado, desde que pago uma retribuicdo especifica, de maneira que se nenhum pagamento for feito, o
pedido serd arquivado.

: Art. 162. O pagamento das retribui¢cdes, e sua comprovagdo, relativas a expedi¢do do
: : certificado de registro e ao primeiro decénio de sua vigéncia, deverdo ser efetuados no
prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento. :

Paragrafo Unico. A retribuicdo poderd ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trmta)
dlas apos o prazo previsto neste artigo, independentemente de notificacdo, mediante o
pagamento de retribuicdo especifica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

A publicagao do certificado é o ato que faz a concessdo do registro de marca ser finalmente considerado
concedido.

O certificado é um documento que deve conter a marca, o nimero e a data do registro, a qualificacdo do
titular, os produtos e servigos atrelados a marca, as caracteristicas do registro e, caso haja, as prioridades
estrangeiras.

: Art. 164. Do certificado deverdo constar a marca, o numero e data do registro, nome, :
: nacionalidade e domicilio do titular, os produtos ou servigos, as caracteristicas do registro :
iea prioridade estrangeira.

2.17 Nulidade do Registro

Registro concedido fora dos ditames legais podera ser considerado nulo. A nulidade de registro de marca
pode referir-se a toda a marca ou a apenas parte da marca.

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

: Parégrafo unico. A nulidade do registro poderad ser total ou parcial, sendo condicdo para a
nuhdade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registravel.

Uma vez declarada a nulidade de uma marca, os efeitos sdos considerados desde o depésito. Entdo, por essa
regra, entende-se que a nulidade tem efeitos retroativos.
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A nulidade precisa ser declarada, essa declaracdao podera advir de um processo administrativo ou por meio
de um processo judicial.

Processo Administrativo de Nulidade

A nulidade serd administrativa quando feita por meio de um processo instaurado no préprio INPI e deverd
ser declarada a nulidade quando detectada que foi concedida infringindo algum dispositivo da lei.

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

O processo administrativo de nulidade pode iniciar por pedido de algum interessado ou pode ser aberto de
oficio pelo préprio INPI. O prazo para iniciar esse tipo de processo é de 180 dias da data da expedicdo do
certificado de registro.

: Art. 169. O processo de nulidade podera ser instaurado de oficio ou medianteé
requerlmento de qualquer pessoa com legitimo interesse, no prazo de 180 (cento e 0|tenta)
dlas contados da data da expedicao do certificado de registro.

Iniciado o processo administrativo de nulidade, o titular da marca terd um prazo de 60 dias para se
manifestar, afinal ele é parte interessada nessa situagao. Apds esse prazo de 60 dias, havendo ou nao
manifestacdo do titular, o processo serd encaminhado ao Presidente do INPI para que tome sua decisdo que
encerrara a instancia administrativa.

: Art. 170. O titular serd intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

: Art. 171. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que ndo apresentada a :
: manifestacdo, o processo sera decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instancia :
: administrativa. :

Mesmo que uma marca seja extinta por qualquer um dos motivos de extingdo, ainda assim o processo de
nulidade deve continuar sendo analisado, principalmente porque as consequéncias sao diferentes. A
principal diferenca é a de que a nulidade é declarada retroativamente.
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Processo Judicial de Nulidade

A nulidade pode ocorrer por meio de uma ac¢ao judicial. Essa acdo pode ser iniciada pelo préprio INPI ou por
alguma pessoa que tenha interesse. E cabivel aprovacio de liminar suspendendo os efeitos de registro e do
uso da marca.

A acdo de nulidade s6 pode ser feita no prazo de 5 anos contados da sua concessao, sob pena de prescrigao.

: Art. 173. A acdo de nulidade podera ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com
: legitimo interesse.
: Paragrafo unico. O juiz podera, nos autos da acdo de nulidade, determinar liminarmente a :
: suspensdo dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais :
: proprios.
: Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a acdo para declarar a nulidade do registro, contados :
i da data da sua concessao. :

A competéncia para julgamento da a¢do de nulidade de marca é a justigca federal. O INPI, quando nao for o
autor da acdo, ainda assim participara do processo.

Art 175. A acdo de nulidade do registro serd ajuizada no foro da justica federal e o INPI,
quando nao for autor, intervird no feito.

A decisdo de nulidade judicial, quando transitada em julgado, devera ser publicada como anotagao do INPI
para gque terceiros tomem ciéncia.

§ 22 Transitada em julgado a decisdo da acdo de nulidade, o INPI publicard anotacdo, para
ciéncia de terceiros. :
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