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Resumo

No Brasil, apesar de as marcas serem a modalidade de propriedade industrial mais utilizada, o percentual de insucesso
dos pedidos de registro é expressivo. Este estudo visa a proporcionar maior familiaridade sobre a formalizacao de
pedidos no 6rgao competente, o INPI, e desmistificar questdes sobre o processo marcério a partir do estudo de
caso do @somoauditores, iniciativa constituida nas redes sociais. Para tanto, utilizou-se uma abordagem descritiva,
qualitativa e aplicada para caracterizar e analisar os principais passos até o protocolo do pedido, no intuito de
reforcar orientacoes e esclarecimentos essenciais, de evidenciar dificuldades e de compartilhar aprendizados. Em
conclusao, constatou-se que o processo marcario é longo, pode ser dispendioso e complexo face o conhecimento
necessario, mas pode ser feito sem necessidade de intermediario, sendo primordial estudar, entender e consultar
constantemente a legislacédo e as orientacoes e regulamentos expedidos pelo INPI e acompanhar o tramite de forma
apropriada apés o depdsito do pedido.
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Abstract

In Brazil, although trademarks represent the most common type of industrial property, the failure percentage of
registration requests is expressive. This study aimed at providing further knowledge on the formalization of requests at
INPI, and demystifying questions about the trademark process through analyzing the case study of @somoauditores,
an initiative created in the social networks. Therefore, a descriptive, qualitative and applied approach was used to
characterize and analyze the main steps leading to the request protocol, in order to clarify and reinforce essential
guidelines, highlight difficulties and share the lessons learned. In conclusion, it was observed that the trademark
process is long, rather expensive and complex as it requires specific knowledge. However, it can be done without
intermediary agents, through studying and getting in grips with the related legislation, guidelines and regulations
issued by INPI. Moreover, frequent follow-up of the process is important after the application has been deposited.
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1 Introducéo

Segundo Clifton et al. (2003), as marcas ja representam cerca de um terco de toda a rique-
za global. Logo, proteger esses ativos se tornou questao estratégica e até de sobrevivéncia em
alguns mercados.

No Brasil, as marcas sao regulamentadas pela Lei de Propriedade Industrial (LPI) — Lei n.
9.279/96, cuja protecao depende de concessao ou registro no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia, que executa a LPI no
ambito nacional.

Na forma do artigo 122 da LPI, sao suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos
visualmente perceptiveis, nao compreendidos nas proibicoes legais. A principio, qualquer sinal
capaz de identificar ou de distinguir bens e servigos de outros similares de procedéncias diver-
sas pode ser usado como marca, por exemplo: palavras, nomes, letras, numerais, desenhos,
formas, cores, logomarcas, rétulos, figuras ou combinagoes destes (INPI, 2021; JUNGMANN,
2010; OMPI, 2019).

Para a Confederacao Nacional da Industria (CNI, 2019), a marca permite que o consumi-
dor associe atributos de reputacao, qualidade e preco aos produtos e servicos identificados por
ela, voltando a compra-los ou a uséa-los quando satisfeito, facilitando ao consumidor a identi-
ficacao e a diferenciacao. Ou seja, uma marca esta associada a experiéncia proporcionada e a
percepcao que os consumidores carregam em suas lembrancas ou quando visualizam o sinal
que identifica determinado negdcio.

As marcas podem ser classificadas quanto a natureza e a forma de apresentacao, cabendo
mencionar os casos especiais regulamentados na LPI, conforme demonstrado na Figura 1.

Figura 1 - Classificacdo de Marcas no Brasil

MARCA DE PRODUTO OU SERVIGO @
Usada para distinguir produto ou servigo
de outros idénticos, semelhantes ou afins,
de origem diversa.

MARCA DE CERTIFICAQAO (=
Usada para atestar a conformidade de
produto ou servigo quanto a qualidade,
natureza, insumos e metodologia usada
com base em normas, padrdes ou
especificagdes técnicas.

w APRESENTAGAO

MARCA COLETIVA @—

Identifica e distingue produtos ou servigos
de membros de pessoa juridica que
represente coletividade, como associagdo,
cooperativa, sindicato, consércio,
federagdo entre outros.

MARCA DE ALTO RENOME

Marca registrada no Brasil que tem
assegurada protegdo especial, em todos
os ramos de atividade.

MARCA NOTORIAMENTE RECONHECIDA
Conhecida em seu ramo de atividade,
goza de protegdo especial,
independentemente de estar previamente
depositada ou registrada no Brasil.

CLASSIFICAGAO
DAS MARCAS NO
BRASIL

Classificagoes
ESPECIAIS

—@ MARCA NOMINATIVA

Sinal constituido por uma ou mais palavras,
compreendendo neologismos e
combinagdes de letras e/ou algarismos
romanos e/ou arabicos.

@ MARCA FIGURATIVA

Sinal constituido por desenho, imagem,
figura e/ou simbolo; Ideogramas; letra ou
algarismo estilizados isoladamente; e
palavras compostas por letras de outros
alfabetos.

MARCA MISTA

Sinal constituido pela combinagdo de
elementos nominativos e figurativos ou
mesmo apenas por elementos nominativos
cuja grafia se apresente sob forma
fantasiosa ou estilizada.

@ MARCA TRIDIMENSIONAL
Sinal constituido pela forma plastica
distintiva em si, capaz de individualizar os
produtos ou servigos a que se aplica, para
tanto deve ser dissociada de efeito técnico.

=

Fonte: Elaborada pelos autores deste artigo a partir de INPI (2022b)
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@ MARCA DE POSIQAO
Formada pela aplicagdo de sinal em
posigdo singular e especifica de
determinado suporte, desde que
dissociada de efeito técnico ou funcional.
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As marcas tém diversas aplicacoes, por exemplo, estabelecer reputacao, proporcionar fide-
lizacao, transmitir confiabilidade e seguranga, endossar novos produtos e/ou servicos e inibir a
experimentacao e a busca por concorrentes (INPI, 2013; THOMPSON JUNIOR; STRINCKLAND
III; GAMBLE, 2008). Para isso, uma marca de sucesso depende de um desenho inicial cuidadoso
e de zelo na sua manutencao, o qual repercute no seu valor de mercado e potencial estratégico

(CNI, 2019).

Jungmann (2010) enfatiza que muitas empresas estao migrando da visao juridica tradicional de
mero registro de ativos para uma dimensao multidisciplinar, explorando novas perspectivas como
a viabilizagao de estratégias. No caso das marcas, a protecao permite mais que identificar produtos
ou servicos, trata-se de um ativo que pode ser vendido, licenciado e transferido (INPI, 2021).

As marcas também podem ser ativos relevantes para pessoas fisicas que querem ser ge-
renciadas como marcas, caso dos atletas Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. e David Beckham.
Nas situagoes em que a marca é o préprio individuo, esses individuos acabam atuando como
influenciadores (BACKALER, 2018).

As marcas ganharam espago em cenarios como governo, times de futebol, instituicoes de
caridade e sem fins lucrativos, partidos politicos e Organizacbes Nao Governamentais (ONGs),
assim como se consolidaram em empresas high tech, low tech, commodities, utilitarios, compo-
nentes, servicos, Business-to-Business (B2B) e laboratérios, tornando-se essenciais aos micros e
pequenos negécios (KAPFERER, 2008; CLIFTON et al., 2003; JUNGMANN, 2010; ROWLES,
2019; INPI, 2021).

A internet e as tecnologias digitais transformaram o ambiente em que empresas e empreen-
dedores competem, comercializam e investem. Com a evolugao dos mercados, surgem novos
modelos de negécios e oportunidades de se construir marcas de valor. O controle passou a
ser do consumidor mesmo que o negdcio nao participe de determinada plataforma digital, os

clientes estarao 14, falando sobre os produtos e servicos, comparando-os com os da concorréncia
e buscando formas de se relacionar com a marca (TORRES, 2009; MILLMAN, 2012; OMPI,
2019; OCDE, 2020a).

Esse novo paradigma inclui pequenos negécios até porque a internet e as redes sociais
mudaram a relacao entre o tamanho de uma empresa e seu alcance, abrindo oportunidade
a todos no ciberespaco (LONGO, 2014; OCDE, 2020a). Torres (2009) afirma que pequenos
negécios tém trabalhado melhor a criacao e a manutencao de uma marca forte e que ha uma
tendéncia para a protecao desses ativos.

No mundo digital, a aplicabilidade das marcas fica mais clara frente ao convivio constante
de marcas menos conhecidas e marcas tradicionais. Uma organizagao que decide usar a internet
como canal exclusivo para interagoes com seus clientes é essencialmente on-line (THOMPSON
JUNIOR; STRINCKLAND III; GAMBLE, 2008), mas precisa de produtos e servicos cada vez
mais atrativos e diferenciados. Logo, o registro de marcas é um instrumento ideal para esse
cenario (INPI, 2021).

Nesse contexto, independentemente do segmento ou do porte, de ser um negdcio tradicio-
nal ou digital, empreendedores perceberam a importancia das marcas nas relacoes comerciais
e da busca de protecao, porém, frequentemente sem lograr éxito por falta do entendimento do
sistema marcario. Ou seja, essa expansao do olhar do mercado para as marcas nao significa

que os depositantes de pedidos de registro de marcas estejam livres de equivocos e duvidas
(INPI, 2021; OMPI, 2019).
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Entre 2014 e 2021, periodo em que o INPI analisou mais de 2 milhdes de pedidos de regis-
tro de marca, 53% foram concedidos e 47% negados conforme histérico do 6rgao (Tabela 1).

Tabela 1 - Histérico de decisdes do INPI sobre pedidos de registro de marcas entre 2014 e 2021

DEecisoEs CONCEDIDO % INDEFERIDO % ARQUIVADO % INEXISTENTE %
2014 157.600 85.810 544 27.399 17,4 42.276 26,8 2.115 1,3
2015 189.916 96.050 50,6 36.814 19,4 56.413 29,7 639 0,3

2016 195.896  99.938 51,0 41.610 21,2 51.210 26,1 3.138 1,6
2017  258.823 123.362 47,7 65.503 25,3 65.814 25,4 4.144 1,6
2018 379.767 191.813 50,5 105.379 27,7 75.880 20,0 6.695 1,8
2019  384.532 205.846 53,5 86.749 22,6 84.464 22,0 7.473 1,9
2020 248194 141.775 57,1 63.953 25,8 35.769 144 6.697 2,7
2021 283.663 168.413 594 74.811 26,4 32.105 11,3 8.334 2,9

2.098.391 1.113.007 53,0 502.218 23,9 443.931 21,2 39.235 1,9

Fonte: Dados extraidos do Boletim Mensal de Propriedade Intelectual do INPI - janeiro/2022 (INPI, 2022a)

Desde 2017, a quantidade relativa (%) de pedidos concedidos aumentou, alcancando cerca
de 60% do total em 2021. Porém, a quantidade de pedidos negados ainda é expressiva e se
constitui em um alerta.

Este estudo se propde a caracterizar e a analisar os passos até o depésito do pedido de registro
de marca de uma iniciativa constituida nas redes sociais no intuito de facilitar a compreensao
do processo por parte de empreendedores, em especial proprietarios/gestores de pequenos
e médios negdcios e pessoas fisicas, todos interessados em registrar suas marcas pessoais ou
profissionais, bem como qualquer estrutura ndo convencional com ou sem fins lucrativos como
as constituidas no ambiente de internet.

2 Metodologia

Trata-se de pesquisa centrada em um pedido de registro de marca e classificada conforme
o Quadro 1.

Quadro 1 - Classificacado metodolégica do estudo

Quanto a0 Quantoa Quanto a Quanto Quanto a técnica de Quanto a técnica de
objetivo abordagem natureza  ao objeto coleta de dados analise de dados

Pesquisa bibliogréfica,
observacao participativa e
diario de campo ou bordo.

Anélise textual ou
de contetido

Estudo de

Descritiva = Qualitativa Aplicada .
caso Unico

Fonte: Adaptado de Gil (2002), Lakatos e Marconi (2003) e Yin (1994)

Inicialmente, foram prospectadas as bases de pesquisas bibliograficas de acordo com o

Quadro 2.
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Quadro 2 - Tema central e termos associados a pesquisa bibliografica em diferentes bases on-line

TemA CENTRAL TERMOS ASSOCIADOS FoNTES DA PESQuisA BIBLIOGRAFICA
Registro

Propriedade Intelectual
Ferramenta de Busca do Google: https://www.google.com/
Peridédicos da CAPES: https://www.periodicos.capes.gov.br
Portal do INPI: https://www.gov.br/inpi
Portal da OMPI: https://www.wipo.int

Marcas ou Propriedade Industrial

Marca Marketing

Redes Sociais

Empreendedorismo

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo

A partir desse levantamento, foram identificadas as obras de maior interesse mediante anélise
de conteudo e iniciou-se o fichamento para selecionar trechos pertinentes quanto ao nivel de
autenticidade e de procedéncia do texto, considerando a autoridade do autor e a construcao e
refutacao de hipéteses.

A pesquisa ocorreu mediante observacao participativa, ou seja, o pesquisador assumiu
varios papéis e participou em tempo real do estudo de caso (YIN, 1994), assim, aprofundou-
-se a andlise da LPI e das publicacgbes e instrugoes sobre pedido de registro de marca do INPI
conforme Quadro 3.

Quadro 3 - Material de orientacdo ao processo de protecao de marca do INPI

OBJETO PRrINCIPAIS INFORMACOES ENDERECO
Define em linhas gerais as etapas para um pedido de
Guia Bésico registro de marca e disponibiliza links de enderecos https://www.gov.br/inpi/pt-br/
de Marca das principais referéncias e legislagoes, da revista, de servicos/marcas/guia-basico

informacoes basicas e dos canais de comunicagao.

Estrutura diretrizes e procedimentos de analise de
marcas, bem como instrucoes para formulacao

M&Z‘;?;Se de pedidos (_ie registro e acompanhament(_) de http://manualdemarcas.inpi.gov.br
processos, servindo, portanto, como referéncia para
examinadores, procuradores e usuérios em geral.
Materiais Retne todas as publicacdes sobre registro de marcas, https://www.gov.br/inpi/pt-br/
de Consulta ou seja, manuais, guias, passo a passos, notas servicos/marcas/materiais-
e Apoio explicativas, cartilhas, perguntas frequentes e outros de-consulta-e-apoio

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo

Antes de iniciar o pedido, procedeu-se anélise da Revista de Propriedade Industrial (RPI),
meio de comunicacao oficial do INPI, publicado semanalmente as tercas-feiras, onde sao in-
formados os atos, os despachos e as decisoes relativos ao sistema de propriedade industrial no
Brasil, sendo que os ativos de marca estao na Secao V. A anélise focou nos pedidos indeferidos,
arquivados e inexistentes da edicdo n. 2.661 de 4/01/2022 para aprimorar o entendimento do
processo e critérios de avaliacao do INPI.

Em seguida, juntou-se as informacoes necessarias para iniciar o pedido de protecao de
marca e procedeu-se a documentacao das etapas do processo, usando-se o Trello, ferramenta
on-line para gestao de projetos e tarefas pessoais, como diario de campo para organizar fluxos
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e acompanhar o progresso das atividades e promover a interacao entre os envolvidos, em que
se trocou ideias e alinhou-se decisoes de acordo com as situacoes que surgiram durante o pro-
cesso de registro marcario.

O pedido de registro de marca referiu-se ao @somosauditores, iniciativa constituida nas
redes sociais, liderada por dois profissionais de auditoria interna, com o propdsito descomplicar
e de humanizar a profissao e desafiar a comunidade a construir uma profissao positiva e baseada
em valor. O crescimento da iniciativa no ambiente digital implicou constante apropriacao de
contelido sem autorizagéao e referenciacao e inspirou surgimento de novas iniciativas no am-
biente, que, por vezes, confundem seguidores e demais interessados, o que levou os fundadores
a pedir o registro de marca.

3 Resultados e Discusséo

Inicialmente, optou-se por identificar os principais motivos de indeferimento, arquivamento
e declaragao de inexisténcia dos pedidos de registro de marca na primeira edicao da RPI de
2022, antes de iniciar o pedido de registro do @somosauditores, conforme resultados demons-
trados na Tabela 2.

Tabela 2 - Resultado da andlise das motivagdes para negacao dos pedidos de registro de marca na
primeira edigao da RPI de 2022

DECISOES MoTIvACAO ENQUADRAMENTO NA LPI %
Reproduziu ou imitou marcas de terceiros Inciso XIX do Art. 124 79%
Tentou registr_af sinal de caré}te.r d.escritivo Inciso VI do Art. 124 14%
sem suficiente forma distintiva
Indeferidos oty registrar sinal ou expressao de propaganda Inciso VII do Art. 124 05%
Incisos II, 111, IV, V, XX, XV, XVI,
Outras motivacoes XVII, XVIII, XXI e XXIII do Art. 02%
124, Art. 125 ou Art. 128

Falta de procuragao Paragrafo 2° do Art. 216 65%

Arquivados R
Falta de pagamento da taxa de retribuicédo Paragrafo tnico do Art. 162 359,

para concessao de registro

Falta de pagamento da respectiva taxa de Inciso Il do Art. 155 95%

Declarado retribuicao do servigo prestado pelo INPI

Inexistentes Falta de resposta do depositante quanto Art. 157 05%
. (o)

a exigéncia formal realizada pelo INPI

Fonte: INPI (2022¢)

Quanto aos pedidos indeferidos, observou-se que a maior parte poderia ser evitada me-
diante busca prévia quanto a existéncia de marca registrada similar ou idéntica a pretendida e
entendimento do que nao pode ser registrado na forma o artigo 124 da LPI. Registre-se que o
uso da ferramenta de busca do INPI e a interpretacao da LPI requerem conhecimentos especi-
ficos que nem todos possuem.

Os pedidos arquivados decorreram da falta do documento de procuracao necessario aos
depésitos feitos por representantes e por falta de pagamento da taxa de retribuicao de con-
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cessao de registro. Situacdes que indicam falhas quanto a nao identificacao de uma exigéncia
realizada pelo INPI ou inobservancia de prazos, também pode ter sido motivada por desisténcia
de depositantes.

Os pedidos inexistentes decorreram do nao pagamento de taxa e do nao atendimento de
exigéncia quanto a problemas com imagens enviadas no formulario de pedido, seja por falta de
nitidez, inobservancia aos requisitos técnicos no formato do arquivo ou por envio de imagens
duplicadas ou com variacoes.

A andlise da RPI possibilitou maior seguranca para iniciar o pedido do @somosauditores
e trouxe uma visao dos principais gargalos, que repercutem nas estatisticas demonstradas na
Tabela 2. O pedido de registro do @somosauditores no INPI seguiu nove passos conforme
mostra a Figura 2.

Figura 2 - Passos realizados até o depdésito do pedido de registro de marca

IDEALIZAR O SINAL A SER
PROTEGIDO COMO MARCA

GARANTIR QUE O SINAL A SER PROTEGIDO
NAO SE ENQUADRE NAS PROIBIGOES LEGAIS

PESQUISAR SE O SINAL A SER NICE IDENTIFICAR A CLASSE
PROTEGIDO JA ESTA REGISTRADO = ADEQUADA PARA REGISTRO
\VA
PREPARAR A IMAGEM DO A EFETUAR O
SINAL A SER PROTEGIDO capastronomp || INPT (%
INPI .
PREENCHER O FORMULARIO EMITIR E PAGAR A GUIA DE
% || DEDEPOSITO DE PEDIDO "~ RECOLHIMENTO DA UNIAO

ENVIARO FORMULARIO ENVIAR @
DE DEPOSITO DO PEDIDO
-
ACOMPANHAR O TRAMITE DO
PEDIDO NA RPI

Fonte: Elaborada com base em INPI (2022b)
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3.1 Passo 1 - Idealizar o sinal a ser protegido como marca

Em um cenério ideal, convém que o sinal a ser requerido seja pensado antes de o negdcio
iniciar suas atividades visando a alcancar um constructo impactante, original, e que represente
o que se deseja passar ao publico. Isso nem sempre ocorre e, portanto, é preciso avaliar se faz
sentido manté-lo como originalmente constituido ou redesenha-lo antes de iniciar o tramite do
processo marcario no INPI.

No caso do @somosauditores, o sinal ja existia, conforme demonstrado na Figura 3, o qual
foi idealizado e desenhado pelos préprios fundadores da iniciativa, que optaram por seguir o
tramite sem alteragoes.

Figura 3 - Imagem do sinal a ser requerida protecao das iniciativas @somosauditores

e

@somosauditores

~-e

Fonte: Instagram @somosauditores (SOMOSAUDITORES, 2022)

Jungmann (2010) ressalta que o desenho de uma marca envolve processo criativo, por
isso, o criador se torna automaticamente titular do direito autoral sobre a sua obra artistica, o
que exige cuidado especial dos depositantes para que o direito patrimonial sobre a criacao da
marca lhe seja formalmente repassado. Portanto, convém ter cuidado com o uso de imagens
disponiveis na internet ou em bancos de imagens de aplicativos, sendo pertinente a leitura dos
termos e das condicbes de uso.

Nessa linha, caso o depositante resolva desenhar ou redesenhar o sinal ou mesmo contratar
um profissional de design, é importante ter cautela em relacao as questoes de direito autoral e
com o devido momento de estabelecer o design final, posto que é indispenséavel verificar antes
se o sinal consta entre as proibicoes legais (passo 2) ou se ja foi registrado por terceiros juntos
ao INPI (passo 4).

Clifton et al. (2003) enfatizam que focar apenas na questao cosmética da marca, como
nome/logotipo, cores, papelaria e campanha publicitaria, implica apenas um efeito superficial
na melhor das hipéteses. Independentemente disso, o desenho, o redesenho e o direito patri-
monial sobre o sinal geram custos que devem ser considerados durante a jornada do pedido
de registro de marcas.

3.2 Passo 2 — Garantir que o sinal a ser protegido ndo se enquadre nas
proibicoes legais

Na anélise da edicao n. 2.661 da RPI, a inobservancia ou a realizacdo inadequada desse
passo representa um dos principais motivos para indeferimento de pedidos de registro de mar-
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ca pelo INPI. Assim, a LPI que versa sobre marcas no titulo IlI, do artigo 122 ao artigo 175, é
leitura obrigatéria e objeto de consulta constante, especialmente o artigo 124 que aborda os
sinais nao registraveis como marca.

No caso do @somosauditores, dentro da esfera de conhecimento dos depositantes, com-
parou-se o sinal a ser protegido com as proibicoes legais e néao se identificou empecilho para
o depdsito do pedido de registro. No entanto, ndo se pode negar a complexidade juridica que
envolve a interpretacao da LPI, especialmente para pessoas que nao sejam desse segmento
de atuacao ou nao tenham condigoes de contratar assessoria, caso de parte consideravel dos
empreendedores brasileiros.

3.3 Passo 3 - Identificar a classe adequada para registro do sinal a ser
protegido

Como o @somosauditores nao se constitui em uma empresa ou negécio nos moldes tra-
dicionais, essa especificidade torna o desafio maior quanto ao enquadramento no processo
marcério e interpretacao da LPI que fora pensada, redigida e publicada em um outro momento
da sociedade.

O artigo 128 da LPI diz que podem requerer registro de marca pessoas fisicas ou juridicas de
direito pablico ou privado, sendo que as de direito privado sé podem requerer registro relativo
a atividade que exercam efetiva e licitamente. Jungmann (2010) considera isso uma limitacao
para impedir o registro por quem queira apenas comercializa-las, isto é, nao pretenda usar as
marcas em suas atividades, o que nao se aplica ao @somosauditores, que usa o sinal requerido
hé& quase quatro anos.

Além disso, o uso de redes sociais e outras midias para o desenvolvimento de atividades
profissionais ou ndao e com ou sem fins lucrativos nao é regulado. Ao contrario de outros canais
de comunicacao, na internet nao ha regras formalmente definidas, sendo que nas redes sociais,

em particular, os préprios aplicativos determinam e alteram as diretrizes a serem seguidas pelos
usuéarios (TORRES, 2009).

No @somosauditores, a primeira preocupacao dos fundadores ao identificar o crescimento
e engajamento dos seguidores nao foi a protecao da marca, mas a alocacdo de dominio em
outras midias sociais e na internet. Jungmann (2010) enfatiza que os nomes de dominio se
constituem em um bem de grande valia, porém nao sao considerados marcas, nem garantem
a protecao dos sinais distintivos.

Esse tipo de diivida recai sobre outros tramites como o Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
(CNPJ) e registro empresarial na junta comercial. Mas, a tnica forma de assegurar a protecao
de uma marca no Brasil é por meio de registro no préprio INPI; esse tipo de confusao ainda
ocorre em virtude do desconhecimento da propriedade industrial por parte consideravel da
sociedade (INPI, 2021).

Para fazer pedido de registro de marca, é necesséario indicar o segmento ou os segmentos
aos quais, em principio, seus produtos e servigos pertencem. Esses segmentos séo conhecidos
como classes, e o INPI adota a Classificacao Internacional de Produtos e Servicos de Nice, que
possui 45 classes, sendo produtos de 1 a 34 e servicos de 35 a 45. Esse padrao esta disponivel
no portal do INPI.
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Apbs anélise cuidadosa, o @somosauditores foi enquadrado como servico (Quadro 4), na
classe 41, que trata de servicos de educacao, provimento de treinamento; entretenimento; ativi-
dades desportivas e culturais, que foi a classificacdo mais préxima das atividades desenvolvidas
pela iniciativa nas redes sociais. Percebeu-se dificuldade no enquadramento da iniciativa em
moldes diferentes dos tradicionais, mas também que é possivel compatibilizar novos modelos
para a sistematica marcaria proposta pelo INPI, mesmo sendo passivel de erro ou de entendi-
mento equivocado em relacao ao padrao Nice.

Quadro 4 - Lista de servicos constantes na Classificacao de Nice utilizada pelo INPI

CopIGO SERVICO
35 Propaganda; gestao de negécios; administracao de negécios; funcoes de escritério.
36 Seguros; negécios financeiros; negbcios monetarios; negécios imobiliarios.
37 Construcao civil; reparos; servicos de instalacao.
38 Telecomunicagdes.
39 Transporte; embalagem e armazenagem de produtos; organizacao de viagens.
40 Tratamento de materiais.
a1 Educacao, provimento de treinamento; entretenimento;
atividades desportivas e culturais.
49 Servigos cigntificos e te(inolégi(':os, pesquisa e c!esenho relacionados; servigos de andlise industrial
e pesquisa; concepcao, projeto e desenvolvimento de hardware e software de computador.
43 Servicos de fornecimento de comida e bebida; acomodacoes temporarias
a4 Servicos médicos; servicos veterinarios; servicos de higiene e beleza para seres

humanos ou animais; servicos de agricultura, de horticultura e de silvicultura.

45 Servicos juridicos; servicos pessoais e sociais prestados por terceiros, para satisfazer
necessidades de individuos; servicos de seguranca para protecao de bens e pessoas.

Fonte: INPI (2022d)

O estudo desse modelo de classificacao possibilitou descobrir que um mesmo sinal pode
ser registrado por titulares diferentes, desde que em classes distintas. Inclusive, é possivel buscar
na base do INPI se ja ha marca registrada com o sinal pretendido especificamente na classe de
interesse.

3.4 Passo 4 — Pesquisar se o sinal a ser protegido jad esté registrado no
INPI

Embora nao seja obrigatéria, a busca prévia ou pesquisa de anterioridade é altamente
recomendavel ao depositante antes de um pedido de registro de marca.

Na anélise efetuada na RPI, identificou-se que o maior motivo para indeferimento dos pe-
didos de marca é a reproducao ou imitacao de sinais registrados por terceiros, justamente pela
falta de busca prévia, pela realizagdo inadequada desse passo, por deficiéncia na ferramenta
disponibilizada pelo INPI ou mesmo por falta de afinidade de depositantes com a referida fer-
ramenta de busca.
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Essa busca deve se concentrar no médulo de marcas do sistema e-INPI, disponivel no portal
do 6rgao na internet, mas pode ser complementada em outras fontes, como bases de dados
comerciais pagas e ferramentas de busca na internet, visando a identificar sinais similares ou
que possam causar confusao.

A regra geral é que o primeiro a depositar um pedido possui prioridade ao registro. Toda-
via, ha uma excecao nos termos do § 1° do artigo 129 da LPI, denominada direito do usuério
anterior, que protege a pessoa de boa-fé que comprovar o uso, ha pelo menos seis meses, de

sinal idéntico ou semelhante, para mesmo fim, capaz de causar confusao ou associagao inde-
vida (INPI, 2022b).

No caso em estudo, nao se identificou sinal registrado ou com pedido em tramite no INPI.
Nas buscas complementares, identificou-se mencao ao termo “somosauditores” e aos dominios
http://www.somosauditores.com.br e http://www.somosauditores.org.br/ no site do Sindicato de
Auditores Fiscais (SINDIFISCO), porém, como se trata de segmento diferente da classe preten-
dida pelo @somosauditores, de se ter verificado que esses dominios estavam desativados e por
nao haver uso efetivo de sinal similar, optou-se por prosseguir o pedido de registro de marca
do @somosauditores.

A busca prévia se mostra relevante para o sucesso de um pedido de registro, por isso
recomenda-se que seja feita antes mesmo de se escolher o0 nome de um negécio. Para tanto,
sequer é preciso cadastro no site do INPI, basta acessar https://busca.inpi.gov.br/pePl/jsp/mar-
cas/Pesquisa_num_processo.jsp ou entrar no site do INPI: https://www.gov.br/inpi > clicar em
“Marcas” > o botao “Busca” > ao chegar na tela de busca, clicar em “Marca” para iniciar as
combinacbes de pesquisa.

As pesquisas podem ser feitas pela palavra exata ou radical, para as pesquisas do sinal
pretendido pelas iniciativas @somosauditores, optou-se sempre pelo tipo de pesquisa baseado
no radical por abrir bem mais o leque de resultados que retornam na busca. Adicionalmente,
foram escolhidas pesquisas do tipo avancada em detrimento a pesquisa basica, visando ao uso
de mais opgodes de filtros.

Também foi possivel buscar por titular, nome da marca, cédigo da imagem e até segmento
de classe usando o padrao Nice, como ja se tinha definido a classe pretendida, consultou-se
“somosauditores”, “somos auditores”, “(@somos auditores” e “@somosauditores” inicialmente
na classe 41 e depois em todas as classes para garantir um resultado mais abrangente. Além
disso, foram realizadas consultas por titular, usando os termos “Sindicato de Auditores Fiscais”
e “Sindifisco” em virtude do resultado das buscas prévias nas bases de dados complementares,
entretanto, nenhuma das buscas retornou qualquer sinal registrado que pudesse conflitar com
o pretendido pela iniciativa @somosauditores.

3.5 Passo 5 — Preparar a imagem do sinal a ser protegido

Sempre que a marca for figurativa, mista ou tridimensional, vide conceitos na Figura 1, o
depositante devera produzir obrigatoriamente um arquivo contendo a imagem digital do sinal
pretendido no formato e dimensdes definidos pelo INPI, conforme mostra o Quadro 5, pois sem
a imagem digital, o envio do pedido de registro nao é possivel. No caso do @somosauditores,
a imagem ja existia, sendo necessario fazer os ajustes das especificagbes por meio do aplicativo
Canva.
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Quadro 5 - Especificacoes da imagem digital do sinal pretendido

TamaNHO MAXIMO DO

FoRrMATO DO ARQUIVO TamaNHO MiNIMO ResoLucAo MiNIMA
ARQUIVO

945 x 945 pixels

JPEG ou JPG (8cmx 8 cm)

300 Dots per inch (Dpis) 2 MegaBytes (MB)

Fonte: Adaptado de INPI (2022b)

Ao preparar o arquivo digital, o depositante deve usar apenas uma imagem do sinal soli-
citado, nao sao aceitos arquivos duplicados ou variagoes do sinal; a imagem deve ser nitida o
suficiente para a identificacdo dos componentes figurativos; nao deve conter qualquer rasura,
e 0 mais importante, em regra, o sinal constante na imagem apresentada nao podera sofrer
alteracoes apds seu depdsito, por isso convém ter atencao nessa etapa e possuir habilidades
para preparagao da imagem do sinal pretendido.

A inobservancia desses aspectos pode implicar exigéncia formal do INPI, que se nao aten-
dida no prazo de cinco dias, resulta na classificacao do pedido como inexistente.

3.6 Passo 6 — Efetuar o cadastro no INPI

Em termos operacionais, o primeiro passo para formalizar o depésito de pedido é o cadastro
no sistema e-INPI, sendo necessario escolher a modalidade de cadastro, que pode ser como
pessoa fisica ou juridica, que fard o pedido por conta prépria, ou como advogado/procurador,
para depositantes que atuam como representante legal de outrem. Nesse caso, cabe atencao ao
envio da procuragao, pois, em nossa anélise da RPI, foi o principal motivo para arquivamento
de pedidos de registro.

Apbs aceitar o “termo de adesao’, no qual constam condicbes gerais do servico, o in-
teressado deve preencher o cadastro, criando login (nome de usuéario) e senha. No caso do
@somosauditores, optou-se pelo depédsito em regime de cotitularidade, sendo preciso cadastrar
os dois fundadores das iniciativas para que ambos fossem informados no ato do depésito do
pedido de registro de marca.

3.7 Passo 7 — Emitir e pagar a Guia de Recolhimento da Unido (GRU)

Para a emissdao da GRU, deve-se selecionar o servico pretendido, sendo que pedido de
registro de marca, corresponde ao cédigo 389 da Tabela de Retribuicoes do INPI para marca
de produto ou servico, devendo ser efetuado obrigatoriamente pelo requerente ou por seu
procurador.

Na tabela vigente, um pedido de registro de marca para uma unica classe custa R$ 355,00
em classe pré-aprovada e R$ 415,00 para livre preenchimento do depositante. Essas taxas
sao menores para pessoas fisicas; microempresas, microempreendedor individual e empresas
de pequeno porte; cooperativas; instituicoes de ensino e pesquisa; entidades sem fins lucra-
tivos e 6rgaos publicos, passando, respectivamente, para R$ 142,00 e R$ 166,00. A GRU do
(@somosauditores foi gerada na classe 41, ou seja, em classe pré-aprovada, na condigao de
pessoa fisica, custando, assim, R$ 142,00.
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A politica de descontos também se aplica a taxa de expedicao de certificado referente ao
primeiro decénio de vigéncia de registro de marca, que custa R$ 745,00 em seu valor inte-
gral e com o desconto pode ser reduzida para R$ 298,00. Caso nao haja problemas quanto
a documentacao, exigéncias do INPI, oposicao de terceiros, aditamento da peticao ou atraso
no cumprimento de prazos, o registro do @somosauditores na classe 41 saird ao todo por R$
440,00, valor abaixo das expectativas iniciais dos depositantes antes de tomarem conhecimento
da tabela de retribuicoes e do processo marcario.

E importante ressaltar que, durante todo o processo marcario, sdo enfrentadas questoes
juridicas e administrativas préprias do tramite, bem como demandas quanto ao desenho, re-
desenho, ajustes e direito patrimonial sobre o sinal pretendido. Caso os depositantes nao de-
tenham as competéncias e as habilidades necessarias, convém contratar assessoria para tal, o
que representa outros custos, provavelmente maiores que as retribuicbes pagas pelos servicos

de responsabilidade do INPI.

Nesse cenario, empreendedores enfrentam um dilema para diminuir o risco de insucesso
no processo marcario: dedicar tempo para estudar e adquirir as competéncias e as habilidades
necessarias ou dispor de recursos financeiros para investir na contratacao de especialistas.
Em ambos os casos, se esbarra na escassez, especialmente quando se trata de pessoas fisicas
e micro e pequenos empreendimentos, geralmente com poucos recursos financeiros e tempo
integralmente dedicado ao negocio.

3.8 Passo 8 — Preencher o formuldrio de depésito de pedido

Nao é possivel iniciar o preenchimento do formulario sem que se tenha gerado a GRU
correspondente ao servigo requerido, pois a primeira informagéao a se preencher é o “Nosso
Numero” (nimero da GRU), ainda que o pagamento nao tenha sido efetuado. No caso estudado,
optou-se pagar a GRU antes do preenchimento, face ao grande nimero de pedidos inexistentes
por falta de pagamento.

Ao inserir o nimero da GRU, o sistema retornou os dados do usuéario que a gerou, sendo
necessario adicionar os demais requerentes, que devem estar cadastrados no sistema. Como
apenas um dos requerentes estava cadastrado na plataforma, clicou-se no botao “Terminar
outra hora”, procedeu-se o cadastro do requerente faltante e depois adicionou-se o segundo
requerente do deposito.

Em seguida, na tela “dados da marca”, informou-se a forma de apresentacao da marca, no
caso “mista” por contemplar elementos nominativos e figurativos, e a natureza da marca, que
é de “produtos e servicos”, vide conceitos demonstrados na Figura 1. Depois, digitou-se o ele-
mento nominativo “@somosauditores” e anexou-se a imagem do sinal requerido, vide Figura 3.

No préximo campo, escolheu-se a classe correspondente ao pedido, classe 41, entao surgiu
algo inesperado aos depositantes, pois apesar de a GRU dizer respeito apenas ao pagamento
de registro em uma unica classe, dentro dessa classe, ha uma gama de produtos e servicos que
podem ser inseridos em seu pedido sem custos adicionais. Para tanto, optou-se pelos seguintes:
coaching (treinamento), cursos livres (ensino), orientagao (treinamentos), publicacdo on-line
de livros e periddicos eletronicos e servicos de instrucao, todas atividades desenvolvidas pelas
iniciativas @somosauditores, o que, alias, deve ser ratificado por aceite de declaracao de ati-
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vidades em campo especifico do formulario em conformidade com o artigo 128 da LPI, a ser
feito logo em seguida.

Ainda na tela de classes, também podem ser classificados os elementos figurativos da marca
segundo a Classificacao de Viena no limite de até cinco categorias, para o caso do @somo-
sauditores foram selecionadas: uma cor predominante; cinco cores e mais; letras em caracteres
claros em um fundo sombreados; letras ligadas a um elemento figurativo; e circulos ou elipses
com outros elementos.

Os préximos campos referem-se aos anexos, que sao opcionais, mas podem evitar proble-
mas, nesse momento, pode-se anexar em formato “PDF” e com tamanho méximo de 2 Mb:
procuracao, documento com consentimento de quem fez a arte do sinal pretendido, traducao
de documentos, reinvindicacao de prioridade unionista (para pedidos internacionais) e outros
documentos pertinentes.

Atencao aos documentos que contém as informacoes relativas a atividade do requerente,
como contrato social, atas de constituicao da empresa ou objeto social da firma, ainda que
nao anexados no pedido de registro, estes devem ser guardados pelo depositante, pois o INPI
poderd, a qualquer momento, formular exigéncia relativa a sua apresentacao. Os responséaveis
pelo @somosauditores optaram por nao anexar documentos ao pedido e resolveram ficar
atentos a possiveis exigéncias.

O preenchimento do formulério é facilitado pelo fato de que, enquanto o pedido nao for
enviado definitivamente no botao “Protocolar”, é possivel fazer ajustes, tirar davidas e editar
todos os campos.

3.9 Passo 9 — Enviar o formuldrio de depésito de pedido

O ultimo passo é enviar o formulario, protocolando pedido de registro de marca. Para isso,
deve-se, obrigatoriamente, declarar a veracidade das informacbes prestadas em campo espe-
cifico (Checkbox). Dessa forma, é essencial revisar com atencao as informacdes inseridas no
formulério e seus anexos, pois, uma vez enviados, nao ha como edita-los ou altera-los, inclusive
antes de finalizar o pedido, o sistema apresenta a prévia do formulario, a fim de que ele seja
validado antes do protocolo definitivo.

Também deve ser verificado se a GRU foi paga, sob pena de o pedido ser declarado
inexistente. O sistema emite uma alerta sobre esse ponto perguntando se “Deseja realmente
finalizar?”, caso positivo o formulério é enviado e o sistema emite o recibo de envio, ndo sendo
possivel alteracao posterior.

E essencial anotar o nimero do pedido com nove digitos que identifica o depésito de
pedido junto ao INPI. Apés o depésito, o processo segue as etapas demonstradas na Figura 4,
que deverao ser apropriadamente acompanhadas na RPI, inclusive quanto a possibilidade de
exigéncias no exame formal e/ou substantivo ou mesmo de oposicao de terceiros quanto ao
pedido de registro de marca.
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Figura 4 - Processo de anélise do depésito do pedido de registro de marca no Brasil
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Fonte: Elaborada pelos autores deste artigo a partir de INPI (2022b) e Brasil (1996)

O pedido do @somosauditores iniciou em 20/12/2021 com a andlise de viabilidade (do
passo 1 ao passo 5), seguido pelo cadastro no portal do INPI (passo 6) e a emissao da GRU
feitos no dia 2/1/2022, depois do pagamento da GRU (passo 7) e inicio do preenchimento do
formulario eletronico no dia 13/1/2022 (passo 8), que foi finalizado em 3/2/2022 (passo 9) com
o protocolo do pedido, totalizando 45 dias dos primeiros passos até a formalizacao do depésito.
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Cabe registrar que, até novembro de 2022, a anélise do pedido do @somosauditores ainda
nao havia sido concluida pelo INPI, se encontrando na etapa de exame substantivo demonstrado
na Figura 4. Segundo a OCDE (2020b), no Brasil, as decisoes sobre protecao de marcas duram
em média nove meses. Essa etapa é longa e critica, demandando acompanhamento semanal
mediante consulta a RPI.

4 Consideracoes Finais

O processo para a solicitacao de pedido de registro de marca é caracterizado por diversos
passos que, aparentemente, nao sao tao bem conhecidos por parte significativa dos depositantes
de pedidos de registro de marca no INPI. Sendo assim, concluiu-se, também, que este estudo
pode auxiliar os futuros depositantes de pedidos de registro de marca a executarem passos
importantes que podem evitar que os pedidos sejam indeferidos, arquivados ou declarados
inexistentes, da mesma forma como pode contribuir, a partir de anéalises no desenvolvimento
de estratégias ou materiais de apoio mais didaticos e voltados a publicos especificos, como o
das iniciativas constituidas nas redes sociais.

Destaca-se a necessidade de atualizacao das leis, regulamentos e demais documentos
orientadores, pois, ao longo do percurso do @somosauditores, percebeu-se a dificuldade de
enquadramento a sisteméatica marcéaria proposta na LPI, promulgada em 1996, quando, por
exemplo, a internet ainda trilhava os primeiros passos no Brasil e a maioria das redes sociais de
hoje sequer existiam. Também foi possivel desmistificar questoes relativas ao 6rgao competente
para registro de marca; ao custo de um depésito de pedido, que pode envolver outras despesas
além das taxas do INPI; ao preenchimento de formuléario de pedido, que deve ser precedido de
procedimentos como busca de anterioridade e anélise das vedagoes da LPI; e a contratagao de
assessoria para conduzir o pedido de registro.

Nesse sentido, o estudo de caso aqui apresentado permite afirmar que qualquer pessoa
pode requerer protecao de marca sem necessariamente contratar intermediario, desde que se
dedique a estudar, entender e a consultar constantemente a legislacao e as orientacoes e os re-
gulamentos expedidos pelo INPI, bem como que tenha disponibilidade para conduzir o pedido
de registro e acompanha-lo por um espago de tempo que dura meses até a concessao.

Registre-se que o processo de registro de marca segue o mesmo tramite independentemente
do porte do depositante; € um processo longo que exige consideravel tempo e dedicacao do
depositante, desconsiderando a realidade de grande parte dos empreendedores no pais; é um
processo dispendioso se forem levados em conta as retribuicbes e os custos com assessoria
profissional e design grafico do sinal pretendido; e pode-se dizer que é complexo face ao co-
nhecimento juridico e administrativo que requer.

Conclui-se ainda que o registro de marca nao é um processo acessivel e apropriado para a
realidade da maioria dos micros e pequenos empreendedores, o que, inclusive, pode explicar
parte consideravel das estatisticas de insucesso da Tabela 1 deste estudo.
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5 Perspectivas Futuras

Este estudo pode colaborar com os que pretendem requerer protecao de marcas no Brasil
ao explorar parte relevante dos motivos de insucesso no depésito de pedidos e ao caracterizar
e analisar os principais passos até o protocolo no INPI, além de suscitar reflexao sobre a aplica-
cao estratégica e a necessidade de protecao de marcas em uma sociedade, que gradualmente
migra para o ambiente digital, cujas opces sdo inumeras e os consumidores tém sua atengao
intensamente disputada.

Cabe ao sistema de propriedade industrial acompanhar e se adaptar ao ritmo das mudancas
e aos detentores de marcas buscar a protecao e usufruir de seus direitos. Para isso, espera-se
reavaliacao da legislacao, processos e regulamentos pertinentes pela 6tica dos depositantes e
dos produtos e servigos. Pois, no Brasil, por exemplo, ainda nao sao passiveis de prote¢ao mar-
caria: dominios, hologramas, animagdes, multimidia, liquidos, texturas, sinais sonoros, tateis,
gustativos ou olfativos, etc.

Outros ganhos podem ser obtidos a partir da popularizagao do registro de marcas, ja nos
primeiros momentos de existéncia dos empreendimentos por meio de parcerias do INPI com
outros érgaos publicos, como juntas comerciais e Receita Federal do Brasil e com campanhas
publicitarias e promocionais, que incentivem e levem conhecimento as pessoas sobre o sistema
marcario nacional.

No que diz respeito ao processo, ha espaco significativo para melhorias, especialmente
no tratamento de segmentos como pessoas fisicas e micro e pequenos empreendimentos, que
poderiam percorrer um tramite diferenciado, mais agil, simples e que diminua a necessidade
de contratacao de assessoria. Isso ajudaria a reduzir o estoque e o tempo de anélise de pedidos
de registro de marcas no INPI.

Como a inovacao e a propriedade intelectual sédo instrumentos que alcancam de forma
mais efetiva micro e pequenos negécios quando estabelecidas parceiras, convém que o INPI
promova acdes e incentivos aos escritérios de advocacia, as universidades, ao sistema “S” e
outros membros do ecossistema para colaborar com os depositantes de pedidos de registro de
marcas sem custos ou em condicdes acessiveis dada a complexidade juridica e administrativa
que envolve ao processo.

Outro fator essencial refere-se ao grau de afinidade dos depositantes com as ferramentas e
sistemas disponibilizadas pelo INPI, que poderia torna-las mais funcionais e intuitivas, inclusi-
ve proporcionando treinamentos sobre como fazer uma busca prévia adequada, acompanhar
um pedido de registro de marca, interpretar e entender a LPI e como manipular e entender as
secoes da RPIL.

Por fim, sugere-se que estudos sejam feitos no intuito de verificar se os insucessos podem
ser estatisticamente correlacionados com o porte do depositante, assim como de desburocratizar
0 processo marcario e de aprimorar o acompanhamento de pedidos de registro de marca, que
é uma etapa longa e cansativa, mas indispensavel para o sucesso do depésito.
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