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RESUMO

SIQUEIRA, Joelson Ramos de. Registro de Marcas — Aspectos distintivos e suas
aplicacdes. 2021. Dissertacdo (Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferéncia de
Tecnologia para a Inovacdo - PROFNIT) — Universidade Estadual do Centro Oeste,
UNICENTRO. Guarapuava-PR. 2021.

A importéncia do registro de marca como ferramenta mercadoldgica se torna
basilar e é capaz de atribuir ao seu titular posicionamento estratégico, além de compor o
patrimonio ativo intangivel. A distingdo dos produtos e servigos por ela identificados
confere qualidade e origem, sendo o seu alcance referencial da identidade do seu titular.
Desta forma, a correta compreensdo da distingdo dos institutos “nome fantasia”, “nome
de registro de dominio” e “marca registrada” a partir dos ambitos de vigéncia, alcance,
certificacdo e aspectos juridicos, evidenciam a funcdo primordial e ampla da
certificacdo do registro de marca. O presente estudo teve carater exploratério-descritivo,
a partir de uma revisdo bibliografica em meios primarios e secundarios de dados, para a
fundamentacdo foram utilizados artigos cientificos e anélise documental da legislacao,
bem como a analise das normativas emitidas pelo 6rgdo de registro e pesquisa em
acervos e banco dados. Nesse sentido, apresentamos um histérico do direito das marcas
e sua contextualizacdo no direito de propriedade industrial, dando énfase a génese de
suas funcdes e sua transformacdo no tempo com vistas a demanda da sociedade. Essas
funcGes e caracteristicas das marcas acabam evidenciando a sua relevancia nos
primordios dos mercados, bem como nas modernas préaticas de mercado atual. A forma
de aquisicdo do direito a propriedade das marcas com viés declaratorio adotado pelo
direito patrio confere a marca a capacidade de compor o patrimdnio de seu proprietéario.
Assim, para entender o panorama local do registro de marcas, realizamos uma
prospeccdo dos registros de marca dos associados da Associacdo Comercial e
Empresarial de Guarapuava (ACIG) junto ao Instituto Nacional da Propriedade
Intelectual (INPI). Por fim, sistematizamos um roteiro em forma de cartilha digital
acerca do pedido de registro de marca, com o intuito de esclarecer e facilitar aos
proprietarios o registro de suas marcas. Dessa forma, foi possivel verificar que a
construcdo da marca é fundamental para o aspecto mercadoldgico e sua salvaguarda so
se daré pelo registro. E em um mercado altamente competitivo a marca registrada se
torna um instrumento primordial a propaganda e ao comércio on-line.

Palavras-Chave: Mercado, Propriedade industrial, Marca, Cartilha.



ABSTRACT

SIQUEIRA, Joelson Ramos de. Trademark Registration - Distinctive aspects and
their applications. 2021. Dissertacdo (Mestrado em Propriedade Intelectual e
Transferéncia de Tecnologia para a Inovagdo - PROFNIT) — Universidade Estadual do
Centro Oeste, UNICENTRO. Guarapuava-PR. 2021.

The importance of trademark registration as a marketing tool becomes
fundamental and is capable of attributing a strategic position to its holder, in addition to
composing the intangible assets. The distinction of the products and services identified
by it confers quality and origin, being its referential scope of the identity of its holder.
In this way, the correct understanding of the distinction of the institutes "invented
name”, "domain registration name" and "registered trademark™ from the scopes of
validity, scope, certification and legal aspects, show the primordial and broad function
of the certification of the trademark registration. The present study had an exploratory-
descriptive character, based on a literature review in primary and secondary data
sources, to substantiate scientific articles and documentary analysis of the legislation, as
well as the analysis of regulations issued by the registration and research agency in
collections and database. In this sense, we present a history of trademark law and its
contextualization in industrial property law, emphasizing the genesis of its functions
and its transformation over time with a view to the demand of society. These functions
and characteristics of brands end up showing their relevance in the early days of
markets, as well as in modern market practices today. The form of acquisition of the
right to ownership of brands with a declaratory bias adopted by national law confers the
brand the ability to compose the property of its owner. Thus, in order to understand the
local panorama of trademark registration, we surveyed the trademark registrations of
members of the Guarapuava Commercial and Business Association (ACIG) at the
National Institute of Intellectual Property (INPI). Finally, we systematized a script in
the form of a digital booklet about the application for trademark registration, in order to
clarify and facilitate the registration of their trademarks for owners. Thus, it was
possible to verify that the construction of the brand is fundamental for the marketing
aspect and its safeguard will only be possible through registration. And in a highly
competitive market, the trademark becomes a primary tool for online advertising and
commerce.

Key Words: Market, Industrial property, Trademark, Playbook.



1. INTRODUCAO

A importancia da certificacdo do registro de marca no mercado atual, a
conscientizacao sobre os beneficios monetarios e a visibilidade pode ser agentes motivadores
e de agregacdo de capital intangivel para as empresas. As grandes marcas sdo associadas a
aspectos axiolégicos e que formam a personalidade da instituicdo, comunicando o seu
compromisso social, a responsabilidade ambiental, o envolvimento com a comunidade, a
qualidade de vida de seus colaboradores, e entre outros valores. Alias, esses valores
atualmente sdo extremamente importantes para a consolidagdo e reconhecimento de uma
marca forte, 1SS0 no que se refere ao consciente coletivo, ou seja, a associagdo da marca com
aspectos positivos ou negativos.

Assim, com a eclosdo do e-commerce, acelerada pelo momento em que vivemos de
uma quarentena oriunda de uma pandemia, fica evidenciada que a forma de consumo esta em
transformacdo. Nesse sentido, ndo basta produzir e prestar servicos com qualidade é preciso
estar em evidéncia, e que a popularidade, em seu sentido estrito, seja almejada. As marcas que
conseguirem éxito nesse cenario certamente serdo as que se destacardo economicamente. Na
disputa por aprovacdo, hoje externada nos likes e em fanpages, a marca é um patrimonio tdo
importante quanto qualquer outro ativo, e sua correta certificacdo estdo para a empresa tal
qual o ato que a constituiu e conferiu um Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).

Nesse estudo apresentamos uma revisdo de literatura com o0s principais nomes da
doutrina sobre o tema registro de marcas, com analise dos marcos temporais da legislacdo
sobre os direitos atinentes as marcas. Ademais, apresentamos um olhar juridico com o escopo
de distinguir o “nome fantasia” e 0 registro de dominio na rede mundial de computadores
(World Wide Web/WEB), que costumeira e erroneamente pretendem substituir a marca
registrada em suas funcdes. Também, analisamos a pesquisa realizada no inicio de 2019, pelo
Servico Brasileiro de Apoio &s Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), em que a maioria das
empresas de pequeno e medio porte, cerca de setenta por cento, ndo adere ao registro da
marca (SEBRAE, 2019). E realizamos uma pesquisa junto aos associados da Associacao
Comercial e Empresarial de Guarapuava (ACIG) com o intuito de apurar 0 nimero de
empresas com registro de marca para compara-los com os apresentados pelo SEBRAE.

A devida compreensdo das funcOes e caracteristicas da marca registrada pode ser o

maior empecilho para que tais empresas tirem proveito deste instituto, e na melhor forma de
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compliance, tenham suas marcas registradas. Entender que o registro, para além da funcao
distintiva, exerce também funcdo mercadologica e de propaganda (SILVEIRA, 2014).
Faremos uma contextualizagdo da conceituacdo utilizada pelo Instituto Nacional da
Propriedade Intelectual (INPI) no tocante a marca e a sua relagdo com os tratados
internacionais, isso com a pretensdo de enaltecer as caracteristicas de cada signo registravel a
fim de facilitar o devido enquadramento nas categorias de atividades e necessario no deposito
de pedido do registro. Por vezes, o viés juridico-normativo, bem como o tramite processual
necessario para o registro e manutencdo deste, se mostra fora do contexto cotidiano do
pequeno empresario, desestimulando o registro de marca propria, conforme revelam o0s
estudos recentes a que referenciamos no presente trabalho.

No mesmo sentido, a minha experiéncia pessoal como pequeno empresario em relacdo
ao registro de marca colaborou com a tomada de conhecimento sobre tais dificuldades. Dessa
forma, surge a proposta para facilitar e popularizar o registro de marca para a comunidade
empresarial, especialmente junto ao quadro de associados da Associagdo Comercial e
Empresarial de Guarapuava (ACIG).

De acordo com Medeiros Filho e Russo (2016), existe a necessidade de difusdo do
conhecimento sobre o funcionamento do sistema de protecdo a marca, para melhoria de suas
faculdades e para a utilizacdo de forma correta do instituto, bem como para o bom éxito da
certificacdo do registro e sua posterior manutencao. Assim, como objetivo geral foi pensada a
construcdo de uma Cartilha (o produto final desse trabalho) com uma linguagem acessivel,
apresentando um roteiro para o registro de marca e esclarecendo sobre a marcha processual-

administrativa junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial.



2. OBJETIVOS

Objetivo geral:

O presente trabalho tem como objetivo geral a prospeccdo das marcas relacionadas aos
afiliados da ACIG (Associagdo Comercial e Empresaria de Guarapuava) e produzir uma
Cartilha Digital para o registro de marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade
Intelectual (INPI).

Objetivos especificos:
1. Verificar as fungdes e caracteristicas das marcas;

2. Determinar as formas de aquisicéo do direito a certificacao;

3. Conceituar as possiveis fungdes exercidas pela marca em sentido estrito.
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3. REVISAO DA LITERATURA

3.1 ASPECTOS JURIDICOS DO REGISTRO DE MARCAS

O conceito do direito de propriedade tem sua génese na transicdo do homem némade e
coletor para 0 homem assentado e agricultor. E manifesta desse a antiguidade a vontade do
produtor em conferir a sua obra um sinal distintivo, de grava-la com sua assinatura e de modo
caracteristico (MACKIEVICZ, 2019).

O habito de identificar com marca a fogo o gado, também é precursor do direito de
propriedade caracteristico das marcas registradas (MALLMANN, 2014). Contudo, ndo se
tratavam de marcas propriamente ditas, mas sim uma marca de cunho de propriedade. Assim,
como na idade média se empregavam marcas figuradas com linhas, setas e curvas que eram
reconhecidas como direito privado absoluto pelas corporacdes de mercadores (REQUIAO,
2005; MALLMANN, 2014).

Uma das primeiras marcas noticiadas surgiu no ano de 1386, quando o rei de Aragao
D. Pedro IV solicitou a todos os tecelfes de seu reino que incluissem a marca da cidade nos
tecidos produzidos. A partir desse momento as marcas individuais adquirem relevancia, tanto
que em 1560 Bartolo da Sassoferrato escreve uma obra dedicada ao tema, tendo como titulo
“De Insignia et Armis” (REQUIAO, 2005). Dessa forma, teremos 0s primeiros conceitos
juridicos sobre marcas.

O ramo juridico denominado Direito Industrial tem seu inicio em 1623, na Inglaterra,
com a edi¢do do “Statute of Monopolies”, também conhecida como a Lei de Patentes. Essa
legislacdo permitiu o inicio da terminologia de marcas e patentes, assegurando a prote¢édo dos
bens, inovacdes e invencdes. Nesse contexto, foi atribuido ao estatuto a exclusividade no
desenvolvimento de uma atividade econémica, monopdlio esse reservado anteriormente
somente a coroa e aos nobres. A prerrogativa surge para fomentar e motivar a pesquisa e
aprimoramento de novas descobertas (COELHO, 2012).

Na licdo de Requido (2005) vemos o histérico da evolucdo do Direito Marcéario
positivado no Brasil a partir das criticas a Constituicdo Imperial de 1824, e que compreendia
as garantias aos inventores quando tratava dos direitos civis. No entanto, somente no ano de
1891, ap6s a Convencdo de Madrid, que teremos um concreto delineamento de uma
legislacdo a ser adotada por seus signatarios no que se refere as marcas, denominada de

Constituicdo Republicana, garantindo constitucionalmente a propriedade da marca, isso no
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seu 8§27 do artigo 72. Embora o Brasil tenha sido um dos 14 paises signatarios da primeira
Convencao de Paris, em 1883, e que também contemplava o tema. Posteriormente, teremos o
assunto tratado no Decreto n.° 196, de 31 de dezembro de 1934, no governo de Getulio
Vargas.

Conforme o autor supracitado, as Constituicbes que sucederam a Constitui¢do
Republicana positivaram o Direito Marcario de forma discreta, ja a carta magna de 1967
elenca o direito da marca no 824 do art. 150, juntamente da garantia aos inventores e do nome
comercial. Por fim, a Constituicdo promulgada em 5 de outubro de 1988, em seu artigo 5°
inciso XXIX, apresenta de forma expressa a garantia de tal direito, tendo vistas ao
desenvolvimento tecnoldgico, econdmico e ao interesse social do pais.

No regramento infraconstitucional teremos varios diplomas que tratam da matéria.
Para além da legislacdo que trata do Direito das Coisas contido nos Codigos de Direito Civil,
mencionamos especialmente os Cddigos de Propriedade Industrial, a comecar por aquele
instituido pelo Decreto Lei n.° 7.903, de 27 de agosto de 1945, sucedido pelos Codigos de
1967 e 1969.

Na sequéncia, teremos a criacdo da Organizacdo Mundial da Propriedade Industrial
(OMPI), 6rgdo ligado a Organizacdo das Nacbes Unidas (ONU) e concebido na Convencgéo
de Estocolmo, em 14 de julho de 1967, e introduzida no direito patrio pelo Decreto n.° 75.541,
de 31 de marco de 1975. Posteriormente, temos a criagdo do Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI), que se d& pela Lei n.° 5.648, de 11 de dezembro de 1970, em
substituicdo ao Departamento Nacional de Propriedade industrial, bem como o Cédigo da
Propriedade Industrial do ano de 1971, criado pela Lei n.° 5.772 de 21 de dezembro.
Finalizando com o Cdédigo atual que entrou em vigor pela Lei n.° 9.279, de 14 de maio de
1996.

3.1.1 A relevancia juridica

As normas que regem a propriedade industrial tutelam, dentre outras propriedades
intelectuais o direito a propriedade da marca de produto ou servigos, caracterizado
fundamentalmente pelo registro junto ao 6rgdo governamental competente para tutelar e
constituir a propriedade da marca em seus mais diversos signos por meio da certificagdo. Em
nosso pais o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) estd incumbido desta
competéncia, conforme determinacédo da Lei n.° 9.279, de 14 de maio de 1996.

Outrossim, o tema também esta contemplado na Constituicdo Federal de 1988, em seu
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artigo 5 inciso XXLX, e no Cddigo Civil Brasileiro, Lei n.° 10.406 de 2002, em seu artigo
1.228. Com fulcro neste ordenamento, o INPI estabelece critérios e vedagdes para a concessao
do registro de marca inclusive o pedido para registro de marca internacional nos moldes do
Protocolo de Madrid.

Nesse contexto, dois tratados regem o Sistema Internacional de Registro de Marcas: o
Acordo de Madrid de 1981 e o Protocolo de Madrid de 1989. O primeiro ndo teve pro-
signatarios relevantes para o comércio internacional, motivo pelo qual a OMPI estabeleceu o
segundo, que embora se intitule Protocolo trata-se de um tratado internacional que vigora
desde 01 de dezembro de 1995, e é aplicado internacionalmente desde 01 de abril de 1996.
N&o obstante, o texto em vigor é de 31 de janeiro de 2019 e que passou a vigorar no dia 01 de
fevereiro de 2019 (RODAS, 2019).

No Brasil, o protocolo foi recepcionado pelo Decreto Legislativo n.° 49, de 28 de maio
de 2019, e regulamenta o pedido de registro de marca internacional com vistas a simplificacao
do processo e a diminuicdo de custos, e para o qual o INPI esta encarregado de receber e
encaminhar a marcha processual. O sistema é administrado pela Secretaria Internacional da

Organizacdo Mundial da Propriedade Industrial e que cuida do Registro Internacional,
publicando na Gazeta da OMPI de Marcas Internacionais (RODAS, 2019).

A Constituicdo Federal de 1988 elencou o direito de propriedade das marcas em seu
Titulo I, que trata dos Direitos e Garantias Fundamentais e no capitulo | artigo 5°, onde
elenca os direitos e deveres individuais e coletivos, portanto trata-se de clausula pétrea que
posiciona a relevancia do referido direito (BRASIL, 1988). No mesmo sentido, a Lei de
Propriedade Industrial (Lei n.° 9.279/1996) em seu artigo 5° atribuiu a propriedade da marca o
carater de bem mdvel, estando também tutelado no Codigo Civil Brasileiro (Lei n.°
10.406/2002) em seu Livro Ill, que trata do Direito das Coisas. Assim, a marca registrada €
uma propriedade imaterial, garantida como Direito Constitucional Fundamental e do ramo do
Direito das Coisas em sendo um bem movel.

O Cddigo Civil Brasileiro, a partir do seu art. 1.228, trata da propriedade e estampa.
Segundo Diniz (2002), o mais completo dos direitos subjetivos com efeitos erga omnes, ou
seja, oponivel a todos e so limitado pelo principio da legalidade e a funcdo social, imposto
pelo artigo 5° - inciso XXIII, da Constituicdo Federal de 1988. O tema em questdo é objeto de
estudo do Ramo do Direito Empresarial ou Comercial, mais especificamente no que tange a
propriedade industrial ou Direito de Propriedade Industrial.

Para Coelho (2012), € a divisdo do direito comercial que tutela as marcas e também
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inventores, designers e empresarios em relacdo as invengdes, modelo de utilidade e desenho
industrial. Deste modo, o Direito de Propriedade Intelectual é o género, do qual derivam o
Direito de Propriedade Industrial e o Direito Autoral.

A marca compreendida como patrimdnio de seu detentor é alcada a qualidade de
propriedade, desta forma, traz consigo o que fundamentalmente caracteriza qualquer
propriedade sob o prisma juridico. Segundo Santos et al. (2017), a propriedade intelectual no
caso das marcas e patentes € uma das formas para a protecdo do conhecimento de
bens tangiveis e intangiveis e de valor econdmico.

Na licdo de Requido (2012), ela possui faculdades expressas como “jus utendi, fruendi
ac abutendi”, ou seja, o pleno direito que o proprietario detém sobre a coisa na qual recai a
propriedade. Assim, leciona-se o jus utendi que consiste em utilizar a propriedade com tudo
que ela pode proporcionar, desde que, dentro dos limites legais e sem que haja alteracdo na
sua substancia, em outras palavras, seria o direito ao uso. O jus fruendi esta assentado sobre o
direito de fruir da coisa, ou seja, a percepcao de seus frutos ou exploracdo de seus produtos,
inclusive comercialmente. E por fim, o “jus abutendi” também conhecido como jus
disponendi, esta caracterizado pelo poder dispor da coisa seja a titulo gratuito ou oneroso, € o
poder de aliena-la, ou seja, vender, doar, ceder ou utiliza-la como garantia. Atualmente, tais
prerrogativas atribuidas as marcas sdo aplicadas de forma extensiva aos registros de nomes de
dominios na rede mundial de computadores, a fim de dirimir conflitos na utilizacdo de signos
identificadores.

A Lei de Propriedade Industrial em seu Titulo Ill, Capitulo I, artigos 122 e 123, ao
tratarem do referido direito, conceituam marca como sendo os sinais distintivos visualmente
perceptiveis capazes de distinguir produtos e servicos de outros similares de origem diversa
desde que n&o vedados por lei (BRASIL, 1996, on-line). Portanto, atribui ao aspecto visual o
seu principal critério de distintividade, tal redacdo deriva do que preceitua a se¢do 2, artigo 15
do Acordo TRIPS (Trade Related Aspects of Intelectual Property Rights), absorvido pelo
ordenamento patrio por meio do Decreto n.° 1.355/1994.

Dessa maneira fica evidenciado o esforco internacional dispensado para a protecédo da
propriedade da marca. O que pode percebido através das estampas nos referidos tratados e no
ordenamento constitucional e infraconstitucional brasileiro, enaltecendo a importancia do
registro de marca no cenario global com vistas a garantir o pleno direito de atuacao local, mas

também com o escopo de garantir a atuacdo segura em escala mundial.
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3.1.2 A natureza juridica do registro de marcas

A génese do Direito Marcério se funda em sistemas legislativos para a doutrina: “Dois
sistemas legislativos se estabeleceram no direito moderno, no que concerne ao registro das
marcas: o declarativo e o atributivo ou constitutivo. No primeiro, a lei apenas declara o direito
ja existente”. No segundo sistema, somente a certificacdo confere a propriedade da marca
(REQUIAO, 2012, p. 160).

Ressalta-se que os sistemas se sucederam, pois no primeiro caso o entendimento era
que o direito precedia o reconhecimento e também a legislacédo pelo principio da utilizacdo de
boa fé. Entretanto, atualmente vigora o segundo sistema, que trata de direito atributivo ou
constitutivo, isso quando somente a certificagdo atribui & marca a qualidade de propriedade e
com todas as prerrogativas relacionadas ao direito de propriedades ou direito das coisas
(REQUIAO, 2012).

Para Miranda (1983), a propriedade preexiste ao registro se esta propriedade for
intelectual. Portanto, para o autor o direito resultante do registro é declarativo, mas no plano
do direito industrial existe o direito gerador, que é o direito real resultante do registro. Tal
distincdo, aparta as relacbes humanas em funcdo das coisas, e as relacdes juridicas entre a
atividade humana e a apropriacdo das coisas, as primeiras sdo tuteladas pelo direito real e as
outras sdo absolutas e subordinam o bem ao seu proprietario e preexistem ao direito gerador.
Assim sendo, a propriedade preexiste ao registro se esta propriedade é intelectual e no plano
do direito industrial existe o direito gerador, que € o direito real resultante do registro.

O registro da marca gera o direito real absoluto. Nesse sentido, a marca passa ser
compreendida como patrimonio de seu detentor e € alcada a qualidade de propriedade. Desta
forma, traz consigo o que fundamentalmente caracteriza qualquer propriedade sob o prisma

juridico.
3.2 CONCEITOS, CLASSIFICACAO E FUNCOES DAS MARCAS

Compreender em que consiste a marca certamente passa pelo entendimento do seu
conceito, pois ndo se trata de uma conceituacdo meramente doutrindria ou hermenéutica. A
Lei de Propriedade Industrial, em seu Titulo Ill, Capitulo I, artigos 122 e 123, estampa 0
conceito de marca: “sdo suscetiveis de registro como marca o0s sinais distintivos visualmente
perceptiveis, ndo compreendidos nas proibicbes legais” (BRASIL, 1996, on-line),

estabelecendo seu conceito de forma explicita e com carater normativo.
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Tal conceito ndo goza de ineditismo, haja vista derivar do mencionado na redagédo do
Acordo TRIPS e externa como principal caracteristica, a capacidade de distintividade na
esséncia do que se compreende por marca e assim também o € para a doutrina: “marca ¢é o
sinal distintivo de determinado produto ou servi¢o” (REQUIAO, 2005, p. 157). Portanto, sua
esséncia reside no sinal distintivo, porém para o legislador ndo se trata de qualquer sinal, ele
precisa ser visualmente perceptivel, que por exclusdo, veda o registro de sinais sonoros e
precisa gozar de ineditismos, assim como qualquer invencdo tutelada pelo direito de
propriedade industrial.

Por sua vez Negrdo (2017, p. 137) preceitua, “invengdo é o ato humano de criagdo
original, licito, ndo compreendido no estado da técnica e suscetivel de aplica¢do industrial”.
Tal conceituacdo se coaduna com os requisitos apresentado por Coelho (2012), principiando,
segundo ele, pelo requisito de novidade relativa, seguido pela ndo colidéncia com marca de
alta notoriedade e livre de impedimento. J& para Requido (2005), devem possuir
originalidade, sejam novidade e dotadas de licitude, com especial énfase para a veracidade do
que simbolizam, denotando a funcgéo protetiva ao consumidor.

De outro lado, temos as vedacgdes explicitadas no artigo 124, da Lei de Propriedade
Industrial, que esclarece ndo ser registravel um sinal desprovido de distintividade por violar o
direito de terceiro e por contrariar a moral ou a ordem, evidenciando alguns dos requisitos
necessarios para a concessdo do registro de marca (BRASIL, 1996, on-line). Entdo, 0s
requisitos para o signo da marca que estdo atrelados ao seu conceito séo: o ineditismo
demonstrado pela originalidade do sinal proposto; a capacidade de ser visualmente
perceptivel; ser dotado de distintividade e veracidade; e seu registro ndo estar vedado por
forca de normas.

A partir da conceituacdo legal, encontrada no Manual de Marcas disponibilizado pelo
INPI, teremos a classificacdo das marcas de acordo com sua natureza. Embora, a doutrina
assevere que a natureza da marca de forma genérica é todo o sinal distintivo com a finalidade
de identificar um produto e/ou servico, o 6rgao certificador acrescenta mais duas categorias:
marca coletiva e marca de certificacdo (juntamente com a marca de produtos e/ou servicos).

Apresenta, também, uma classificacdo a partir da forma de apresentacdo, quais sejam:
nominativas, figurativas, mistas e tridimensionais. As marcas nominativas ou verbais sao
aquelas compostas por letras, nimeros, algarismos ou a combinacdo deles, desde que nédo
fantasiosos. As figurativas ou emblematicas como o0 nome sugere, séo aquelas compostas por
desenho, imagem, ideogramas, figura e/ou simbolo. A tridimensional é a construgdo do signo

de forma pléastica, capaz de ser visualizado tridimensionalmente. Por fim, a marca que se
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apresenta na forma mista combina elementos da marca nominativa e figurativa (INSTITUTO
NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2021).

Na marca de produtos e servicos, reside a esséncia deste instituto, que é a de distinguir
por meio de um signo um produto ou servico de outro similar ou afim, porém com origem
diversa. Ja na marca coletiva fica evidenciado a distintividade baseada no titular da marca,
indicando que o produto ou servico tem origem de uma pessoa juridica de representatividade
coletiva, tais como cooperativa, associagdes e outros. Na marca de certificagcdo, a marca deve
indicar especificamente que o produto estd de acordo com normas ou padrfes técnicos
especificos, portanto atesta natureza, qualidade, material e metodologia utilizados naquele
produto ou servigo (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2021).

A doutrina, assim como o INPI, adotam outras classifica¢cdes voltadas para o signo
que identifica a marca, de acordo com sua natureza, forma e espécie. Segundo Requido
(2005), a classificagdo em funcdo das formas das marcas pode ser compreendida em trés
tipos: marcas verbais ou nominativas, emblematicas ou figurativas e as mistas, tal
classificacdo corresponde a classificacdo a partir da forma apresentada pelo Instituto Nacional
da Propriedade Intelectual.

Ainda, de acordo com autor supracitado, as marcas se classificam de acordo com sua
espécie, podendo ser singulares ou especiais, gerais ou genéricas, coletivas, operarias,
notdrias e marcas livres. Nesse contexto, as singulares seriam destinadas a designar um
produto, singular e individualmente; as genéricas visariam identifica a procedéncia do produto
ou servico o que para o INPI seria certificada pela Indicacdo Geografica nas suas duas
possibilidades, Indicacdo de Procedéncia ou Denominacdo de Origem; as coletivas que
indicam marcas de associagcdes ou outra instituicdo composta pela coletividade; as operarias
que ndo sdo conhecidas nem empregadas no Brasil, mas sdo muito utilizadas por sindicatos
norte-americanos para designar mao de obra especifica (proximo do que temos como
Indicacdo Geografica); e as notdrias que seriam aquelas extensivamente conhecidas do
publico.

Cabe ressaltar, que somente com promulgacdo da Lei da Propriedade Industrial
(9.279/1996) passamos a adotar a indicacdo geografica. Este instituto também atribui um
signo distintivo aos produtos e servigcos, tanto na indicacdo de procedéncia quanto na
denominacgdo de origem, porém com regramento proprio e embora apresente similaridades
com as marcas tem aplicacdo, critérios e funcdes especificos. No entanto, a doutrina langa
méo de outras classificacdes para fins didaticos e que corroboram com seu entendimento.

Na Figura 1 organizamos a classificacdo das marcas a partir do apresentado pela
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doutrina e pelo INPI.

Figura 1. Classificacdo das marcas

De produto o )
= e/ou = Nominativa = Singular
Servico
De . . .
| certificagao —| Figurativa —{ Genérica
= Coletiva —  Mista | Coletiva
Tridimen- .
— | cional = Operaria
— Notoria
—i  Livre

Fonte: Autoria prépria (2021).

Conforme pode ser visualizado na Figura 1, as marca se classificam segundo sua
natureza, ou seja, marcas de produto, de servico, de certificacdo e coletiva, tendo como
fundamento a natureza do que ela identifica. Quanto a forma elas se classificam em
nominativa, figurativa tridimensional e mista, denotando como a marca se apresenta em seu
aspecto visual. Por fim, ainda teremos a classificacdo de acordo com a espécie, e esta
classificacdo leva em conta aspectos voltado a qualidade e origem das marcas. Tais
classificacbes se mostram necessarias para a devida compreensdo do termo, uma vez que,

abordam as principais caracteristicas das marcas.

3.2.1 As funcgbes das marcas

Evidente que cada modalidade de marca possui suas especificidades, todavia todas
possuem como principal funcédo a sua distintividade, existindo outras func¢ées que sdo préprias
deles e que justificam sua utilizacdo. Requido (2005) aponta que no principio a marca tinha

apenas funcdo restrita de indicar a origem e/ou a procedéncia de determinado produto,
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portanto, sua aplicacdo se voltava a industria. Apenas, posteriormente estendeu-se ao
comércio e por ultimo aos servi¢os com carater estritamente mercadoldgico, tendo como
funcdo destacada a protecdo da clientela e do trabalho do empresario.

Atualmente a protecdo que a marca exerce possui aspecto mais abrangente, vai além
de resguardar os direitos do produtor e proteger os interesses do consumidor. Segundo o autor
supracitado, atualmente evidenciam-se cinco fun¢des nela contida: 1. Funcéo distintiva onde
identifica um produto ou servico; 2. Indicadora de procedéncia na qual se esclarece a origem;
3. Qualitativa quando referencia a qualidade ao indica a origem; 4. Publicitaria quando
consolida na visdo do consumidor outras caracteristicas evidenciadas nas demais funcbes da
marca, ou seja, uma posicdo no mercado; e 5. a funcdo econémica, onde a marca compde 0
patriménio ativo da empresa.

Ja para Silveira (2014), é necessario atribuir ao registro uma fungdo além da distintiva.
Nesse contexto, deve ser acrescentada a funcdo mercadoldgica e de propaganda, e que séo
fundamentais para a consolidacdo de uma marca. Além disso, a marca exerce funcdo de
propaganda e mercadoldgica, pois com a globalizacdo da economia os mercados se tornaram
mais competitivos e outros aspectos sdo atribuidos a funcdo das marcas. De acordo com
Torella e Souza (2004), a marca é o aval para o produto e/ou servigos, uma vez que, as
empresas sdo construidas em torno de um marca.

Para Pinho (1996), existem também as funcbes secundarias. Para este autor essas
funcdes seriam: funcdo atrativa, fungdo publicitéria, funcdo de diferenciacdo externa, funcéo
de diferenciacdo interna, funcdo de descobrimento ou de revelagéo, funcdo individualizadora,
funcdo identificadora, funcdo concorrencial, funcdo comercial, funcdo juridica e de
penetracdo no mercado. Percebemos que o registro de marca esta para 0 mercado, assim como
0 registro de patente estd para a tecnologia, sendo ambos os institutos primordiais para o
fomento econémico.

A marca tem consigo fungdes necessarias para fazer a ponte entre os produtos,
servicos e o consumidor. Nesse contexto, € impossivel pensarmos em inovacdo ou nova
tecnologia de produtos ou servigos que se apresente ao mercado sem estar vinculada a uma
marca propria (PINTO et al., 2018). ~

3.3 MARCAS E INOVACAO TECNOLOGICA

Tratar da propriedade de marca sob o prisma da inovacdo tecnoldgica passa

inevitavelmente pela analise dos fendmenos econdmicos e por consequéncia de mercado, em
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uma perspectiva evolucionaria, cujo motor, segundo Rosemberg (1994), é o processo de
inovacdo derivado do progresso técnico. De outro lado, segundo Porter (1990) a evolugédo
tecnologica se faz mister para qualquer agente em um mercado globalizado de alta
competitividade. A disponibilizagdo de novos produtos e/ou servigos oriundos de iniciativas
de inovacdo se constituem em uma vantagem competitiva.

Santos et al. (2017) ao analisarem “O Registro de Marcas como Estratégia
Mercadoldgica Para o Negdcio do Cacau-chocolate na Regido Sul da Bahia”, propGem que 0
registro de marcas deve chamar a atencdo dos setores empresariais e académicos por sua
relevancia para o desenvolvimento de ambientes promotores de inovacdo. Esses ambientes
sdo fundamentais para o crescimento cientifico e tecnoldgico, e sdo capazes de gerar valor
agregado aos produtos identificados pela marca registrada.

De acordo com Torella e Souza (2004), a marca é o aval para o produto e/ou servigos,
uma vez que as empresas sao construidas em torno de um marca. Logo para Silveira (2014), a
marca exerce funcdo de propaganda e mercadoldgica, portanto, a imagem e posicionamento
no mercado de uma empresa serdo vinculados a marca pela qual estas empresas estdo
representadas. Alids, razdo pela qual as estratégias de mercado precisam abarcar também o
correto uso deste direito.

A doutrina assevera que o desenvolvimento tecnoldgico esta intimamente ligado a
evolucdo socioecondmica. No inicio do século XX Joseph Schumpeter em sua “Teoria
Evolucionista” destacava ser a inovagdo o motor para 0 crescimento econdmico. Nesse
contexto, € notério que as grandes economias mundiais possuem alto indice de inovacdo e
tecnologia atestado pelo grande numero de registros de patentes, bem como, pela solidez e
relevancia de suas marcas no mercado, destacadas pela sua alta capacidade de produzir e
entregar ao mercado tecnologias inovadoras em seus produtos (SCHUMPETER, 1982).

O proprio artigo 2, da Lei de Inovacédo (10.973/2004), em seu inciso 1V, ao conceituar
inovacdo condiciona a compreensdo do termo a uma novidade ou aperfeicoamento que
resultem em novo produto ou servico, ou seja, para além da ideia inovadora sera necessario
um posicionamento junto a comunidade e o mercado (BRASIL, 2004, on-line). Assim, o
acesso da comunidade consumidora a esse produto ou servico, dependera de sua
disponibilizacdo e/ou comercializagdo por alguma entidade empresarial e que, segundo Pinho
(1996), por certo estara identificado por uma marca.

Desse modo, em um mercado de produtos similares e de alta concorréncia, onde 0s
beneficios monetarios da visibilidade e distingdo destacado, constituem em um agente

motivador para o registro de marca (NASCIMENTO, 2016). Neste sentido, a marca registrada
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estd igualmente ligada com a inovacao tecnoldgica, por ser um instrumento mercadolégico
capaz de expressar, dentre outros aspectos, qualidade, novidade e origem, elementos
fundamentais para as instituicdes de pesquisa e empreendimentos comerciais. Aqui frisamos
que a relevancia de uma marca se traduz na capacidade de identificar, dentre outros aspectos,

a inovacao e tecnologia da empresa/instituicdo por ela representada.

3.4 DISTINCOES DE MARCAS E OUTROS INSTITUTOS

No momento atual o nome empresarial ndo cumpre mais a mesma funcéo
mercadologica do passado, a evolucdo dos mercados fez com que as marcas adotassem essa
funcdo. Anteriormente, a formulagdo dos conceitos acerca da qualidade dos produtos se dava
pelo prestigio do nome do comerciante vendedor, atualmente se conhece primeiramente a
marca e é por meio dela que indiretamente e identifica 0 empresario que a disponibiliza ao
mercado. “Ou seja, antigamente a seda era boa porque havia sido adquirida na Casa de certo
comerciante, hoje em dia, a empresa é conceituada porque vende a seda identificada por uma
conhecida marca” (COELHO, 2012, p. 266).

Segundo Vercosa (2004), o nome empresarial confere personalidade juridica as
empresas. lgualmente, 0 nome de registro tem sua func¢éo distinta e limitada, pois se presta a
identificacdo em uma Unica vertente, na rede mundial de computadores. Na licdo de Coelho
(2012), o nome empresarial e o titulo do estabelecimento visam proteger o sujeito de direito
aos quais eles indicam seu renome e reputacdo. A marca visa principalmente identificar um
produto e/ou servico.

No entanto, existem distincdes de fungdes entre os institutos, marcas, nome de
dominio e 0 nome empresarial. O que para Negrdo (2017) estariam apresentados em ambitos
diferentes, seja nas dimensdes temporal, territorial e material. O lapso temporal € distinto para
a protecdo de tais elementos, pois o registro de marca € expedido com vigéncia de dez anos e
sua renovacdo pode ser efetuada por tempo indeterminado, desde que solicitada e com o
devido recolhimento das taxas (INPI, 2021).

Da mesma forma, o nome de dominio pode ter renovacdo automatica de sua vigéncia,
estipulado por tempo determinado, isso mediante pagamento da taxa de manutengéo,
perdurando assim por tempo indeterminado (NUCLEO DE INFORMACAO E
COORDENACAO DO PONTO BR, 2011). Em ambos 0s casos, a vigéncia ndo sera extinta
por iniciativa exclusiva do oOrgdo responsavel. Ja o nome empresarial tem vigéncia

indeterminada desde sua génese, porém essa € relativa, pois um ato administrativo unilateral
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podera extingui-lo.

Quanto a vigéncia no espaco territorial da protecdo, o artigo 129, da Lei de
Propriedade Industrial, determina a tutela no territorio nacional e faculta a protecdo em
territorios internacionais e difere do nome de dominio, que pode ter &mbito mundial de
protecdo. Diferente também é a circunscricdo da tutela exercida pelo nome empresarial uma
vez que impera sua protecdo somente no estado da federacdo da Junta Comercia no qual se
encontra arquivado (BRASIL, 1996, on-line).

No ambito material, a marca se distingue de forma ainda mais evidente dos demais
institutos, pois atende ao principio da especificidade, ou seja, vedagdo para registro com
signos similares somente no mesmo ramo de atividade, salvo os casos de marca de alto
renome. Exemplificando, um signo pode ser registrado por uma marca de brinquedos e outra
de automoveis (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2021).
Segundo Fernandes (2015), tal possibilidade ndo ocorre no aspecto material com o nome
empresarial, pois neste ambito ele € o que confere personalidade a pessoa juridica e esta deve
ser Unica em qualquer ramo de atividade. Portanto, sua tutela pertence ao ramo do Direito de
Personalidade, enquanto que a tutela da marca se da no ramo do Direito da Propriedade.

Os Orgaos responsaveis para a concessao, certificacdo e/ou registro pertencem a
determinados setores da sociedade e ndo guardam similaridades. Esses 6rgdos estariam
representados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, atuando na certificacdo do
registro das marcas, pelo Nucleo de Informacdo e Coordenacdo do Ponto BR (NIC.br) que
confere o nome de registro de dominio e as Juntas Comerciais estaduais, que sdo responsaveis
pelo registro e arquivamento dos nomes comerciais.

Assim, a errbnea concepcdo de que um “nome empresarial” (razdo social) ou um
“nome fantasia” (titulo do estabelecimento) ¢ suficiente para um posicionamento sério no
mercado geram algumas consequéncias, uma vez que, suas funcdes embora proximas sejam
distintas das da marca registrada. Para Coelho (2012), o nome empresarial e o titulo do
estabelecimento visam proteger o sujeito de direito aos quais eles indicam, bem como seu
renome e reputacdo e no caso da marca ela visa principalmente identificar e distinguir um
produto e/ou servi¢o. Contudo, sdo diferentes os regimes juridicos para a protecdo destes
institutos, a comecar pelo 6rgéo e forma de registro, além dos ambitos material, territorial e

temporal da tutela (Figura 2).
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Figura 2. Ambito de distinctes
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Fonte: Autoria propria (2021).

A Figura 2 contextualiza que cada instituto tem sua prépria combinacdo de ambitos, e
embora apresentem similaridades no que se refere a vigéncia no tempo, sdo completamente
diferentes nos ambitos territoriais, materiais e quanto ao 6rgéo incumbido para a certificacao
ou manutencdo do registro. Cada instituto precisa ser empregado para a finalidade que se
propde e com as garantias proprias a que cada um se destina, sendo todos fundamentais para a

correta atuagdo junto a sociedade.

3.5 MARCAS NAS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS

Uma pesquisa apresentada pelo SEBRAE (2019), envolvendo 4.002 pequenas
empresas, demonstrou que apenas 19% delas possuiam certificado de registro de marca e 84%
utilizavam o nome fantasia. Os nimeros revelados pela pesquisa evidencia certa confusao
entre os institutos marca e 0 nome comercial. Segundo os dados da pesquisa de trés em cada
guatro pequenos negocios possuem um nome comercial, mas apenas 19% possuem registro de
marca, bem como apenas um terco destes procuraram saber sobre o registro de marca. Ainda,
a percepcdo da necessidade e importancia do registro ndo ultrapassa a metade dessas
empresas, e mais de um terco delas sequer pensaram sobre o tema, conforme visualizado na
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Figura 3.

Figura 3. Principais resultados da pesquisa do SEBRAE sobre Pequenos negocios que usam

nomes fantasias para se diferenciar no mercado
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solicitacdo de registro de marca foi a falta de necessidade

Entre as empresas que ja fizeram um pedido de registro de marca,
65% tinham conseguido o registro no momento da entrevista

Fonte: Adaptado do Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (2019).

Vale ressaltar, que esses dados tratam de empresas constituidas e em funcionamento.
Ainda que a pesquisa ndo mencione quantas destas empresas tiveram um prévio plano de
negocio, certamente o compliance no tocante a propriedade da marca nao foi objeto de
planejamento. Evidente que seus titulares desconhecem ou desprezam que a marca ndo
apresenta apenas o papel de distinguir produtos e servigos, como explica Pinto et al. (2018).
Para os autores, o registro abre possibilidades de aprimoramento de produtos e servicos aos
micro e pequenos empreendimentos, consequentemente a melhoria de sua reputacdo e da
percepcéo de confiabilidade dos consumidores.

Outro aspecto a ser considerado, seria quantas destas empresas ndo possuem registro
de marca e possuem nomes colidentes com outras empresas com marca registrada, incorrendo
assim, na impossibilidade de registro mencionada pela Lei de Propriedade Industrial. Além
disso, o market share, a participagdo de mercado, mesmo que no local destas pequenas
empresas, sao construidas a partir de campanhas de marketing e consequentemente com
dispéndio de valores.

Na licdo de Pinho (1996), a publicidade auxilia o consumidor a valorar e qualificar
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uma marca de produto ou servigo quando constréi o conhecimento do nome da marca, na
percepcdo de suas qualidades, na formacdo de associacdes e até mesmo na fidelidade dos
consumidores. Segundo Nascimento et al. (2016), o consumidor pode associar o simbolo de
uma empresa a um conjunto de qualidades que valorizam seu produto e o destacam em face
da concorréncia, inclusive com incremento de preco e apresentado um custo-beneficio
vantajoso para as pequenas e médias empresas. Tal construcdo é fragilizada pela auséncia do
registro e a vulnerabilidade de ter o nome requisitado pelo proprietario legitimo.

Vemos também, que a adesdo ao nome fantasia ndo € uma unanimidade entre 0s
pequenos negdcios entrevistados, porém fica claro o uso destes em detrimento do registro de
marca, uma vez que, pouco mais de um terco deles buscou informacdes sobre o registro. A
postura dos pequenos e médios empresarios em relacdo a certificagdo, demonstrada na
pesquisa, revela o desconhecimento da possibilidade de enriquecimento de seu capital passivo
e agregado através da marca registrada.

Conforme pontua Nascimento et al. (2016, p.16), ao proporem a analise do custo-
beneficio do registro de marcas pelas pequena e médias empresas, “A riqueza ndo se mede
puramente pelos bens materiais, mas pelos bens intangiveis, podendo ser traduzida
pelos sinais distintivos valiosos que asseguram o uso exclusivo do titular [...]”. Tais
empreendedores incorrem evidentemente, se ndo em um prejuizo, na reducdo do lucro nos
seus empreendimentos.

Por certo reside na falta de informacéo a principal motivagdo para a pouca adesdo ao
registro de marcas. Pinto et al. (2018) ao analisarem o registro de marca nas microempresas e
empresas de pequeno porte, firmam haver indicios da falta de informacéo em relacdo as suas

vantagens econdmicas.
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4. MATERIAIS E METODOS

O presente estudo teve inicio pela revisdo de bibliografia atinente, que segundo
Segura-Mufioz et al. (2002), é indispensavel para construir a base tedrica da pesquisa,
trazendo ao estudo o pensamento e perspectiva de diversos autores e evitando assim a
limitacdo da pesquisa @ uma unica corrente do pensar sobre o tema. Nesse sentido, optamos
por buscar nas licbes de autores consagrados na literatura juridica as conceituacGes dos
institutos que trazemos para essa discussdo. Para este fim, procedemos com buscas nas bases
de dados, plataformas e repositorios digitais, assim como na literatura disponivel. Portanto, a
investigacdo se deu em meios primarios e secundarios nesse trabalho.

Segundo Rey (1997), os dados primarios consistem naqueles que poderdo receber
tratamento, ou seja, a partir de suas informagfes poderdo surgir experimentos inéditos de
acordo com o tratamento a eles dispensados. J& 0s meios secundarios sdo obtidos por
informacdes ja processadas e que resultaram em experimentos publicados em bibliografias ou
quaisquer formas de publicacgdes cientificas.

Desta forma, primeiramente recorremos para a pesquisa documental em livros, em
seguida em artigos nos principais repositorios digitais e depois nas publica¢des da imprensa
em meios como revistas, jornais, sites, portais e demais plataformas digitais, e em especial
com enfoque para Scientific Electronic Library Online (SCIELO Brasil), Biblioteca Digital de
Teses e Dissertacbes (BDTD) e Portal de Periddicos CAPES/MEC. Além disso, foram
realizadas buscas nas publicacdes da Revista Cadernos de Prospeccdo, isso por sua notoria
vocagdo para tratar o tema.

Ademais, nas referidas plataformas foram usados separadamente para mineracdo dos
trabalhos os termos “registro de marca”, “propriedade industrial” e “trademark” na sua grafia
integral e também com a aplicagdo dos operadores booleanos “and” e “or” para a filtragem
dos resultados. Destes, optamos por utilizar os que tratavam o tema de forma mais especifica
em seu titulo uma vez que os termos “marca” e “registro” possuem outras aplicagdes que nao
se referem a propriedade industrial.

Ainda, realizamos pesquisa nas bases de dados do INPI, para a quantificagcdo do
cenario de registro de marcas para os associados da Associacdo Comercial e Industrial de
Guarapuava (ACIG), compreendendo a totalidade do quadro de associados, porém por
solicitacdo da Instituicdo ndo serdo apresentados em numeros absolutos. Para isso,
procedemos as buscas no banco de dados atinente as marcas do site do INPI e a partir dos

resultados listamos o nome comercial de todos os associados da entidade no periodo
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compreendido entre os meses de setembro a novembro do ano de 2020. Assim, os resultados
encontrados foram tabulados e categorizados a partir da grafia nominativa, a fim de
apresentar: os nimeros de registros, 0 nimero de nomes sem registro, 0s registraveis e os que
estdo impedidos de registro.

De acordo com Vergara (2006), os modelos de pesquisa podem ser: descritivos,
exploratérios, explicativos, aplicados, metodoldgicos e intervencionistas. Para a autora, a
pesquisa descritiva se fundamenta na exposicéo de caracteristicas de um especifico fendmeno
ou comunidade. Para Gil (2007), a familiarizagdo com o problema objeto na pesquisa
exploratdria, € a melhor forma de entendé-lo para poder propor hipoteses e explicacdes.

Portanto, a pesquisa em epigrafe tem modelo descritivo exploratério no que tange ao
objetivo. O estudo também possui abordagem mista, uma vez que, quantifica estatisticamente
as empresas com certificado de registro de marca em um universo local especifico, mas
também tem um olhar qualitativo ao tocar no aspecto conceitual, socioldgico e axiolégico
para a compreensdo do tema.

Minayo (2007, p.17), em suas palavras “a pesquisa qualitativa busca significados,
motivos, aspiragdes, crengas, valores e atitudes”. De outro prisma, Render, Stair e Hanna
(2010) lecionam que a pesquisa quantitativa € a ferramenta matematica para uma abordagem
cientifica, que ao buscar e tratar dados seja capaz de mensurar e comparar informacdes de
forma aritmética para maior entendimento da questéo.

Construida a base teorica sobre a conceituacdo, caracteristicas e aspectos juridicos
acerca do registro de marcas, confeccionou-se um roteiro explicativo paro o registro de
marcas junto ao INPI, a partir da legislacdo pertinente e o manual disponivel no site do
referido instituto. Este material foi o alicerce para a elaboracdo da Cartilha, intitulada
“Registro de Marca: A Importancia da Certificagdo” que serd disponibilizado na forma de
cartilha digital, com o escopo de fomentar o registro de marcas entes seus associados.
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5. RESULTADOS E DISCUSSAQO
5.1 PESQUISA SOBRE OS AFILIADOS A ACIG

A pesquisa se deu junto ao banco de dados do INPI, com o escopo de quantificar quais
empresas afiliadas & ACIG possuem certificacdo de registro de marca, bem como o quanto
destas empresas tem possibilidade de registro e quais ndo possuem essa capacidade. O
periodo de realizacdo da prospeccdo compreendeu 0s meses de setembro a novembro de 2020
e estdo representados em numeros percentuais para resguardar o sigilo dos nimeros absolutos
revelados pela ACIG. Para apurar quais das empresas filiadas a ACIG possuiam depdsito ou
registro de marca e comparar os dados obtidos frente a pesquisa do Sebrae, adotamos uma

estratégia de prospecc¢do junto ao site do INPI demonstrada no fluxograma abaixo (Figura 4).

Figura 4. Fluxograma da estratégia de prospeccao
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Com demonstra a Figura 4, definimos a grafia a ser pesquisada e optamos pelo nome
comercial da empresa ou nome fantasia, na forma em que foi disponibilizado pela ACIG.
Assim, primeiramente com todas as palavras na sua forma integral do nome, e para 0S nomes
compostos quando o resultado constou negativo a pesquisa foi de forma fracionada (separagéo
do nome). Desse modo, de acordo com as duas formas de pesquisas elegemos a primeira
como “busca exata” com o nome na grafia completa, e se nenhum resultado fora obtido
passamos para a “busca radical” utilizando em caso de nomes compostos o fracionamento das
palavras que os compdem.

Assim sendo, a negativa do resultado significou a inexisténcia de registro. Ja os
registros encontrados passaram para a verificacdo de titular. Essa verificacdo teve como
intuito aferir as empresas com sede em Guarapuava, caso 0 resultado negativo ocorresse
ensejou a verificacdo da atividade para verificar a similaridade com a empresa local, e quando
houve o resultado positivo foi levado a verificacdo do status do registro e a verificacdo da
penetracdo da marca localmente, regionalmente e/ou nacionalmente.

A estratégia de prospecc¢do no site do INPI orientou a definicdo dos aspectos a serem
apurados, sendo eles: A pesquisa se daria somente sobre marcas nominativas; Quantas
empresas deste universo possuiam depdsito de pedido ou marca registrada? Quantas nao
possuiam registro? Das que ndo possuiam registros, quantas tem possibilidade de fazé-lo e
guantas estdo impossibilitadas de registrar marca?

Desta forma, classificamos os resultados obtidos em empresas com marcas registradas,
sem registro, irregistrdveis. No Grafico 1 apresentamos 0 panorama encontrado em nosso

universo de pesquisa junto aos associados da ACIG.
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Graéfico 1. Nomes de empresas e registros de marcas
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Fonte: Autoria prépria (2021).

De acordo com os dados obtidos pode ser verificado que apenas 20,42% das empresas
afiliadas possuem seu registro de marca; os outros 25,95% possuem nomes que estdo
impossibilitados de certificacdo, seja pela colidéncia com uma marca ja existente ou por
vedacdo na sua forma. Portanto, 79,58% das empresas encontram-se sem marca registrada e
53,63% destas podem ter denominacdo ou signo passivel de certificacdo como marca
registrada.

Nesse sentido, a Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 124, elenca
detalhadamente os casos de sinais ndo registraveis em seus 23 incisos, seriam eles:
reproducdo de monumentos publicos; uso de expressdes de propaganda; desprovida de carater
distintivo; apenas descritiva de produtos e servigos; nome civil sem devido consentimento;
contrario a moral e a honra; reproducdo ou imitacdo de marca ja registrada; e outros
(BRASIL, 1996, on-line). Das vedacOes elencadas pela legislacdo, a mais frequente
encontrada nas empresas pesquisadas é a colidéncia com marcas ja registradas.

Na sequéncia da analise verificamos no universo das empresas afiliadas a ACIG
aquelas que ndo possuiam deposito ou registro de marca. Neste universo categorizamos 0s
resultados em cinco denominagdes: “irregistraveis” para empresa com nomes colidentes e no
mesmo ramo de atividade; “similar registravel” para empresas com nomes similares, mas com

outo ramo de atividade; “caducidade” para empresas que eram detentoras de registro e que
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por falta de pagamento vieram a perdé-lo; “indeferido” para empresas que tiveram seu
deposito de pedido de registro de marca indeferido; e “registravel” para empresas que nao

possuiam depdsito de pedido ou registro de marca (Grafico 2).

Graéfico 2. Panorama dos nomes de empresas sem registro
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Fonte: Autoria propria (2021).

Em relacdo ao panorama de empresas sem registro de marca, obtivemos os resultados
mais significativos correspondendo: a 69,08% empresas com nomes registraveis como
marcas; contrapondo a 30,92% de nomes irregistraveis por colidéncia com marcas ja
existentes ou por se apresentarem de forma vedada por lei. Ainda, foram encontrados 18% de
nomes similares e registraveis, ndo obstante se encontrem com grafia similar a marca ja
registrada, eles estdo classificados em outro ramo de atividade e elencado nas classes
definidas pela Classificagdo Internacional de Produtos e Servigos de Nice (NCL, sigla em
inglés), e, portanto registraveis como marca.

Assim, 0s numeros revelam que a baixa adesdo em relacdo a certificagdo ndo se da
pela impossibilidade absoluta decorrente da legislacéo, e sim pela discricionariedade de seu
detentor. Isso em razdo de que na grande maioria dos casos ndo existe obste ao depésito de
pedido de registro de marca.

A seguir analisamos as empresas que possuem deposito de pedido ou registro de
marca. Para esse aspecto categorizamos os resultados em quatro denominacgdes de acordo com
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a atuagao do empreendimento: “alto renome” sendo aquelas marcas de empresas definidas
pelo proprio INPI segundo os critérios legais; “penetracdo nacional” para empresas com
atuacdo em mais unidades federativas do territorio nacional; “atuagdo local” para
empreendimentos com atividade somente no municipio; por fim as empresas que atuam a

mais de vinte anos, conforme apresentado no Gréafico 3.

Grafico 3. Das empresas com marca registrada no INPI
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Desse modo, as empresas com marca registrada no INPI e genuinamente de iniciativa
local somaram 72,38%; ja para empresas com atuacdo em ambito nacional foi encontrado o
montante de 27,62%, este grupo compreende as franquias e empresas com expansao
horizontal; e por fim, as empresas com alto renome somam 1,65% do universo das empresas
pesquisadas e com pedido ou registo de marca.

Outro dado interessante € que do total destas empresas, 23,75% delas sdo marcas
consolidadas no mercado, pois seus certificados datam com periodo superior a vinte anos de
registro. Portanto, 76,25% dos associados da ACIG possuem certificacdo e obtiveram nos
ultimos vinte anos, neste prisma € possivel perceber uma crescente adesao.

Os resultados demonstraram que apesar da massiva participacdo das empresas locais
nos registros encontrados, teremos um bom numero de empresas com atuacdo no cenario

nacional. Esta constatacdo revela a necessidade de uma compliance para a expansdo
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horizontal das empresas locais, ao proporcionar uma seguranga juridica para o
empreendimento no tocante a penetracdo da marca.

Em relacéo a evolucdo no tempo das certificacGes de registros de marcas nos ultimos
vinte anos ficam evidentes a inconstancia dos nimeros de registros de marcas. E séo varios 0s
fatores que podem ser determinantes para o resultado encontrado, certamente a economia do
pais pode estimular o desestimular os empreendimentos e aumentar ou diminuir a abertura de

novas empresas e por consequéncia 0s depositos ou registros de marcas (Gréfico 4).

Graéfico 4. Das empresas com marca registrada no INPI 2000-2020
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Fonte: Autoria propria (2021).

Assim, 0s anos mais expressivos no que se refere ao registro das marcas no INPI
seriam o0s anos de 2008, 2016 e 2018, e aqueles anos com baixos registros sao
respectivamente os anos 2006, 2014 e 2020. Uma das hipoteses para 0s valores expressos no
ano de 2020 seria a forte tendéncia de queda em funcdo da pandemia do COVID-19. No
entanto, o volume de empresas buscando o registro ndo estd UGnica e exclusivamente
condicionado aos novos negdcios, uma vez que, pelos dados apurados na pesquisa, um grande
namero de empreendimentos existentes carece de regularizacdo no tocante ao tema.

Cabe ressaltar, que esses dados sdo referentes aquelas empresas constituidas e em
funcionamento, evidenciando que certamente o compliance no tocante a propriedade da marca

ndo foi objeto de planejamento ao se pensar no empreendimento. Por certo, o fomento e
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conscientizacdo sobre a importancia do registro podem resultar em um maior numero de
empresas com marca propria. Outro aspecto a ser considerado, € 0 nimero dessas empresas
que ndo possuem deposito de pedido ou registro de marcas e que possuem nomes colidentes
com outras empresas possuidoras de marca registrada, incorrendo assim na impossibilidade de
registro mencionada pela Lei de Propriedade Industrial.

Nesse panorama, 0s riscos sdo inerentes e serios, pois envolvem para além do market
share, j& que a participacdo no mercado considera a construcdo de uma imagem a partir de
campanhas de marketing, o que possui dispéndio de valores. Dessa forma, esses custos sdo
onerosos e passam por diversas ferramentas de comunicacdo, tendo como objetivo fixar o
anuncio na memoria do pablico almejado. Assim, uma marca que seja capaz de se distinguir,
em meio a competicdo de um mercado globalizado, pode ter um maior valor agregado do que
0s produtos e servicgos que efetivamente ela produza ou comercialize.

Tal construgdo e fragilizada pela auséncia do registro e a vulnerabilidade de ter o
nome requisitado pelo proprietario legitimo. Ademais, a publicidade auxilia o consumidor a
valorar e qualificar uma marca de produto ou servico, quando essa constroi o conhecimento
do nome da marca na percepcdo de suas qualidades, na formacdo de associagdes e até mesmo
na fidelidade dos consumidores. Vemos também, que a adesdo ao nome fantasia ndo é uma
unanimidade entre os pequenos negécios entrevistados, porém fica claro o uso destes em
detrimento do registro de marca, uma vez que, menos de um quarto destas empresas buscou o
registro de marca.

O esforco do 6rgdo certificador INPI em disponibilizar meios que facilitem o registro,
incluindo manuais digitais para a protecao da propriedade industrial e registro de marca, bem
como descontos para 0s micros e pequenos empresarios, pode contribuir para que 0s niUmeros
acima apresentados possam ser melhorados, além de estimular a regularizacdo do registro. O
registro de uma marca, ainda que seja mais um custo a ser contabilizado logo no inicio da
atividade, deve ser compreendido como um importante passo no planejamento, pois a sua
definicdo e estd intimamente ligado ao sucesso do empreendimento e a exploracdo comercial
da marca (consistindo na: alienacgdo, cessdo, licenciamento, franquia, impedir imitagdes ou
reproducdes por parte de terceiros, bem como, lancar mao de publicidade sem receio de

incorrer na infracdo de concorréncia desleal ao utilizar marca de outrem).
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6. CARTILHA

No presente Capitulo apresentamos a estrutura criada para a Cartilha intitulada
“Registro de Marca: A Importancia da Certifica¢do”, tendo como base para a sua constru¢ao o
levantamento tedrico sobre a conceituacdo, caracteristicas e aspectos juridicos acerca do
registro de marcas. Além disso, como base para cartilha foi realizada um levantamento no site
e no manual disponivel no INPI.

Assim sendo, o material foi produzido de forma que sua comunicacdo fosse de facil
compreensdo, de forma coloquial, tendo uma fonte apropriada para facilitar a leitura. As
ilustracGes dos acessos a serem feitos no protocolo do pedido do registro de marca estdo
baseados em Print Screen da tela do INPI, tendo como intuito deixar o a material mais
préximo da realidade.

Cabe ressaltar, que o material a seguir j& esta diagramado com a fonte, tamanho de
letras e outras formas graficas que constituem o produto final da Cartilha Digital, bem como
apresenta um referencial bibliografico ao seu final, com o intuito de fornecer uma bibliografia
basica para o leitor. No entanto, as informacdes/trechos quando oriundas de citacfes diretas
ou indiretas de autores ou legislacOes estardo em conformidade com a Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT).
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Introducao

Nos Uultimos tempos, principalmente depois dos
momentos de isolamento causados pela pandemia, o e-
commerce vem transformando a forma de consumo,
tornando-o mais seguro e confortavel. Hoje nédo basta
apenas prestar servicos de qualidade, € preciso estar em
evidéncia no mercado, alcancar o publico-alvo e se tornar
popular entre ele.

A aprovagdo das marcas fica evidente em sua
pagina na "web", nos “likes” que recebe e no engajamento
que tem com o publico, mostrando que estar presente no
meio on-line é tdo importante quanto qualquer outro ativo.
Assim, a sua correta certificacdo é tdo importante quanto

obter um Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).
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Importancia da Marca Registrada

A nova realidade digital certamente afetou as
pequenas empresas, que em diversos aspectos sao mais
vulneraveis e desafiadas para inovar, prospectar e engajar
clientes nas plataformas on-line, e que até entdo ndo eram
essenciais para sua sobrevivéncia. Ja existem acbes de
associacboes e entidades de apoio aos pequenos
empresarios, tal como a Associacdo Comercial e
Empresarial de Guarapuava (ACIG) que vem orientando e
auxiliando as empresas para atividades mais arrojadas,
isso inclui o registro da marca para uma atuacao segura no
mercado.

As acOes de marketing e divulgacdo de um produto,
servico ou empresa, sao essenciais para o posicionamento
desta marca no mercado fisico e virtual. E se esta marca for
capaz de se distinguir em meio a competicdo de um mercado

globalizado, ela trara mais valor agregado no que produzir.



Por que Proteger sua Marca?

O regqistro propicia explorar aspectos da marca em
todas as suas formas legalmente permitidas, tais como: em
casos de alienacdo, cessdo, licenciamento, franquia,
impedimento de imitacdes ou reproducdes por terceiros, além
de possibilitar canais publicitarios de interacdo com o publico,
sem a preocupacao de utilizar uma marca ja existente.

Uma marca ndo nasce grande, se trata da
construcdo de um conceito e imagem. Assim, é necessaria
uma base sélida, que ¢é justamente o registro da marca junto
a instituicdo certificadora, isso para a obtencdo do
certificado do registro da marca e que formaliza a
propriedade com tudo que deriva desse direito.

A evolucdo do mercado fez com que o nome das
marcas tivesse a mesma ou até uma maior importancia do
que o nome do comerciante ou o prestigio de seu nome.
Diferente do que era no passado, hoje a qualidade do
produto é o que leva o consumidor a conhecer o
empresario. Ndo podemos confundir a funcdo da marca com
a funcdo do nome empresarial/comercial, ou o dominio de
internet, pois 0 nome empresarial confere personalidade

juridica as empresas, assim como o0 nome de registro

41



tem apenas a funcdo de identificar.

Cada registro tem sua funcido distinta e seu
organismo de certificacdo e controle completamente
independente. Os 6rgdos responsaveis por sua concessao,
certificacdo e/ou registro pertencem a setores distintos da
sociedade, tai como: o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI1), que certifica o registro das marcas e o
Nucleo de Informacdo; a Coordenacdo do Ponto BR
(NIC.br), que confere o nome de registro de dominio; e as
Juntas Comerciais estaduais, que sdo responsaveis pelo

registro e arquivamento dos nomes comerciais.
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Como Protegé-la?

Em nosso pais, conforme determinacdo da Lei n.°
9.279, de 14 de maio de 1996, o INPI ¢é o 6rgao responsavel
por resguardar os direitos da propriedade intelectual da
marca e seus produtos ou servigcos, pela certificacdo do
registro de marca e constituir a propriedade da marca em
seus mais diversos signos.

O tema também esta presente na Constituicédo
Federal de 1988, no artigo 5° inciso XXLX, e no Coadigo
Civil Brasileiro no artigo 1228 (Lei n.° 10.406/2002),
delegando ao INPl o estabelecimento de critérios e

vedacodes para concessao do registro da marca.
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Custos

O INPI oferece taxas mais acessiveis aos pequenos
empresarios (como microempresas € empresarios
individuais), em comparacdo as taxas para empresas que
ndo se encaixam nessa nhatureza juridica. Iniciativa que tem
a intencdo de facilitar o acesso, a simplificacdéo e a
celeridade no processo de registro de marca.

O valor minimo do protocolo de pedido do registro
encontra-se na tabela disponibilizada no site do INPI pelo

endereco: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-

516-de-24-de-setembro-de-2019-218269602. No ano de
2020 esse valor custava R$142,00, e o pagamento do

primeiro decénio no valor de R$298,00, isso para aquelas
empresas que usarem o desconto para micro e pequenos

negocios.
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Escolha Prévia da Marca

E importante incluir no planejamento inicial da sua
marca, o custo do seu registro no INPI, pois isso esta
ligado ao sucesso do empreendimento. Uma grande
parcela das empresas filiadas a ACIG possuem nomes de
estabelecimentos, nomes comerciais ou fantasias, que ja
ndo poderiam ser registrados como marcas, por serem

semelhantes asmarcas ja registradas.
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Registrando Minha Marca

CADASTRO NO INPI
Qualquer pessoa pode solicitar o registro da sua

marca, dispensando a necessidade de representacdo por
advogado, a Lei n.° 9.279/1996 assegurou que qualquer
pessoa possa entrar com o pedido.

1° passo - acesse o0 site do INPlI em:

http://www.gov.br/inpi/pt-br e clique no icone “marcas”:



http://www.gov.br/inpi/pt-br
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2° passo - cligue em “sistema e-marcas”:

Em seguida va até o final da pagina e cligue em

“Cadastro no e-INPI”:

£
\/
-

ApoOs aceitar os termos, chegamos ao cadastro,
importante marcar corretamente a natureza juridica para

conseguir o desconto de pequenos negocios.
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PROTOCOLANDO O PEDIDO

Depois de finalizar o cadastro, é preciso emitir a GRU
para solicitacdo do servico, o login deve ser feito para ir a
pagina seguinte. Vale ressaltar que o site do INPI esta
integrado ao portal “gov.br”, que oferece um login na
primeira pagina, mas que ndo é o mesmo login do site do
INPI.
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Agora ¢ preciso selecionar a “unidade da marca” e
clicar no link para emissdo da GRU:

Para a emissdo da GRU ¢ preciso selecionar o tipo de
servico “marcas” e sem seguida o servi¢co, que em via de
regra sera o de codigo 389, exceto se 0s signos que
queremos registrar ndo constarem na listagem do INPI, que é
muito abrangente.

O registro pode ser feito para mais de uma classe e
o valor do recolhimento sera alterado de acordo com as

classes selecionadas. E precisamos ficar atentos a
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quantidade de classes que pleiteamos no registro da marca.
A tabela utilizada é a de Classificacdo Internacional de
Produtos e Servicos de Nice (NCL, sigla em inglés) e possui
uma listagem de 45 classes, com informacbes sobre os
diversos tipos de servicos e produtos pertencentes a cada

classe.
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Depois é s6 gerar o boletode recolhimento. Vamos
precisar do numero da GRU para dar continuidade ao
pedido apods o recolhimento da taxa.

CARACTERIZANDO A MARCA

Com o numero da GRU em méaos, acessamos

novamente o “e-marcas’.
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Como a Marca se Apresenta

Nessa tela € preciso definir a forma e os signos que
compdoem a marca, podendo ser classificados como:
nominativos, figurativos, tridimensionais ou mistos. Eles sao
definidos pelo manual do INPI como:

* Marca nominativa ou verbal: é o sinal constituido
por uma ou mais palavras, no sentido amplo do alfabeto
romano, compreendendo também o0s neologismos e as
combinacOes de letras e/ou algarismos romanos e/ou
arabicos, desde que esses elementos ndo se apresentem
na forma fantasiosa ou figurativa.

°* Marca figurativa ou emblematica: é o sinal
constituido por desenho, imagem, figura e/ou simbolo;
qualquer forma fantasiosa, figurativa de letra, algarismo
isoladamente ou acompanhado por imagem, desenho,
figura ou simbolo; palavras compostas por letras de
alfabetos distintos da lingua vernacula, tais como hebraico,
cirilico, arabe e ideogramas (japonés e chinés).

Exemplos:
<

€ E5 oiika

»
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* Marca tridimensional: € o sinal constituido pela
forma plastica distintiva em si, capaz de individualizar os
produtos ou servicos a que se aplica. Para ser registravel,
a forma tridimensional distintiva, devera estar dissociada
de efeito técnico.
Exemplos:

1.,.&"“ -
X L

_—

e Marca mista ou composta: é o sinal constituido
pela combinagcao de elementos nominativos e figurativos, ou
apenas por elementos nominativos cuja grafia se apresente
na forma fantasiosa estilizada.

Exemplos:

Agora queja definimos a forma que a marca se
apresenta, podemos dar continuidade ao pedido na tela
seguinte, selecionando a forma da marca e sua natureza.
Quase sempre a natureza da marca sera de produtos ou

Servigos.
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Caso a forma da marca ser certificada seja mista,
tridimensional ou figurativa, € necessario anexar um arquivo

no formato “JPG” com os elementos da marca.

Em seguida, devemos informar a classe na qual

nossa marca se enquadra. Lembrando que o numero de
classes ja foi previamente definido quando emitimos a
GRU. Entdo, de acordo com estes numeros definimos a
classe, e na sequéncia, as subclasses que devem ser
selecionadas  estritamente de acordo com as

caracteristicas do produto ou servico.
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Nao se esqueca de marcar a declaracdo de
atividade. Ela é necessaria para comprovacdo do interesse
e legitimidade do produto e/ou servigo a ser certificado.

Ja a reivindicacdo de prioridade unionista, sO sera
necessario caso sua marca ja tenha registro em outro pais e
seja de sua propriedade.

Ainda, se sua marca possuir elementos figurativos, ou
seja, ndo se trata de uma marca nominativa, sera necessario

classificar tais elementos.
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Estamos no final de nosso pedido! Agora é so
marcar a declaracao de veracidade e avancar para registrar
o protocolo, logo em seguida imprima ou salve o nimero
do protocolo para acompanhar constantemente o seu
processo.

Agora se inicia o exame formal pelo INPI, que ira
publicar o pedido na Revista da Propriedade Industrial
(RPI). Com tiragem semanal a Revista confere publicidade
ao pedido e abre o prazo de 60 dias para eventuais
oposicoes ao registro da marca.

Superada essa fase de oposicbes, passamos ao
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exame de mérito. Nesse momento, o INPI podera solicitar
informacdes e correcdes, para entdo dar o deferimento,
indeferimento ou  sobrestamento ao pedido. O
sobrestamento corresponde a um pedido similar existente
e até o final do exame do pedido da marca o processo
ficard “suspenso”. Ja para o caso da outra marca ser
registrada, o pedido entdo sera indeferido.

Deferido o pedido é necessario o recolhimento da
taxa referente ao primeiro decénio, com prazo de 90 dias.
Alids, sem o pagamento a marca nao estara efetivamente
registrada.

Agora ¢ s6 emitir o Certificado de Registro de Marca
de forma digital no mesmo site. Porém, os cuidados com
sua marca nao param por ai, mesmo apos o deferimento do
pedido de certificacdo podem ser apresentados pedidos de
nulidade do qual vocé precisara eventualmente apresentar
defesa.

Por fim, vocé precisara recolher as taxas para
manutencdo da marca nos decénios seguintes, se ndo forem

recolhidas sua marca perdera a protecdo do INPI.
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7. CONCLUSOES

Neste trabalho, um dos seus objetivos foi analisar a prospeccdo das marcas
relacionadas aos afiliados da ACIG (Associagdo Comercial e Empresaria de Guarapuava), no
municipio de Guarapuava, Parana. Nesse sentido, partir dos dados encontrados podemos

concluir:

1. A grande maioria dos nomes pesquisados ndo possui registro, aproximadamente 79,58%
dos pesquisados;

2. Os nomes passiveis de registro somaram 53,63%;

3. Os nomes irregistraveis do total dos pesquisados sdo na ordem de 25,95%;

4. Apenas 20,42% dos empreendimentos pesquisados possuem registro de marca;

5. Do universo dos nomes sem registro, 18% possuem similaridade com outro registrado.
Entretanto, eles sdo passiveis de registro;

6. Dos dados encontrados teremos que sdo absolutamente irregistraveis aproximadamente
30,92% dos nomes sem registro;

7. Os pedidos indeferidos somaram 4% dos nomes pesquisados;

8. Perderam o registro por caducidade 3,12% dos nomes sem registro;

9. As marcas de auto renome foram 1,65% do total da amostra;

10. As marcas com penetracdo nacional somam 27,62 do total da amostragem;

11. Desse montante pode ser aferido que grande maioria se trata de marca com atuacéo local,
correspondendo a 72,38% da amostra;

12. E apenas 23,75% das marcas com registro sdo anteriores ao ano de 2000, as demais s&o

posteriores a esse periodo.
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8. CONSIDERACOES FINAIS

O presente estudo demostrou que a certificacdo do registro de marca é dotada de
funcdes que a elas sdo proprias e que sua propriedade adquirida de forma atributiva compGe o
patrimdnio intangivel de seu titular. E erronea a concepgio de que nome empresarial, nome
fantasia, nome de dominio e marca registrada possuem as mesmas funcdes. E esse engano
pode ter sérias consequéncias, uma vez que, suas funcdes embora proximas sejam distintas.
Além disso, sdo distintos os regimes juridicos para a protecdo destes institutos, comecando
pelo 6rgdo e forma de registro, bem como nos ambitos material, territorial e temporal da
tutela.

Por conseguinte, é insuficiente para um posicionamento no mercado apenas 0 nome
comercial e nome de dominio, pois a imagem e posicionamento no mercado de uma empresa
ou de um produto ou servico serdo vinculados a marca pela qual é representada. Tao logo, as
estratégias de mercado precisam abarcar também o correto uso deste direito.

No entanto, a pesquisa realizada com os associados da ACIG revelou que existe uma
baixa adesdo dos empreendimentos locais ao registo de marca, revelando também que muitos
destes nomes de empreendimentos sdo irregistraveis. Os nimeros apontam para um possivel
desconhecimento do tema, pois os riscos de atuagdo no mercado atual podem significar
prejuizos irreparaveis aos empreendedores.

Em relacdo a confeccdo da Cartilha, com o advento da nova realidade do consumo on-
line certamente as pequenas empresas, pela sua vulnerabilidade, serdo as mais desafiadas em
inovar na prospeccdo e angariamento de clientes nas plataformas digitais. Nessa perspectiva,
ja é possivel verificar acBes de orientacdo e auxilio para as associacdes e entidades de apoio
aos pequenos empresarios, proporcionando uma atuacdo mais arrojada e com a devida
compliance (o registro de marca para a atuagdo segura a partir da penetracdo da marca com
acoOes de divulgacdo e marketing).

De outro lado, a devida compreensdo de tais funcbes e caracteristicas da marca
registrada, pode ser o maior empecilho para as empresas aproveitarem deste instituto, e na
melhor forma de compliance tenham suas marcas registradas. Uma marca ndo nasce grande,
trata-se de uma construcdo de conceito e imagem, o que demanda investimento e tempo.

Diante desse cenario, a disponibilizacdo de um material em forma de Cartilha com

linguagem acessivel e de facil compreensdo, pode ser uma ferramenta capaz de auxiliar no
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processo de registro de marca e estimular a certificagdo, pois a salvaguarda s6 se daréd de
maneira plena com o devido registro da marca junto a instituicdo certificadora, bem como a
defesa desta propriedade serd mais efetiva a partir do certificado do registro de marca.

Assim, buscar a conscientizac¢do de tdo importantes aspectos sem duvida resultara em
empresas mais seguras no ambito juridico quanto ao seu patriménio intangivel. Ainda,
compete aos responsaveis pelo fomento do empreendedorismo fornecer um suporte para que 0
empreendedor possa alcangar 0 sucesso no seu negocio, entdo a disponibilizacdo e divulgagéo

da cartilha se darédo em parceria com a ACIG.
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