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CAPITULO 04

Protecdo aos intangiveis do exercente da empresa — Propriedade Industrial
— Marcas e Patentes

Como referéncias para essa a elaboragdo deste material foram realizadas
entrevistas com especialista nas areas de marcas e patentes, pesquisas na
pagina eletrénica do INPI, bem como leitura da Lei n® 9.279/1996 (Lei da
Propriedade Industrial — LPI) instrucBes normativas e resolucdes vigentes no
INPI, e consultas em outros manuais e livros referentes ao tema proposto.

O registro de marcas é bem mais simples do que parece e qualquer pessoa pode
registrar em seu proprio nome a sua marca sem intermediarios.

A ideia do presente estudo também € no sentido de auxiliar de forma simples e
pratica empresarios, empreendedores e estudantes para que entendam a
importancia de proteger um nome de uma empresa e sua respectiva marca, a
fim de evitar problemas tanto mercadoldgicos, como juridicos no cotidiano
empresarial.

4.1 - CONCEITOS
4.1.1 - MARCA

Uma marca € um sinal visualmente perceptivel que desempenha um papel
importante na identificacdo e diferenciacdo de produtos e servigos. Ela nao
apenas ajuda os consumidores a reconhecerem um produto ou servico
especifico, mas também pode transmitir informacdes sobre sua qualidade,
origem e conformidade com normas ou especificacfes técnicas. Marcas sao
valiosas para as empresas e desempenham um papel crucial no marketing e na
construcdo da reputacao de um negdcio.

A marca cria valor para o consumidor de varias maneiras: (i) Contrato: A marca
oferece uma promessa de qualidade e desempenho consistente, reduzindo
assim o risco percebido pelo consumidor ao comprar um produto ou servico; (ii)
identificacdo: Em um mercado onde os produtos sdo semelhantes, a marca ajuda
0s consumidores a identificar e escolher o produto que desejam, contribuindo
para a fidelizacao; (iii) Diferenciacdo: Uma marca pode transmitir uma identidade
Unica e até mesmo status social para quem a utiliza. Isso é especialmente
importante para aqueles que buscam uma conexao emocional ou social por meio
de suas escolhas de compra.

4.2 - DEPOSITO



Ato inicial de requerimento de um pedido de registro de uma marca ou de um
pedido de concessédo de uma patente. A documentacado deve ser peticionada no
INPI acompanhada de retribuicdo previamente paga de acordo a tabela de
retribuicdes vigente.

4.3 - INPI

Instituto Nacional da Propriedade Industrial autarquia federal brasileira, criada
em 1970 e vinculada ao Ministério da Economia, responsavel por registros de
marcas, concessao de patentes, averbacdo de contratos de transferéncia de
tecnologia e de franquia empresarial e por registros de programas de
computador, desenho industrial e indicagdes geograficas, de acordo com a Lei
da Propriedade Industrial (Lei no 9.279/96) e a Lei de Software (Lei no 9.609/98)
em todo o territério nacional.

4.4 - PATENTE

E um titulo de propriedade temporaria sobre uma invencdo ou modelo de
utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas
fisicas ou juridicas detentoras de direitos sobre a criagdo. Com este direito, 0
inventor ou o detentor da patente tem o direito de impedir terceiros, sem o seu
consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar produto
objeto de sua patente e/ ou processo ou produto obtido diretamente por processo
por ele patenteado. Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar
detalhadamente todo o conteldo técnico da matéria protegida pela patente.

4.5 — Patente de Invencéo (PI)

Reconhecimento dos direitos de exclusividade de uso ou exploracdo econémica
de produto e/ou atividade industrial de uma patente cuja natureza é invencao.
Sua validade é de 20 anos a partir da data do depdésito.

4.6 — Patente de Modelo de Utilidade (MU)
Objeto de uso prético, ou parte deste, suscetivel de aplicacdo industrial, que
apresente nova forma ou disposicdo, envolvendo ato inventivo, que resulte em

melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricacao. Sua validade é de 15 anos
a partir da data do depésito.

4.7 — Patente Requerida

Pedido de patente na fila para o exame técnico de avaliacdo da patenteabilidade
no INPI.



4.8 — Tutorial de Registro de Marca

4.8.1 - Primeiros passos e documentacdo necesséria para obter o registro
de uma marca

A busca prévia é recomendada, realizar a busca no 6rgédo de controle (INPI),
certificando a disponibilidade e se ja ndo tem registro por terceiros.

Devera ser reunida os documentos pertinentes a formalizacdo do pedido de
registro da marca, sendo que é possivel realizar o registro de marca para pessoa
fisica, tanto para pessoa juridica. Os primeiros passos sao:

1. Realizar o cadastro no e-INPI (nome completo, endereco, natureza
juridica do requerente, CPF ou CNPJ e e-mail);

2. Emisséo da Guia de Recolhimento da Unido — GRU;

3. Ingressar no e Marcas, efetuar o preenchimento do e formulario
eletrénico de pedido de registro de marca;

4.  Anexar a documentacgéao, sendo:

Cépia do contrato social;

Requerimento de Empresario;

Certificado do MEI; Estatuto Social;

Copia da ultima alterac&o contratual, se tiver;
Cépia do CNPJ atualizado;

RG e CPF,;

AN N N NS

Arquivo referente a marca a ser registrada (produto, servico, coletiva ou
certificacao)

4.8.2 - Como pagar as taxas e registros e dar entrada no pedido de uma
marca

Os pagamentos das taxas é através de guia de recolhimento da unido- GRU,
sendo que o pagamento é em instituices bancérias (fisica ou digital).

Para dar inicio ao pedido, apds realizar o preenchimento do formulario eletrénico,
bastar realizar o protocolo.

4.8.3 - Como acompanhar o processo de registro de uma marca

O acompanhamento podera ser realizado através da Revista da Propriedade
Industrial-RPI, publicadas de forma semanalmente.

Existe outra possibilidade de acompanhar o processo pelo e-Marcas realizando
o login, tem a opc¢des meus pedidos e realizar o cadastro do processo para
receber informacdes.

4.8.4 - Recomendacdes e alertas



Recomendado que o cadastro esteja seja atualizado. Que as publicacao a RPI,
seja acompanhada.

Com o registro, figue sempre atento, pois até 180 dias ode ocorrer a nulidade.
Em 5 Anos, poderd ocorrer a caducidade. Em 10 anos, devera ocorrer o pedido
de renovacao.

O INPI néo envia guias de pagamento por e-mail ou correio. Caso vocé receba
uma nao pague. Consulte sua marca como ja explicamos no inicio para verificar
a regularidade do seu pagamento. Qualquer duvida consulte um profissional de
sua confianga.

4.9 — Tutorial Pratico de Registro de Patentes

4.9.1 - Primeiros passos e documentos necessarios para obter o registro de uma
patente.

Depdsito:

E a entrega do pedido, documentac&o necesséaria e o pagamento da taxa inicial
para o pedido de registro. Além dessa taxa, ao longo do processo podem surgir
outras despesas adicionais). A taxa inicial € paga através da GRU (guia de
recolhimento da Unido).

Quais sdo os documentos necessarios para o registro de uma patente?

v Conteudo técnico (relatorio descritivo, quadro reivindicativo, desenhos se
for o caso e também os resumos).

v Requerimento de depdsito (cédigo de servigo 200).
v Comprovante de pagamento da guia (GRU).

4.9.2 - Exame/Requerimento:

O INPI vai verificar se o pedido esta de acordo com as regras estabelecidas e,
se estiver, publica-se a solicitacdo na Revista da Propriedade Industrial. Sendo
requerido o exame, deve ser apresentado no prazo de 60 dias:

v - Objecbes
- Documentos para a regularizacao do processo
- Traducgéao simples do documento habil

Por conta do exame técnico, devera ser elaborado o relatério de busca e
parecer, referente a:

v
v
v
v - Patentiabilidade do pedido
v - Apaptacao do pedido

v - Reformulacéo do pedido ou divisdo
v - Exigéncias técnicas



Apoés isso, sera proferida a decisdo, deferindo ou indeferindo o pedido de
patente.

4.9.3 -Pagamento/Concessao:

Sendo deferido o pedido, o titular deve pagar as taxas de expedicdo do
certificado de registro, e ap0s esse tramite, a emissdo também do pagamento
referente a expedicdo da carta-patente (esses pagamentos, sao referentes ao
pedido e as taxas caso seja deferido).

4.9.4 - Como pagar as taxas e registro e dar entrada no pedido de uma
patente?

E preciso realizar o pagamento de algumas taxas federais para passar pelo
registro de patente. Que sédo conhecidas como GRU (guia de recolhimento da
unido). Ap6s o pedido para a publicacdo do processo, a taxa é de 70,00 reais
por meio eletrénico e com desconto do INPI, ou de 175,00 reais no caso de
pessoas juridicas sem o desconto.

Ao longo de todo o processo, podem ter outras taxas e, para realizar o
pagamento, € necessario gerar a guia de servi¢co (GRU).

4.9.5 - Como acompanhar o processo de registro de uma patente.

Basta acessar o site do INPI (https://www.gov.br/inpi/pt-br), ir na opgéo “marcas”,
em seguida ir no item “meus pedidos acompanhar processos em andamento”. E
necessario que esteja logado na pagina para ter acesso as informacdes, para
realizar o login acesse a opg¢ao “entrar com o gov.br” disponivel na parte superior
da pagina.

4.10 - Recomendacdes e alertas.

Os episodios de atuacédo fraudulenta de supostos procuradores de titulares de
direitos da propriedade industrial sucedem-se com alarmante frequéncia. Essas
situacBes podem ser caracterizadas das seguintes formas:

a) uso indevido do nome, signo distintivo ou imagem do INPI, passivel de
responsabilizacdo da pessoa juridica pela pratica de atos contra a
administragao publica, com base no disposto nos arts. 124 e 191 da Lei
de Propriedade Industrial; 12 e 18 do Cddigo Civil; 296, paragrafo 1°,
inciso Ill, do Codigo Penal; e 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013;

b) utilizacdo indevida dos dados pessoais extraidos dos processos de
concessao de direitos de propriedade industrial, com evidente
descumprimento dos preceitos da Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais;

c) publicidade indevida, com a pratica de crime contra as relacdes de
consumo, de acordo com a previsdo dos arts. 30, 37, 57, 60 e 66 do
Caddigo de Defesa do Consumidor;


https://www.gov.br/inpi/pt-br

d) obtencdo de vantagem ilicita a partir da inducdo a erro mediante acbes
fraudulentas, com a configuracdo do delito de estelionato, nos termos do
art. 171 do Caodigo Penal.

Diante disso, o INPI orienta que, quando houver a efetiva comprovacao das
condutas descritas nos itens a) e b), seja transmitido a Ouvidoria 0 maximo de
informacdes e documentos possiveis, de modo que possam ser adotadas as
medidas cabiveis junto as autoridades competentes que impliguem
consequéncias investigativas, inibitérias e repressivas contra os infratores.

Além disso, para os demais casos, sugere-se que todas as vitimas de tais
impostores promovam diretamente a comunicacdo dos fatos delituosos a
autoridade policial para a instauracédo dos procedimentos necessarios para coibir
essas praticas.

Link Ouvidoria: https://www.gov.br/inpi/pt-br/governanca/ouvidoria.

4.11 - Fluxograma do Registro de Marca e Patente
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