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p Estratégia

Registro das Marcas

Sinais Registraveis Como Marca

As marcas sao registraveis quando sao caracterizadas por sinais distintivos e que sejam
perceptiveis visualmente e desde que nao se enquadrem nos casos de proibicao legal.
Por ser sinal visivel, ndo ha no Brasil previsao de registro de marcar sonora ou olfativa.
Art. 122. Sdo suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente
perceptiveis, nGo compreendidos nas proibigcoes legais.

As marcas podem ser classificadas em trés tipos.

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

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

Il - marca de certificacdo: aquela usada para atestar a conformidade de um produto
ou servico com determinadas normas ou especificagbes técnicas, notadamente quanto
a qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

I - : aquela usada para identificar produtos ou servigos provindos de

Direito Empresgyrii
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rmembros de uma determinada entidade.
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Sinais Nao Registraveis Como Marca p Estratégia
A lei prevé no artigo 124 uma lista com 23 incisos elencando tipos de sinais visuais que nao
podem ser registrados. Essa é uma parte muito especifica que nao ha muito o que ser
explicado. E preciso dar uma lida na lista e identificar uma certa coeréncia e entender o
contexto o porque essas situagdes nao sao registraveis como marca.

Art. 124. Ndo sdo registraveis como marca:

| - brasdo, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, publicos,
nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designacdo, figura ou
imitacdo;

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

lll - expressdo, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrdrio @ 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 veneracdo;

IV - designagdo ou sigla de entidade ou orgdo publico, quando néo requerido o registro pela
propria entidade ou orgdo publico;
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® Estratégia

CAFSos

V - reproducgéo ou imitacdo de elemento caracteristico ou diferenciador de “tittilo de
estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetivel de causar confusGo ou
associacdo com estes sinais distintivos;
VI - sinal de cardter genérico, necessdrio, comum, vulgar ou simplesmente descritivo,
quando tiver relagdo com o produto ou servico a distinguir, ou aquele empregado
comumente para designar uma caracteristica do produto ou servigo, quanto a natureza,
nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de producdo ou de prestacéo do servigo,
salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
VIl - sinal ou expressGo empregada apenas como meio de propaganda;
VIIl - cores e suas denominacgébes, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e
distintivo,
IX - indicagdo geogrdfica, sua imitacdo suscetivel de causar confusé@o ou sinal que possa
falsamente induzir indica¢do geogrdfica;
X - sinal que induza a falsa indicagéo quanto a origem, procedéncia, natureza, qualidade ou
utilidade do produto ou servico a que a marca se destina;
Xl - reprodugdo ou imitacdo de cunho oficial, reqularmente adotada para garantia de
rpadrdo de qualquer génerg oy natureza;
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Estrategla
Xll - reproducgéo ou imitacdo de sinal que tenha sido registrado como marca cogfﬂ/ﬁ ou de

certificacdo por terceiro, observado o disposto no art. 154;

Xlll - nome, prémio ou simbolo de evento esportivo, artistico, cultural, social, politico,
econdémico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitacdo suscetivel
de criar confuséo, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade
promotora do evento;

XIV - reproducdo ou imitagdo de titulo, apdlice, moeda e cédula da Uniéo, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territorios, 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 - pseudbnimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artistico singular ou coletivo,
salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVIl - obra literdria, artistica ou cientifica, assim como os titulos que estejam protegidos
pelo direito autoral e sejam suscetiveis de causar confusdGo ou associagcéGo, salvo com
consentimento do autor ou titular;

XVIIl - termo técnico usado na industria, na ciéncia e na arte, que tenha relacdo com o

Direito Empr
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p Estratégia

Concursos

XIX - reproducéo ou imitagéo, 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 confuséo ou associagéio com marca alheia;
XX - dualidade de marcas de um so titular para o mesmo produto ou servigo, salvo quando,
no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;
XXI - a forma necessdria, 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
XXl - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente
evidentemente ndo poderia desconhecer em razGo de sua atividade, cujo titular seja
sediado ou domiciliado em territdrio 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 confuséGo ou
associacdo com aquela marca alheia.
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p Estratégia
Marca de Alto Renome
A protecao concedida a uma marca, em geral, refere-se apenas ao ramo de atividade
daquele produto ou daguele servico. Entao, nao 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, nao havera confusao para a identificacao dessas
marcas. A lei permite o caso em que se estende essa protecao 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. Entao,
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 serd assegurada

protecdo especial, em todos os ramos de atividade.

Direito Empresarial

Prof. Cadu Carrilho
https://t.me/kakashi_copiador



Marca Notoriamente Conhecida § Estratégia

Concursos

A marca notoriamente conhecida esta relacionada ao proprio ramo de atividade, mas caracteriza-se
por uma abrangéncia e alcance internacional, pois submete-se aos termos previstos na Convencao
de Unido de Paris quanto a protecao da propriedade industrial. A marca notoriamente conhecida
goza de protecdo especial, essa protecao é assegurada mesmo que nao 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 protecao se da pelo registro da marca em outro pais
signatario da Convencao de Paris. A protecao da marca notoriamente conhecida aplica-se ao
produto e as marcas de servico. Alguma marca que va fazer pedido de registro no INPI podera ter o
seu pedido indeferido se o 6rgao constatar que esse pedido se refere a marca igual a uma marca
notoriamente reconhecida.

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 62
bis (I), da Conveng¢do da Unido de Paris para Protegcto 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 servigo.

$ 22 O INPI podera indeferir de oficio pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no

todo oL em parte, marca notoriamente conhecida.
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MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA

MARCA DE ALTO RENOME EM SEU RAMO DE ATIVIDADE
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Prioridade no Registro de Marca

O registro da marca também é protegido pelo chamado direito de priorida
depdsito ja foi feito em outro pais e esse outro pais também é signatario juntamente com
o Brasil de acordo. Entao, é assegurado direito de prioridade no pedido de depdsito feito
em outro pais que tenha acordo com Brasil ou com organiza¢ao 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, serd
asseqgurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, nGo sendo o
deposito 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 suplementacao em até 60 dias, referindo-se a
outras prioridades anteriores ao depdsito.

§ 12 A reivindicagcdo da prioridade sera feita no ato de depdsito, podendo ser
suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades anteriores a data do
depasd'no Brasil.

Concursos

CP Estratégia
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p Estratégia

Concursos

A prioridade reivindicada devera ser devidamente comprovada com toda
documentacao exigida pela lei. A lei ainda permite que essa documentacao, se nao
efetuada no proprio 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 suplementacao em até 60 dias e a apresentacao de documento
comprobatdrio no prazo de 4 meses.

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

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

Requerentes de Registro de Marca

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 s6 podem requerer registro de marca relativo a
atividade que exer¢cam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas
que controlem direta ou indiretamente, declarando, no proprio requerimento, esta
condigdo, sob as penas da lei.

§ 292 O registro de sO podera ser requerido por pessoa juridica
representativa de coletividade, a qual podera exercer atividade distinta da de seus
membros.

$§ 32 O registro da marca de certificacdo so poderd ser requerido por pessoa sem
interesse comercial ou industrial direto no produto ou servi¢co atestado.
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Pessoas fisicas
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