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CAPITULO 4

4.1 O que € Marca?

Marca € a representacao simbolica de uma entidade, qualquer que ela seja, algo que permite
identificad-la de um modo imediato como, por exemplo, um sinal de presenca, uma simples
pegada. Na teoria da comunicacdo, pode ser um signo, um simbolo ou um icone. Uma simples
palavra pode referir uma marca.

4.1.1 Quem pode registrar uma marca?

Um dos principais questionamentos sobre este tema é sobre quem pode cadastrar uma marca
no INPI. O registro de uma nova marca pode ser feito por qualquer pessoa fisica ou juridica,
desde que comprove que esteja realizando uma atividade legal e efetiva.

Por isso, mesmo que vocé ainda ndo tenha uma empresa comercial, se estiver exercendo alguma
pratica legalizada e quiser ter um nome registrado, vocé precisa abrir o processo no INPI.

4.1.2 Como registrar?



1. Defina a area de atuacdo da sua marca

As marcas sdo exclusivas dentro de um determinado setor de atuacdo ou classe, por exemplo,
dois supermercados ndo podem ter a mesma marca (se nao forem de uma rede de franquias).
Por isso, € essencial definir qual a area que seu negocio pertence, como hotelaria, varejo,
hospitais, entre outros.

2. Determine como sua marca ira se apresentar

Uma marca registrada pode ter varios formatos de apresentacdo e ser formada por escrita,
logotipo, desenhos, etc. Antes de entrar com o pedido de registro no INPI, é importante
entender se ela sera:

nominativa: so escrita;

figurativa: desenho, imagem, figura, simbolo;

mista: combinacédo de elementos nominativos e figurativos;

tridimensional: forma pléastica de um produto ou embalagem que o0s
diferenciam de outros no mercado.

E primordial que o empreséario proteja legalmente todas as formas de sua marca.

3. Estabeleca a natureza do seu negécio
Esse é um passo importante no registro de uma marca. O empreendedor precisa escolher em

qual categoria se encaixa seu negocio. A natureza da marca pode ser de: produto, servico,
certificacdo ou coletiva.

4. Faca o pedido no INPI
Para fazer o pedido de registro, o interessado precisa se cadastrar no site do INPI. Importante

ter em maos documentos que comprovem a existéncia da atividade na qual esta solicitando a
criacdo da nova marca. Sera necessario realizar o preenchimento de alguns formularios.

5. Verifique a cobranca de taxas
O registro de marca tem um custo para o empresario, que detalharemos a seguir, mas, no
momento da solicitacdo, sera emitida uma Guia de Recolhimento da Unido (GRU) com as taxas
aplicaveis.

6. Acompanhe 0 processo
O pedido de registro de marca pode durar até dois anos, por isso, o solicitante deve acompanhar

0 processo, com frequéncia, na Revista Eletronica da Propriedade Industrial (RPI). A
publicacdo das atualizagGes ocorre semanalmente.

/. Fique atento ao exame formal


http://revistas.inpi.gov.br/rpi/

O INPI faz um exame formal no pedido e solicita uma série de documentos para comprovacao
da atividade exercida e outras avaliagdes. Depois que for publicado na RPI, o empreséario tem
até cinco dias para enviar o que foi solicitado pelo érgéo federal.

Depois da analise, o INPI libera um prazo para que outras pessoas ou companhias se
manifestem contra o pedido.

8. Cumpra 0s prazos para 0posicao

Se houver alguma manifestacdo, o solicitante tem os mesmos 60 dias para contesta-la.
Posteriormente, o INPI fara outra analise, podendo solicitar mais documentos, e decidiré sobre
0 registro ou ndo da nova marca.

9. Aguarde o deferimento

Um ponto que o solicitante precisa sempre se lembrar é de que fazer o pedido e seguir todos
esses passos, ndo é garantia de que a marca sera registrada. Se o INPI julgar o pedido
procedente, 0 empresario precisa ainda fazer o pagamento da taxa de protecdo da marca pelos
préximos 10 anos e de emissdo do certificado. Se a taxa ndo for paga em 60 dias, 0 processo é
arquivado.

4.1.3 Como classificar corretamente as classes de marca?

A definicdo da classe, ou seja, 0 setor de atuacdo/tipo de atividade econdmica da marca, € um
dos principais desafios dos solicitantes. Para facilitar, o INPI utiliza a Classificacdo
Internacional de Produtos e Servicos de Nice, que listou 45 classes diferentes de produtos e
servigos. Vale destacar que se a marca atuar em mais de uma classe, sera necessario enviar um
pedido para cada uma.

4.1.4 Quando ocorre a perda do direito?

O registro de uma marca pode ser encerrado de diversas formas, incluindo a expiracéo do prazo
de vigéncia, a renuncia voluntaria por parte do titular ou seu representante legal, a caducidade
devido a falta de uso da marca, ou a ndo conformidade com as disposi¢Ges estabelecidas no
artigo 217 da Lei de Propriedade Industrial.

4.1.5 Quando pode ser efetivada a transferéncia de titularidade?

A solicitacdo de transferéncia de titularidade pode ser realizada a partir do momento em que o
pedido de registro de marca € depositado. Para efetuar essa transferéncia, é essencial quitar a
taxa correspondente a quota ;anotacdo de transferéncia de titular e quota; (codigo 349) através
da Guia de Recolhimento da Unido (GRU) em nome do novo titular (cessionario). Apos o
pagamento, o formulario eletrdnico correspondente deve ser preenchido no sistema e-Marcas.


https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/classificacao_de_marcas/PortalINPI_NCL112022ENPTBR_20220709.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/classificacao_de_marcas/PortalINPI_NCL112022ENPTBR_20220709.pdf

4.1.6 Qual é o tempo de duracéo de um registro de marca?

O registro de uma marca possui uma validade inicial de dez anos, a partir da data de sua
concessao, e pode ser prorrogado por periodos adicionais de igual duracdo. Para solicitar essa
prorrogacao, é necessario fazer o pedido durante o ultimo ano de validade do registro, mediante
0 pagamento das taxas correspondentes.

4.1.7 O que é direito do usuario anterior?

Qualquer individuo que, de maneira honesta, vinha utilizando uma marca idéntica ou
similar no pais, para as mesmas atividades ou atividades relacionadas, durante pelo

menos seis meses, possui o direito de buscar prioridade no registro da marca.

4.1.8 Como cumprir a exigéncia relativa ao exame de pedido ou registro?

Para atender a essa exigéncia, é preciso efetuar o pagamento da Guia de Recolhimento da Unido
(GRU) com o codigo 340 e completar um formulario eletrénico correspondente. Acesse a
plataforma e-Marcas, informe o nimero da GRU ja quitado e dé inicio ao processo de
preenchimento da peti¢do de cumprimento da exigéncia.

4.2 O que € patente?

Uma patente representa um titulo temporario de propriedade concedido pelo Estado aos
inventores, autores, pessoas fisicas ou juridicas detentoras de direitos sobre uma criagdo. Com
essa prerrogativa, o titular da patente tem o direito de impedir que terceiros produzam, utilizem,
comercializem, vendam ou importem o produto relacionado a patente, bem como o processo
ou produto obtido diretamente por meio desse processo, sem sua autoriza¢do. Em contrapartida,
0 inventor assume a obrigagéo de detalhar minuciosamente todo o conteudo técnico da matéria
protegida pela patente.

4.2.1 Quais sdo os tipos de patentes e prazo de validade?



* Patente de Invencao (PI): ¢ concedida a produtos ou processos que satisfagam os
critérios de serem inovadores, apresentarem atividade inventiva e serem aplicaveis

industrialmente. Essa patente tem uma validade de 20 anos a contar da data de depdsito do
pedido.

« Patente de Modelo de Utilidade (MU): é concedida para um objeto de uso prético,

ou parte dele, que seja suscetivel de aplicacdo industrial e que apresente uma nova

forma ou disposicéo, envolvendo um ato inventivo que resulte em melhoria funcional

em seu uso ou fabricagdo. A validade desta patente é de 15 anos a partir da data de

deposito do pedido.

* Certificado de Adicao de Invencao (C): ¢ concedido para aprimoramentos ou
desenvolvimentos feitos no objeto da invencdo original, mesmo que ndo envolvam

atividade inventiva, desde que estejam relacionados ao mesmo conceito inventivo. Esse

certificado é considerado acessorio a patente original e possui a mesma data de término de
vigéncia que ela.

4.2.2 Posso patentear uma ideia?

N&o, em primeiro lugar, a Lei de Propriedade Industrial (LP1) estabelece que ndo sdo passiveis
de protecdo como invencdo ou modelo de utilidade uma série de acdes, criacOes, ideias
abstratas, atividades intelectuais, descobertas cientificas, métodos ou inovacdes que ndo
possam ser efetivamente industrializadas. Algumas dessas criagdes podem ser protegidas por
meio do Direito Autoral, que é um campo legal independente e ndo estéa relacionado ao Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI) ou as patentes.

4.2.3 Quando ocorre a perda do direito?

O registro de uma marca pode ser encerrado de diversas formas, incluindo a expiragéo do prazo
de vigéncia, a renancia voluntaria por parte do titular ou seu representante legal, a caducidade
devido a falta de uso da marca, ou a ndo conformidade com as disposi¢Bes estabelecidas no
artigo 217 da Lei de Propriedade Industrial.



4.2.4 Quando pode ser efetivada a transferéncia de titularidade?

A solicitacéo de transferéncia de titularidade pode ser realizada a partir do momento em que o
pedido de registro de marca € depositado. Para efetuar essa transferéncia, é essencial quitar a
taxa correspondente a &quot;anotacdo de transferéncia de titular&quot; (codigo 349) através
da Guia de Recolhimento da Unido (GRU) em nome do novo titular (cessionario). Apés o
pagamento, o formulério eletrénico correspondente deve ser preenchido no sistema e-Marcas.

4.2.5 Qual € o tempo de duracao de um registro de marca?

O registro de uma marca possui uma validade inicial de dez anos, a partir da data de sua
concessdo, e pode ser prorrogado por periodos adicionais de igual duragdo. Para solicitar essa
prorrogacdo, é necessario fazer o pedido durante o Gltimo ano de validade do registro, mediante
0 pagamento das taxas correspondentes.

4.2.6 O que é direito do usuario anterior?

Qualquer individuo que, de maneira honesta, vinha utilizando uma marca idéntica ou

similar no pais, para as mesmas atividades ou atividades relacionadas, durante pelo

menos seis meses, possui o direito de buscar prioridade no registro da marca.

4.2.7 Como cumprir a exigéncia relativa ao exame de pedido ou registro?

Para atender a essa exigéncia, é preciso efetuar o pagamento da Guia de Recolhimento da Unido
(GRU) com o codigo 340 e completar um formulario eletrénico correspondente. Acesse a
plataforma e-Marcas, informe o nimero da GRU ja quitado e dé inicio ao processo de
preenchimento da peti¢cdo de cumprimento da exigéncia.

4.2.8 O que é patente?



Uma patente representa um titulo temporario de propriedade concedido pelo Estado aos
inventores, autores, pessoas fisicas ou juridicas detentoras de direitos sobre uma criagdo.Com
essa prerrogativa, o titular da patente tem o direito de impedir que terceiros produzam, utilizem,
comercializem, vendam ou importem o produto relacionado a patente, bem como o processo
ou produto obtido diretamente por meio desse processo, sem sua autoriza¢do. Em contrapartida,
0 inventor assume a obriga¢do de detalhar minuciosamente todo o contetdo técnico da matéria
protegida pela patente.

4.2.9 Quais sdo os tipos de patentes e prazo de validade?

* Patente de Invengao (PI): é concedida a produtos ou processos que satisfagam os
critérios de serem inovadores, apresentarem atividade inventiva e serem aplicaveis

industrialmente. Essa patente tem uma validade de 20 anos a contar da data de deposito do
pedido.

* Patente de Modelo de Utilidade (MU): ¢ concedida para um objeto de uso pratico,
ou parte dele, que seja suscetivel de aplicacdo industrial e que apresente uma nova
forma ou disposicdo, envolvendo um ato inventivo que resulte em melhoria funcional
em seu uso ou fabricacdo. A validade desta patente é de 15 anos a partir da data de

deposito do pedido.

* Certificado de Adigdo de Invengao (C): € concedido para aprimoramentos ou
desenvolvimentos feitos no objeto da invencdo original, mesmo que ndo envolvam
atividade inventiva, desde que estejam relacionados ao mesmo conceito inventivo. Esse

certificado € considerado acessorio a patente original e possui a mesma data de término de
vigéncia que ela.

4.3 Posso patentear uma ideia?

N&o, em primeiro lugar, a Lei de Propriedade Industrial (LP1) estabelece que ndo sdo passiveis
de protecdo como invencdo ou modelo de utilidade uma série de acles, criagdes, ideias
abstratas, atividades intelectuais, descobertas cientificas, métodos ou inova¢Ges que néo



possam ser efetivamente industrializadas. Algumas dessas criagdes podem ser protegidas por
meio do Direito Autoral, que é um campo legal independente e ndo esta relacionado ao Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI) ou as patentes.

4.3.1 Para patentear um produto preciso apresentar o protétipo?

N&o é necessario apresentar um prototipo para patentear um produto, mas um protétipo pode
ser Util durante o processo de patenteamento. Uma patente é concedida com base em uma
descricdo detalhada e clara da invencéo, que deve ser incluida na solicitacdo de patente. 1sso
inclui desenhos técnicos, diagramas e uma explicacdo completa da inovagédo. Ter um prot6tipo
pode ser benéfico por vérias razdes: 1. Prova de conceito: Um prot6tipo pode demonstrar que
sua invencao realmente funciona, ou que pode ser Util para convencer o examinador de patentes
da originalidade e utilidade de sua criacdo. 2. Melhor compreensao: Um protétipo

4.3.2 A patente s6 tem validade no Brasil?

N&o, uma patente concedida no Brasil ndo tem validade apenas no Brasil. A validade de uma
patente pode ser prolongada para outros paises, mas isso envolve um processo separado de
solicitacdo de patente em cada pais onde se deseja protecdo. Existem basicamente duas opc¢des
para proteger uma invencdo em diferentes paises: 1. *Patente Nacional:* VVocé pode solicitar
patentes separadas em cada pais onde deseja protecdo. Isso significa que vocé terd que seguir
0s procedimentos e pagar as taxas de patente em cada pais individualmente. Cada pais tem suas
préprias leis e regulamentos de patentes, e 0s requisitos podem variar. 2.

4.3.3 Posso requerer protecdo para o meu invento também em outros paises? Como faco
0 deposito do meu pedido fora do Brasil?

Sim, vocé pode solicitar protecdo para 0 seu inventario em outros paises além do Brasil. Para
fazer isso, existem diferentes opg¢des, dependendo dos paises onde vocé deseja obter a protecdo
da patente. Aqui estdo os passos gerais que Vocé pode seguir para fazer o deposito de seu pedido
de patente fora do Brasil: 1. *Escolha dos Paises:* Determine em quais paises vocé deseja obter
protecdo para sua patente. VVocé pode optar por solicitar protecdo em um ou mais paises,
dependendo dos mercados em que pretende comercializar sua invengdo. 2. **

4.3.4 Quais os direitos conferidos ao titular da patente?



A concessdo de uma patente confere ao titular uma série de direitos exclusivos sobre a invencgéo
patenteada. Esses direitos podem variar de acordo com a legislacdo de patentes de cada pais,
mas, de forma geral, os direitos conferidos ao titular de uma patente incluem: 1. *Direito de
Exclusividade:* O titular da patente tem o direito exclusivo de fazer, usar, vender, importar ou
licenciar uma invencao patenteada por um periodo determinado, geralmente 20 anos a partir da
data do depdsito da solicitacdo de patente (o periodo de validade da patente pode variar de pais
para pais).
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