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Indeferimentos de pedidos de registro de marcas no estado do Para,
segundo a lei da propriedade industrial

Nos ultimos anos, um numero considerado de pedidos de registro de marca protocolados por titulares paraenses vem sendo indeferidos pelo INPI, somente a
titulo de exemplificagdo, em 2018 houve 1.126 pedidos protocolados, no mesmo periodo, houve 702 indeferimentos, o que representa cerca de 62%, um indice
muito alto e que pode resultar em prejuizos ndo s6 para os interessados na obtengdo do registro, mais também ao préprio publico consumidor. Nesse sentido,
realizou-se um levantamento, especificamente junto aos processos protocolados por titulares sediados no Para, nos ultimo 5 anos (2016 a 2020) e que, foram
indeferidos pela autarquia federal, com o objetivo de identificar os principais motivos que geraram esses indeferimentos e, por conseguinte, apds as devidas
analises pertinentes ao caso, propor agdes que possam ajudar a modificar esse cendrio. Ao mesmo tempo, também se verificou quais desses pedidos foram
requeridos pelo proprio titular e os foram realizados através de procuradores. Ao final, constatou-se que falha nos procedimentos quanto a pesquisa de
anterioridade (inciso XIX, artigo 124) e a falta de conhecimento da legislagdo (Incisos VI E VII, Artigo 124), foram os principais motivos responsaveis pela grande
maioria dos indeferimentos dos pedidos de registro requeridos por titulares paraenses e que, a grande maioria desses processos indeferidos, foram realizados por
procuradores os quais, em teoria, deveriam possuir amplo conhecimento sobre a legislagdo que trata sobre o tema.
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Rejections of requests for registration of trademarks in the state of
Para, according to the industrial property law

In recent years, a considered number of trademark registration applications filed by holders from Para has been rejected by the INPI, just as examples, in 2018
there were 1,126 applications filed, in the same period, there were 702 denials, which represents about 62 %, a very high price that can be made in registration
not only acquired, but also to the supplier and consumer. In this sense, a survey was carried out, specifically with the processes filed by holders based in Par3, in
the last 5 years (2016 to 2020) and that were unwanted by the federal autarchy, with the objective of identifying the main reasons that generated these denials.
Therefore, after the appropriate assessments relevant to the case, actions that can help and modify this scenario. At the same time, also if they themselves are
those that were mandatory and were carried out through attorneys. At the end of the reference article, lack of research, article of requests for failure in procedures
regarding the vast majority of items124, were the main reasons for resolution by the large number of items of mandatory registration by holders of Para and that,
the vast majority of these processes rejected, were carried out by attorneys who, in theory, created extensive knowledge about the definition that deals with the
subject.
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INTRODUGAO

Teoricamente, a marca surge simultaneamente com o prdéprio homem, haja vista que, de forma
simples, a marca serve para distinguir um produto e/ou servico de outro do mesmo segmento. Todo ser
humano ja nasce com uma marca Unica, a qual lhe identifica e, também, permite o distinguir de qualquer
outro, qual seja, as nossas impressdes digitais. Segundo Soares (2003), em sua obra “Tratado da Propriedade
Industrial Marca e Congéneres — Volume |I”, em seu capitulo | (A Marca através dos Tempos), na pdgina 21,
sobre a impressao digital, assim se manifestou: “Essa marca é o nosso sinal, o nosso simbolo, a nossa
identificacdo, e a utilizamos em todos os documentos para nos distinguir. Serve, inclusive, em muitos casos,
como equivalente a assinatura quando o homem sequer tem o minimo conhecimento da escrita” (SOARES,
2003).

A marca fantasia, assim como a impressao digital, de forma simples, existem e possuem a mesma
finalidade, a de promover a distin¢do entre outros similares/correlatos. Ao longo da histéria, a marca, assim
como a impressdo digital evoluiram quanto a sua forma de reconhecimento e registro, contudo, nunca
modificando sua finalidade. Segundo Juliano (2003), por volta dos séculos XVIII e XIX, predominavam
largamente produtos a granel, sem marca-fantasia e o consumidor era fiel ao local da compra; a procedéncia
da mercadoria geralmente era local (produtos artesanais e agropecuarios) ou de procedéncia estrangeira,
principalmente da Inglaterra e Francga.

Historicamente, apesar do Brasil tenha sido o quinto pais do mundo a procurar proteger os direitos
do inventor, através do Alvara de 28 de abril de 1809, somente com a Lei Francesa de 23 de junho de 1857 é
a que efetivamente inicia todo o processo de evolugdao moderna sobre o tema.

No Brasil ndo houve uma evolugdo quanto as marcas “Até 1875 ndo havia qualquer legislacdo
tratando do assunto e, quando entrou em vigor a Convencdo, foi apontada uma série de modificacGes
necessdrias para compatibilizar a norma interna ao novo ato” (BARBOSA, 2010). Somente em 23 de outubro
de 1875 é que o Brasil passou a ter, efetivamente, a sua primeira lei sobre as marcas de fabrica:

Decreto n.2 2.682, de 23 de outubro de 1875, art. 12 - é reconhecido a qualquer fabricante
e negociante o direito de marcar os produtos de sua manufatura e de seu comércio com
sinais que os tornem distintos de qualquer outra procedéncia. a marca podera consistir no
nome do fabricante ou negociante, sob uma forma distintiva, no da firma ou razao social,
ou em quaisquer outras denominagdes emblemas, estampas, selos, sinetes, carimbos,
relevos, invélucros de toda espécie, que possam distinguir os produtos da fabrica ou os
objetos de comércio.

Com o avango constante do processo de globalizacdo (o aumento da circulacdo de produtos e
servicos, além da fronteira territorial das sedes dos titulares), a necessidade de se estabelecer uma
harmonizacdo e/ou normatizacdo padronizada sobre a protecdo das marcas fantasias, foi que, em 1883 que
se deu inicio ao sistema internacional da propriedade industrial, através da CUP — Convencdo da Unido de
Paris. Todos os paises possuem a sua autonomia juridica sobre o tratamento sobre o tema, contudo, os paises
consignatarios respeitam alguns principios (que serdo comum para todos os demais consignatarios também).

Em 1967, a Organizacdo das Nag¢des Unidas — ONU, criou a OMPI — Organizacdo Mundial da

Propriedade Industrial (2002), tornando-se a entidade internacional de direito internacional, com o propésito
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de promover a protec¢do da propriedade intelectual no mundo, a qual definiu a propriedade intelectual como:

Direitos relativos as obras literarias, artisticas e cientificas, as interpretacdes e as emissoes
de radiodifusdo, as inveng¢des em todos os dominios da atividade humana, as descobertas
cientificas, aos desenhos e modelos industriais, as marcas industriais, comerciais e de
servico, bem como as firmas comerciais e denominagdes comerciais, a prote¢do contra a
concorréncia desleal e todos os outros direitos inerentes a atividade intelectual nos
dominios industrial, cientifico, literario e artistico.

Atualmente, apds passar por varias regulamentagdes ao longo dos anos de sua existéncia, o Brasil
possui a Lei 9.279 de 14 de maio de 1996, a qual regula Direitos e ObrigacGes Relativas a Propriedade
Industrial, sendo considerada uma das mais novas e modernas legislagdes sobre o tema no mundo. Guedes
(2013) explica que

Numa transagdo que envolve a venda de uma empresa (comercial ou industrial), além da
sua dimensao fisica, vende-se a clientela e a marca fantasia, uns e outros intangiveis. O que
se vende é parte da liberdade do antigo proprietario, que se exime de competir com o novo
e de usar sua marca. Esse caso é ainda mais particular porque o que se compra na verdade
é a oportunidade de lidar com os clientes e de ganhar com o uso da marca. Compra-se do
proprietdrio sua promessa de nada fazer em relagdo aos clientes e a marca adquirida, sua
abstencdo de agir em relagdo a eles. De outro lado, compra-se a oportunidade de lidar com
os clientes e de vender-lhes produtos exclusivamente, isto é, sem a interferéncia do
vendedor.

A marca, segundo a legislacdo brasileira, através do estabelecido na Lei 9.279/96 — Lei da Propriedade
Industrial — LPI, através do seu artigo 122 estabelece que “sdo suscetiveis de registro como marca os sinais
distintivos visualmente perceptivos, ndo compreendidos nas proibicoes legais” (BRASIL, 1996). Soares (2003)
define a marca como o “[...] sinal pelo qual o produto ou servico é conhecido e distinguido no mercado
consumidor ou entre usuarios”.

Para Branco (2011) a sua definicdo de marca aborda algumas caracteristicas relativas as suas
diferentes formas de apresentacdao e composicao devem ser consideras de modo que na ocasido do registro
atendam aos critérios estabelecidos por lei. Somente a titulo de complementacao a legislagado brasileira ndo
permite o registro de marcas sonoras ou olfativas.

O direito marcario brasileiro tem conceituacdo diferente, em comparag¢ao com o que é adotado em
outros paises (GOSSLING et al., 2013), ao considerar como marca aquelas visualmente perceptiveis, excluindo
a possiblidade de registro as marcas sensoriais (sonoras ou olfativas).

O rol dos signos que podem ser usados como marca é determinado em cada pais pelas respectivas
leis nacionais (artigo 62, paragrafo 12, da CUP). Ja o artigo 15 da TRIP’S dispGem em sua parte final que “os
membros poderdo exigir, como condicdo para o registro, que os sinais sejam visualmente perceptiveis”.
Segundo Domingues (1984), o entendimento do legislador brasileiro quanto a possibilidade de registro das
marcas sonoras e/ou olfativas deveria ser revista, tendo em vista elas cumprirem a mesmas funcionalidades
das marcas tradicionais.

A necessidade social existe porque, com o advento da televisdo e o enorme incremento da
radiodifusdo com os aparelhos portdteis e transistorizados, a identificagdo sonora mais que
uma possibilidade é uma realidade concreta como sinal identificador de bens ou servicos.
Assim, deverd a marca sonora ser juridicamente protegida face a seu conteludo e valor
econdmico e importancia de mercado, tanto para seu titular, quanto para o consumidor
médio.
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A legislagdo americana no ambito da propriedade industrial, possibilita o registro das marcas nao
convencionais, ndo sé como estimulo aos empreendedores, mais também como mecanismo de protecdo
para os consumidores, assim Azevedo (2016) se manifestou.

Porisso a legislagdo americana ndo faz nenhuma censura aos sinais ndo convencionais assim
como ndo deveria fazer a legislagdo brasileira. Até porque o objetivo da prote¢do do direito
marcario nos EUA se faz, como dito, para gerar uma eficiéncia econ6mica que, em primeiro
lugar, favorece o consumidor, mas ndo deixa de lado o fornecedor, que através dessa
protecdo tem um estimulo para aprimorar os seus produtos e servigos.

Para Carvalho (1977), a individualizacdo da marca compreende “ndo apenas a de facilitar a
identificacdo das empresas, mas convertendo-se num pressuposto indispensavel para a sua existéncia”
visando tutelar primordialmente o consumidor e, além disso, proteger também o titular, haja vista que, todo
o trabalho e investimentos realizados na marca, refletem no valor dela.

Através dos direitos de propriedade industrial (marca registrada) o seu titular podera usufruir do
direito de uso exclusivo da mesma, para qual se destina (BRASIL, 1996). Além disso, ainda podera tera o
direito de impedir que terceiros, seja de boa ou ma fé, utilize a mesma (sem a sua autoriza¢do), de marca
idéntica e/ou confundivel (BRASIL, 1996).

No aspecto territorial, a protecdao outorgada pelo governo brasileiro no campo da propriedade
industrial, somente tem valor juridico dentro do territério nacional (BRASIL, 1996). Quanto ao aspecto
temporal, a validade dos Certificados Nacionais de Registro emitidos pelo INPI possuem validade de 10 (dez)
anos, podendo ser prorrogado por iguais e sucessiveis periodos (BRASIL, 1996).

O INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial é a autarquia federal, vinculada ao Ministério da
Economia, responsavel pela analise e concessdo de direitos sobre marcas, patentes, desenhos industriais,
programas de computador, topografia de circuitos integrados e, indica¢Ges geograficas. O 6rgdo atua sob a
vigéncia da Lei 9.279 de maio de 1996, Lei da Propriedade Industrial — LPI, que regula direitos e obrigacGes a
propriedade industrial no Brasil. A marca, através do seu artigo 122 estabelece que “sdo suscetiveis de
registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptivos, ndo compreendidos nas proibi¢ées legais”
(BRASIL, 1996). Somente a titulo de complementacgao a legislagdo brasileira ndo permite o registro de marcas
sonoras ou olfativas.

No Brasil a marca somente torna-se efetivamente um patrimonio, através da concessdo do
Certificado Nacional de Registro outorgado pelo INPI — Instituto Nacional da Propriedade Industrial,
conforme previsto no artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial: “A propriedade da marca adquire-se pelo
registro validamente expedido, conforme as disposi¢cdes desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso
exclusivo em todo o territério nacional, observado quanto as marcas coletivas e de certificacdo o disposto
nos Arts. 147 e 148",

O sistema atributivo é constituido sobre o principio da inscricdo registral anterior [...] o
nascimento do direito sobre a marca nasce com a inscri¢do registral do sinal no ambito da
autoridade competente, independentemente se este sinal foi usado anteriormente ao
registro pelo titular no mercado cuja protecdo se reivindica (ASSAFIM, 2014).

O procedimento de pesquisa para a verificagdo quanto aos riscos ou ndo de um pedido de registro

de marca também ndo é um procedimento obrigatdrio, entretanto, também é altamente recomendavel, haja
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vista que, uma boa pesquisa de anterioridade associada realizacdo das analises corretas quanto a viabilidade
ou ndo da marca, conseguintemente vao proporcionar maior seguranca e, reduzir de forma consideravel os
riscos de um indeferimento do processo.

O indeferimento do pedido de registro de marca é um “despacho de natureza terminativa pelo qual
é denegado o pedido de registro de marca pela infringéncia de proibi¢ao prevista em lei em todas as classes
reivindicadas” (INPI, 2019).

Segundo Nascimento et al. (2021), é importante que se faca o registro da marca pelas empresas, para
a promogao de seus produtos e servicos e no fortalecimento da marca em questdo. Eles salientam que no
INPI ha muitos pedidos solicitados, porém com grandes nimeros de pedidos indeferidos, seja por falta de
conhecimento na elaboragdo dos pedidos ou na busca de anterioridade, antes de se fazer um depdsito de
sua marca.

Por uma questdo cultural, é relativamente comum se utilizar de uma marca, antes mesmo que ela
venha a ser analisada e concedida a protecdo ao titular, através do registro outorgado pelo INPI. Essa situa¢do
é muito importante e deve sempre ser observada pelos requerentes, tendo em vista que, o trabalho e
investimentos realizados ao longo do tempo de uso desta marca podem ser perdidos, gerando um prejuizo
financeiro e moral consideravel, situagao que pode ser agravada ainda mais, caso essa suspensao de uso seja
originada de uma contrafacdo de marca ja registrada por terceiro.

Destarte, a realizacdo de um levantamento estatistico, dos ultimos 5 (cinco) anos, em busca de
conhecer os principais motivos que estdo gerando o indeferimento de pedidos de registros de marcas,
protocolados por titulares paraense, vai ajudar e identificar o(s) motivo(s) que esta provocando essa situagao

e, além disso, facilitar a proposicdo de acdes que devem ser realizadas para modificar esse cenario atual.

REVISAO TEORICA
Sistema de marca pela legislagao brasileira

O sistema de marca adotado no Brasil é o atributivo e ndo o declarativo, o que isso quer dizer? Se
alguém utiliza uma marca durante 1, 5 ou 10 anos e nunca venha a solicitar o registro, para nossa legislacdo
isso quer dizer que o titular ndo possui interesse na obtencdo do registro desta marca. Agora, se vem um
outro interessado e solicita o registro, essa protec¢do é concedido a ele, conforme previsto no artigo 129, do
capitulo IV “Dos direitos sobre a Marca” da “Lei da Propriedade Industrial”:

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

Contudo, neste mesmo dispositivo legal, existe exce¢do a essa regra, frente ao usudrio anterior,
previsto no paragrafo primeiro do mesmo artigo, §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 ou servico idéntico, semelhante ou afim, tera direito de precedéncia ao registro”.

Tendo em vista a existéncia do dispositivo legal acima, pode-se concluir que o sistema adotado pelo

Revista Brasileira de Administrac¢do Cientifica Page |176
v.13-n.2 ¢ Abralun 2022



Indeferimentos de pedidos de registro de marcas no estado do Pard, segundo a lei da propriedade industrial
PORTELA, W. S. J.; RIBEIRO, S. C. A.

Brasil ndo seria o atributivo e nem o declarativo, mais sim um sistema “MISTO”. Entretanto, a autarquia
federal em seu “Manual de Marcas” estabelece um critério técnico para analise deste dispositivo: oposicdo
com base no § 12 do art. 129 da LPI. Se ambas as partes comprovarem o pré-uso do sinal marcario requerido,
ha pelo menos 6 (seis) meses antes da data do depdsito e ou prioridade reivindicada, o direito sobre o registro
da marca pertencerd aquele que primeiro depositar o pedido junto ao INPI, independente de quem faz uso
ha mais tempo.”

Caso as duas partes em disputa pela obtencdo do Certificado Nacional de Registro da marca, se utiliza
da mesma a mais de 6 (seis) meses, contados do primeiro que realizou o depésito, o direito de precedéncia
se mantém para o primeiro que depositou o processo, independentemente se a outra parte, utiliza-se desta
marca a mais tempo que a outra. Portanto, o recomendavel é sempre procurar obter o registro da marca o
mais breve possivel, nunca buscando se valer da excecdo prevista em nossa legislacdo, tendo em vista a

mesma nao ser absoluta.

Fases processuais de um pedido de registro de marca no Brasil

A Lei da Propriedade Industrial — LPI n.2 9.279 estabelece todas as fases processuais de um pedido
de registro de marca no Brasil. As disposi¢des legais iniciam-se com a observac¢do do artigo 155 (Depdsito) e
seguintes, combinado com o artigo 158 (Exame) e seguintes:

Art. 155. O pedido devera referir-se a um unico sinal distintivo e, nas condi¢Ges
estabelecidas pelo INPI, contera: | - requerimento; Il - etiquetas, quando for o caso; Il -
comprovante do pagamento da retribuicdo relativa ao depdsito. Paragrafo unico. O
requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverdo ser apresentados em
lingua portuguesa e, quando houver documento em lingua estrangeira, sua tradugao
simples deverd ser apresentada no ato do depdsito ou dentro dos 60 (sessenta) dias
subsequentes, sob pena de nao ser considerado o documento.

O protocolo do pedido de registro de marca pode ser efetuado de forma eletronica, atendendo as
exigéncias legais acima exposta e, seguindo as orientagdes do Manual de Marcas disponibilizada pelo INPI,
em seu portal.

Art. 156. Apresentado o pedido, serd 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 nao atender formalmente ao disposto no art. 155,
mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcario 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 apresentagdo do pedido.

Por questdes legais e transparéncia, todas as exigéncias pertinentes ao exame formal sdo publicadas
na Revista da Propriedade Industrial — REPI, que se trata do meio de comunicacao oficial da autarquia federal.
Portanto, é dever do titular acompanhar, semanalmente, a edicdo de cada REPI haja vista que, o
desconhecimento de qualquer publicacdo pertinente ao pedido de registro e a ndo atencdo das exigéncias
pertinentes podem, fatalmente, provocar o arquivamento definitivo do pedido de registro da marca.

A legislacdo ndo prevé a possibilidade de desarquivamento, portanto, caso o titular ainda tenha

interesse na obtengdo do Certificado Nacional de Registro devera solicitar um novo pedido de registro. O
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perigo diante dessa situacdo é a perda do direito de precedéncia sobre o registro, ja que a data proporciona
uma expectativa de direito, vinculada a data de seu protocolo. Art. 158. Protocolizado, o pedido sera
publicado para apresentagao de oposi¢cdo no prazo de 60 (sessenta) dias.

A publicacdo prevista no artigo 158 da LPI, possui 2 (duas) fungdes, sendo a primeira a de tornar
publico em nivel nacional o requerimento de uma determinada marca, destinada para uma determinado
produto ou servigo. A segunda fun¢do é exatamente o de iniciar o prazo legal de 60 (sessenta) dias para que,
terceiros que se sintam prejudicados, possam se manifestar através de uma oposicdo. Art. 158. § 12 O
depositante sera intimado da oposicdo, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Caso ocorra a apresentacdo de alguma ou algumas oposicdes ao pedido de registro apresentado, o
INPI realizar uma nova publicagcdo na REPI, tornando publica essa situacdo e, também, iniciando o prazo de
60 (sessenta) dias, para que o titular possa se manifestar quanto as alegac¢Ges trazidas na(s) oposicdo(Ges)
apresentada(s). Independentemente de haver ou ndo manifestacdo, o pedido vai seguir para o setor de
Exame Técnico onde serd analisado por um examinador de marcas do INPI. “Art. 159 Decorrido o prazo de
oposicdo ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestagao, sera feito o exame, durante o qual poderao
ser formuladas exigéncias, que deverao ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.”

Os examinadores de marcas possuem a liberdade de baixar exigéncias que considerar necessaria para
o seu julgamento. Essa exigéncia também sera publicada, para tornar publico o ato e iniciar o prazo de 60
(sessenta) dias para o titular realizar o cumprimento. Neste aspecto devemos destacar que o nado
cumprimento da exigéncia, vai provocar o arquivamento definitivo do pedido de registro, conforme
determina o artigo 159. § 12 N3o respondida a exigéncia, o pedido sera definitivamente arquivado.

Ao final do Exame Técnico, em conformidade com o que determina o artigo 160 da LPI, serd proferido
a decisdo, que podera ser pelo deferimento ou pelo indeferimento do pedido de registro, sempre com a
indicacdo quanto a fundamentacdo pelo indeferimento. Neste aspecto é importante destacar a atitude
recente proferida pelo INPI, quando a partir de 31 de dezembro de 2020 passou a disponibilizar o inteiro teor
das decis6es de mérito relativas aos processos. A medida adota possui como objetivo melhorar a prestacdo
do servico do instituto, com o aprimoramento da transparéncia ativa e do controle social dos processos de
registro de marca no Brasil. Art. 160. Concluido o exame, serd proferida decisdo, deferindo ou indeferindo o

pedido de registro.

METODOLOGIA

Para que fosse possivel realizar o levantamento proposto, foi necessario analisar cada Revista da
Propriedade Industrial — REPI%, que é o meio de comunicacio oficial do instituto, publicadas pelo INPI?, nos
dltimo 5 (cinco) anos, 2016 a 2020. E importante lembrar que a edi¢do é semanal (toda a terga-feira),
portanto, cerca de 4 (quatro) edi¢cdes por més, diante disso, serdo necessdrios analisar cerca de 48 (quarenta

e oito) edi¢Ges por ano e, em sendo analisado os ultimos 5 (cinco) anos, serdo analisados cerca de 240

1 http://revistas.inpi.gov.br/rpi/
2 www.inpi.gov.br
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(duzentos e quarenta) edicdes.

Com base nos numeros obtidos nesta pesquisa inicial, serd possivel criarmos graficos estatisticos
(percentuais) por cada ano e, ao final, de forma consolidada, exatamente para identificar qual ou quais os
principais motivos que vieram a gerar os indeferimentos.

Para a realizacdo de uma analise especificamente na realidade local, optou-se por limitar o campo
de pesquisa, focando todas as andlises para os pedidos que possuem como titulares empresas ou pessoas

fisicas sediados no Estado do Para.

RESULTADOS E DISCUSSAO

Inicialmente, é importante destacar que apds as analises estatisticas realizadas, observou-se que os
resultados foram exatamente iguais, nos 5 (cinco) anos estudados, ou seja, os 3 (trés) principais motivos que
estdo geraram os indeferimentos, foram os mesmo em todos os anos (com percentuais relativamente
diferentes, contudo, mantendo-se a ordem de ocorréncia).

A Figura 01 mostra os dados consolidados dos 5 (cinco) anos analisados (2016 a 2020) onde fica
evidenciado que os indeferimentos se apresentam, na sua maioria, pelo descumprimento dos Incisos XIX,

seguido do Inciso VI e Inciso VII, todos do artigo 124 da LPI.
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Figura 1: Indeferimentos pelo descumprimento do Art. 124 dalei da Propriedade Industrial, nos ultimos 5 anos (2016
a 2020). Fonte: Adaptado de INPI2.

Dos 2.539 pedidos que foram indeferidos pelo INPI, exatamente 2.061 (dois mil e sessenta e um)
processo (cerca de 76,81%) foram considerados infringentes do inciso XIX do artigo 124 da LPI, vejamos:

Dos Sinais Nao Registraveis Como Marca: XIX - reprodugdo ou imitagdo, no todo ou em
parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar
produto ou servico idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou
associacdo com marca alheia; Nos termos do artigo 124, inciso XIX da Lei de Propriedade
Industrial: O emprego de um nome de dominio idéntico ou passivel de confusdo com
determinada marca de industria, comércio ou servico, para a designagao de produtos ou
servicos idénticos, semelhantes ou afins com aqueles identificados por marca pré-
registrada invade o espaco juridico do titular do registro efetuado perante o INPI, dando
lugar a pretensdes de abstencdo e ressarcimento do dano causado. Ndo vejo necessidade
ou utilidade de qualquer lei nova para proclamar a extensao dos direitos dos titulares de
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marcas registradas no Brasil a hipdtese de uso no mundo informatico, de outro modo, salvo
quando a lei vigente ndo tem plasticidade suficiente, sendo pontual, seriamos forcados a
rever, incessantemente, as leis em vigor, para apanhar as mutagdes tecnoldgicas, cada dia
mais velozes e imprevisiveis.

Essa situacdo é resultante exatamente devido a uma falha no procedimento que antecede o
protocolo do pedido de registro. Uma pesquisa junto ao banco de dados da autarquia federal, para se
identificar possiveis anterioridades que possam ser considerados impeditivos poderia dirimir esse nimero
de indeferimentos. E comum protocolar o registro sem pesquisa de anterioridade, porém, se houve uma
pesquisa, pode ser que ndo tenha sido realizada com conhecimentos técnicos recomendados para uma boa
avaliacao de riscos.

Neste inciso, a proibicdo visa ndo sé a reproducdo de marca, como também a imitagcdo de marca
anteriormente ja registrada, para o mesmo segmento de servigco/produto, tudo isso sendo considerado
passivel de gerar confusdo entre as marcas.

Além da analise quanto a reproducdo ou imitag¢do, esse mesmo dispositivo ainda inibe a reproducado
ou imitagdo, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo de uma marca ja anteriormente registrada.
Somente a titulo exemplificativo, se ja existe o registro da marca “SPLASH” destinado para o produto
refrigerante, esse dispositivo proibe o registro da marca “SPLASH PLUS” para o mesmo segmento de produto,
haja vista que, essa situacdo é passivel de gerar confusdo ou associacdo, ja que existe o risco de as marcas
serem consideradas do mesmo titular e/ou grupo econémico.

Para a aplicacao deste dispositivo legal, o examinador de marcas do INPI vai aplicar as diretrizes
prevista no manual de marcas da autarquia federal e, ao final dessa andlise, devera responder a uma
pergunta “existe a possibilidade do publico consumidor se confundir entre as marcas?” Se apds as analises
realizadas o examinador entender que a respostas desta pergunta for sim, o pedido de registro é indeferido
com base neste dispositivo legal (inciso XIX do artigo 124 da LPI), se a resposta for ndo, o pedido é deferido
(aprovado).

O procedimento de pesquisa quanto a viabilidade ou ndo para registro, deve ter conhecimento desta
situagdo (dispositivo legal), exatamente para evitar o protocolo de um pedido de registro que viole o inciso
impeditivo para concessdo acima exposto. Devemos lembrar que o sistema de propriedade intelectual existe
exatamente para proteger o consumidor, procurando evitar que o mesmo venha a correr o risco de adquirir
um produto ou servico, pensando em se tratar de outro e, depois disso, proteger o titular da marca, ja que,
todo o investimento e trabalho desenvolvido na utilizacdo da marca, refletem no valor da mesma e, como
proteger esse investimento, somente através da obtencdo do respectivo Certificado Nacional de Registro
outorgado pelo INPI.

E importante, para o inicio da apresentacdo dos resultados, destacar que o procedimento de
pesquisa quanto a viabilidade do pedido de registro de marca ndo é obrigatdrio, ou seja, o interessado pode
protocolar um pedido de registro, sem tem realizado uma consulta previa para verificar a viabilidade para
registro.

Apesar de ndo ser um procedimento obrigatdrio, a realizacdo de uma pesquisa para verificar a

Revista Brasileira de Administrac¢do Cientifica Page | 180
v.13-n.2 ¢ Abralun 2022



Indeferimentos de pedidos de registro de marcas no estado do Pard, segundo a lei da propriedade industrial
PORTELA, W. S. J.; RIBEIRO, S. C. A.

viabilidade do pedido é recomendavel, exatamente para reduzir (de forma consideravel) a probabilidade do
mesmo ser negado (indeferido) pelo INPI.

O INPI disponibiliza em seu portal (www.inpi.gov.br) sua base de dados, com todos os pedidos e
registros de marca existentes, sendo esse acesso totalmente livre (gratuito), podendo ser consultado a
qualquer momento, sem a necessidade de qualquer autorizacdo e/ou algo similar para a pesquisa pertinente.

Apesar do sistema ser disponibilizado para qualquer interessado, é altamente recomendavel que
esse procedimento seja realizado por um profissional que detenha os conhecimentos necessarios, para uma
pesquisa correta, haja vista que, apesar do acesso ser livre, uma consulta feita de forma incorreta, fatalmente
pode resultar em uma negativa do processo protocolado.

Mesmo que uma pesquisa seja feita por um profissional, a mesma ndo pode ser considerada 100%
confidvel, entretanto, a probabilidade desta pesquisa chegar préximo a esse percentual é muito maior do
gue a pesquisa feita por uma pessoa sem os conhecimentos basicos necessarios.

Atualmente, a autarquia federal leva em torno de 30 (trinta) dias, entre a data do protocolo do
pedido até a publicacdo dele. Essa situagdo deve ser observada, haja vista que, é com o protocolo que se
adquire a prioridade sobre o registro, o registro propriamente dito, somente ao final de toda a tramitagao.

Por fim, o interessado em registrar uma marca no Brasil deve, antes de protocolar o processo, realizar
uma pesquisa cuidadosa, para com isso reduzir a probabilidade de indeferimento dele, tendo em vista algum
descumprimento dos impeditivos legais previsto em nossa legislagdo. Ja dos 2.539 pedidos indeferidos, 260
(duzentos e sessenta) dos processos (cerca de 10,24%) foram indeferidos por terem sidos considerados
infringentes do inciso VI do artigo 124 da LPI:

Dos Sinais Nao Registraveis Como Marca: VI - sinal de carater genérico, necessario, 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 servi¢o, quanto a natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de producado
ou de prestacdo do servico, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; Se o
comerciante adota marcas desse género por lhe parecer util e vantajoso indicar a qualidade
essencial do produto ou a sua composi¢do, deve suportar, como O6nus correspondente a
essa vantagem, a relativa semelhanca de outras marcas com as suas. (CERQUEIRA, 1982)

O segundo maior motivo pelos indeferimentos dos pedidos de registros protocolados por titulares
paraenses, nos Ultimos 5 anos, foi exatamente por terem sidos considerados que eles violam o inciso VI do
artigo 124 da LPI, ou seja, que eles sdo compostos por termos de técnicos e/ou de uso comum e, além disso,
ndo possuem suficiente forma distintiva.

Neste aspecto, esse quesito em nada é resultado de uma pesquisa de anterioridade, mais sim, de um
desconhecimento da nossa legislacdo, por parte do titular e/ou procurador que realizou o pedido de registro,
haja vista que, o dispositivo impeditivo ndo é totalmente rigido pois, apesar da ser composto por elemento
nominativo de uso comum e/ou técnico, em relagio ao produto e/ou servico a qual destina-se, o registro é
concedido salvo se ele apresentar suficiente forma distintiva. Diante disso, esse resultado identificado é
resultante de falha de conhecimento da legislagdo.

As marcas fracas e/ou evocativas, do ponto de vista do marketing sdo as mais atrativas para o titular,

entretanto, do ponto de vista legal sdo as que, em sua grande maioria, acabam provocando esse tipo de
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indeferimento por parte do INPI. As marcas arbitrarias (que ndo possuem relacdo para com o produto e/ou
0 servico para qual destina-se) sdo sempre as mais recomenddveis para registro, por atribuir as mesmas a
funcionabilidade e/ou destina¢do de uma marca fantasia que ¢, exatamente, promover a distincdo entre um
produto/servico de outro, do mesmo segmento. Somente a titulo exemplificativo sobre isso, citamos a marca
“GOL” destinada para o servico de “transporte de passageiros”, adotado por uma companhia aérea, a
referida expressdo ndo possui nenhuma ligagdo para com o servico a que se destina assinalar. Sobre esse
tema, o mestre Gama Cerqueira assim se manifestou:

Consistem estas marcas em produtos criados arbitrariamente para designarem os produtos
ou em palavras e nomes conhecidos tirados da linguagem vulgar, mas que ndo guardam
relacdo necessaria com o produto que assinalam. Ao contrdrio das denominagGes
necessdrias ou vulgares, tais marcas ndo dependem de forma especial para gozar de
protecdo juridica, pois que sdo caracteristicas em si. Pela originalidade de que se revestem,
essas denominac¢Oes sempre gozaram da preferéncia dos industriais e comerciantes,
prestando-se a composicdo de marcas atraentes e sugestivas, capazes de se gravarem
desde logo na memoria dos consumidores, despertando a atengdo e a curiosidade do
publico e tornando conhecido o produto, a ponto de se substituirem, muitas vezes, a sua
denominagdo comum. (CERQUEIRA, 1982)

Por fim, dos 2.539 pedidos indeferidos e, representando a 32 maior incidéncia durante esse periodo

analisado, 136 (cento e trinta e seis) dos processos (cerca de 5,36%), por terem sidos considerados
infringentes do inciso VIl do artigo 124 da LPI, “Dos Sinais Ndo Registraveis Como Marca, VII - sinal ou
expressao empregada apenas como meio de propaganda”.

Neste dispositivo legal, acima, o indeferimento deixa claro que o requerente desconhece a nossa
legislagdo, pois o ato de realizar um protocolo de um pedido de registro, estando essa associagdo a uma
expressao empregada apenas como meio de propaganda (slogan), tendo esse impeditivo de forma clara na
lei da propriedade industrial, comprova o desleixo do responsavel pelo protocolo do pedido de registro de
marca.

Somente a titulo de complementacédo, por sorte esse impeditivo legal ndo é absoluto, tendo em vista
que, em 13/11/2003, a Procuradoria Federal do INPI, através de sua Divisdo de Consultoria e Comissio de
Assessoramento Juridico, emitiu um parecer técnico (PARECER/INPI/PROC/N.2 048/03) quanto ao seu
entendimento frente a infringéncia do art. 124, inciso XVII, instaurada de oficio pela Diretoria de Marcas,
frente ao processo n? 818.800.887. Do parecer, devemos destacar:

Na LPI, em seu Titulo Il — DAS MARCAS, no Capitulo XI — artigo 165, temos que; é nulo o
registro que for concedido em desacordo com as disposi¢cdes desta lei”. Paragrafo Unico —
A nulidade do registro podera ser total ou parcial, sendo condicdo para a nulidade parcial o
fato de a parte subsistente poder ser considerada registravel. Assim, constatamos que a
nulidade da marca podera ser declarada parcialmente, sempre que a parte do signo
subsistente, ou seja, a parte do sinal marcario requerido e ndo questionavel, for
considerada registravel a luz dos dispositivos legais vigentes.

Esse entendimento, conforme exposto no prdprio parecer técnico, tem como objetivo o principio do
direito atributivo de nossa legislacdo, e de dar a possibilidade de o requerente garantir o seu direito de
prioridade para a obtenc¢do do registro.

E extremamente louvével o presente parecer técnico, visto que, procura de todas as formas, proteger

e garantir aos usuarios do sistema da propriedade industrial (marcas), mecanismo de ajuste em seus pedidos,
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sendo que este ja estava previsto em nossa legislacdo, entretanto, por falta de um melhor entendimento,
nado vinha sendo observados, o que aos longos desses anos tem causado prejuizos e, consequentemente,
prejudicado o desenvolvimento social, que necessita de um sistema que os ajude a proteger seus
investimentos e mercados. Continuando, vejamos este outro trecho do parecer técnico:

Tal entendimento, que tem como condao garantir aos usuarios a prioridade do depésito,
em relagdo a sua parte registravel, devera ser aplicada pelo INPI tanto no exame de
processos administrativos de nulidade, quanto em impugnac¢Ges de terceiros, via oposi¢cdo
ao pedido de registro evitando-se, assim, indeferimentos desnecessarios. Para tanto, em
casos analogos em que se constate a registrabilidade de parte do sinal requerido, deve ser
exigido dos requerentes/titulares a regularizacdo de seus processos administrativos, com a
apresentacao de novos formularios do pedido de registro de marca em questao e, nos casos
de marcas mistas ou figurativas, um novo jogo de etiquetas na forma anteriormente
requerida, em conformidade com o Guia de Usuario de Marcas, contendo apenas a palavra,
a expressdo ou o signo passivel de registro como marca, sob pena de ndo o fazendo, ser
declarada a nulidade total do registro ou manutencdo do indeferimento do pedido.

Em 21/11/2003, o entdo presidente do INPI, o ilustrissimo Sr. Luiz Otavio Beaklini, emitiu um oficio,
acolhendo o parecer dando-lhe provimento, onde concedeu nulidade parcial ao pedido de registro em
questao.

Acontece que o presidente do INPI, mesmo acatando o parecer, ndo deu ao mesmo um carater
normativo, o que fez a Procuradoria Federal do INPI, na pessoa do Dr. Mauro Sodré Maia, emitir um oficio,
esclarecendo ao presidente a necessidade de se realizar a normalizacdo do entendimento formulado. Por
fim, através de oficio, o Presidente a época, Jorge de Paula Costa Avila, entendendo da necessidade
manifestada, deu carater normativo ao parecer técnico da procuradoria federal do INPI.

Essas orientacOes, acima, sdo importantes, haja vista que, apesar desse dispositivo ter sido
identificado como sendo o 32 maior motivo que geraram os indeferimentos analisados, praticamente todos
poderiam ser revisados, através de um competente recurso a superior instancia do 6rgdo. Se esse
procedimento foi ou ndo adotado pelos processos indeferidos por esse motivo, essa situacdo nao foi
analisada, entretanto, ja que os indeferimentos se devem ao fato de desconhecimento da nossa legislacao,
é bastante provavel que os mesmos, também, desconhecam esse ato normativo.

Por fim, diante dos resultados obtidos, podemos concluir que esses 3 (trés) principais motivos que
foram responsaveis pela grande maioria dos indeferimentos dos pedidos de registro requeridos por titulares
paraense, sdo na verdade a unido de 2 (dois) fatores: falha nos procedimentos quanto a pesquisa de
anterioridade (inciso XIX, artigo 124); A falta de conhecimento da legislacdo (incisos VI e VII, artigo 124).

Além do levantamento acima exposto, também foi realizado uma analise frente aos responsaveis por
realizarem o protocolo do pedido de registro junto ao INPI, no mesmo periodo analisado. Teoricamente, o
numero de pedidos indeferidos protocolados pelo préprio titular (que ndo possuem conhecimento/dominio
dos procedimentos de pesquisa de anterioridade e sobre a legislacdo pertinente) deveria ser bem maior que
os protocolados por procuradores. O que piora ainda mais esse cenario, de forma consideravel, é o fato de
também a grande maioria dos pedidos que foram indeferidos, terem sidos protocolados através de
procuradores (os quais, teoricamente, deveriam conhecer os procedimentos quanto a pesquisa de

anterioridade e, principalmente, conhecer amplamente nossa legislagdo).
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Dos 2.539 pedidos indeferidos nos 5 (cinco) anos analisados, 1.832 (cerca de 72,15%) desses
processos foram protocolados por procuradores e, apenas, 695 (cerca de 27,45%) pelo préprio titular,
conforme podemos observar do grafico consolidados abaixo. A Figura 08 mostra os pedidos indeferidos
protocolados por procuradores habilitados e os que foram protocolados pelo préprio titular, durante o

periodo de investigacao analisado.
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Figura 02: Pedidos indeferidos protocolados, através de um procurador, de 2016 a 2020. Fonte: Adaptado de INPI2.

O Agente da Propriedade Industrial — APl é uma profissdo antiga no Brasil, que foi criada através do
Decreto n.2 22.289 de 26 de julho de 1933, junto com a criacdo do entdo denominada Departamento
Nacional da Propriedade Industrial — DNPI, ancestral administrativo do atual Instituto Nacional da
Propriedade Industrial — INPI. Em 1946, através do Decreto-Lei n.2 8.933 de 26 de janeiro de 1946 ratificou
a regulamentacdo da profissdo e que vigora até os dias atuais.

A Portaria Ministerial n.2 32 de 19 de mar¢o de 1998, reiterou a vigéncia do Decreto de 1946 e,
incluiu, dentre outras disposi¢des a exigéncias de concurso de habilitagcdo organizado e aplicado pelo INPI,
conforme forma de controle minimo quanto a capacidade técnica desses profissionais para a um bom
atendimento aos usudrios. Além da exigéncia acima, a autarquia federal ainda criou o seu Cédigo de Conduta
Profissional (Ato Normativo n.2 142 de 25/08/98) e o seu respectivo Cédigo de Etica Profissional, inspirada
no Cédigo de Etica dos Advogados, tendo em vista a similaridade de atua¢io. Todas essas a¢des objetivando
disponibilizar para a sociedade um grupo de profissionais de alta qualificacdo, especializados na protecao de
direitos de propriedade industrial.

Contudo, apesar de todo o histdrico acima exposto, todas as atividades pertinentes a fiscalizagdo dos
servicos prestados e, também, ao registro dos agentes da propriedade industrial foram suspensos pela
sentenca proferida nos autos do processo n.2 0020172-59.2009.403.6100 (Agao Civil Publica), que tramita na
102 Vara Civel da Secdo Judiciaria de Sdo Paulo. A sentenca determina que qualquer cidadado pode agir como
procurador de terceiros perante o INPI, sendo efetivada administrativamente através da Resolugdo n.2 141
PR/INPI, de 3 de novembro de 2014, publicada na Revista da Propriedade Industrial n.2 2288 de 11 de
novembro de 2014. Desde entdo, a autarquia federal deixou de exercer o poder disciplinar sobre a conduta

de agentes/procuradores.
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Apesar de observar o nimero crescente de pedidos de registros de marcas, apds a sentenga acima
proferida em 2014, ao mesmo tempo, acredita-se que seja esse o principal motivo que justifica o percentual
maior de pedidos de registros de marca de titulares paraense, que foram protocolados por procuradores e
que, foram indeferidos pelo INPI.

Infelizmente, como a base no estudo, que somente abrange os ultimos 5 (cinco) anos, ndo é possivel
afirmar, categoricamente, essa conclusdo. Mesmo assim, a falta de controle, tanto quanto a qualidade dos
servicos prestados quanto a ética de atuagdo desses profissionais, deve ser, de alguma forma, controlada.

Acredita-se que um estudo especifico sobre esse tema, realizando a mesma andlise estatisticas dos
5 (cinco) anos, antes desta sentenca, seja uma abrangéncia de estudo que ofereca uma resposta desse

possivel cenario.

CONCLUSAO

Por fim, diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que os principais motivos que foram
responsaveis pela grande maioria dos indeferimentos dos pedidos de registro requeridos por titulares
paraense, sdo na verdade a unido de 2 (dois) fatores: o primeiro é a falha nos procedimentos quanto a
pesquisa de anterioridade (inciso XIX, artigo 124) e o segundo é a falta de conhecimento da legislagao (incisos
Vle VI, artigo 124).

O que piora ainda mais esse cenario, de forma consideravel, é o fato de também a grande maioria
dos pedidos que foram indeferidos, terem sidos protocolados através de procuradores (os quais,
teoricamente, deveriam conhecer os procedimentos quanto a pesquisa de anterioridade e, principalmente,
conhecer amplamente nossa legislacdo), dos 2.539 pedidos indeferidos nestes ultimos 5 (cinco) anos, 1.832
desses pedidos foram protocolados por procuradores e, apenas, 695 pelo préprio titular.

Diante do exposto, apesar de verificar um numero crescente de pedidos de registros de marcas,
acredita-se que sentenca proferida nos autos do processo n.2 0020172-59.2009.403.6100 (Ac¢do Civil Publica)
que determinou que qualquer cidaddao pode agir como procurador de terceiros perante o INPI, seja o
principal motivo que justifica o percentual maior de pedidos de registros de marca de titulares paraenses,

que foram protocolados por procuradores e que foram indeferidos pelo INPI.
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