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RESUMO

O novo conceito empreendedor envolvido na sociedade abarca, também, as
Instituicdes de Ensino Superior - IES publicas, que podem ser utilizadas como
instrumentos essenciais na busca da inovagdo e do empreendedorismo, assumindo,
desta forma, papel estratégico nacional. A Lei de Propriedade Industrial - LPI,
englobou varios instrumentos juridicos importantes de protecao que vao além da
patente, merecendo destaque, o registro de marcas no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial — INPI, que muitas das vezes passam despercebidas pelos
varios segmentos que compde a sociedade, inclusive, pelos gestores e equipes que
formam os Nducleos de Inovagdo Tecnologica — NIT, devido estes serem
responsaveis por uma série de capilaridades, em que, esta pasta deve atuar. O
objetivo deste trabalho estara centrado no desenvolvimento de um Manual baseado
na gestdo dos processos de marcas institucionais, utilizando como ferramenta
principal, a Notagao de Modelagem de Processo de Negdcio, bem como, apresentar
os principais elementos que devem ser considerados na criagdo de um sinal para
ser abarcado dentro de um portfdlio estratégico de marcas institucionais. A
metodologia utilizada foi trabalhada com uma abordagem quali-quantitativa, objetivo
exploratério, técnica documental e bibliografica, utilizando fontes primarias e
secundarias. Conclui-se que, de maneira geral, o manual se bem utilizado, pode ser
uma ferramenta capaz de melhorar a uniformizagdo das atividades no tocante aos
pedidos de registros de marcas institucionais, padronizando a politica de sinais da
IES, proporcionando ganhos, financeiros e sociais para a instituicdo, além de,
colaborar para os agentes lotados no NIT robustez, seguranca e agilidade nas
atividades laborais desenvolvidas.

Palavras-Chave: IES publicas; marcas; NIT; gestdo de processos;



ABSTRACT

The new entrepreneurial concept involved in society also encompasses Higher
Education Institutions - public HEls, which can be used as essential instruments in
the pursuit of innovation and entrepreneurship, thus assuming a national strategic
role. The Industrial Property Law - LPI, encompassed several important legal
instruments of protection that go beyond the patent, with emphasis on the registration
of trademarks at the National Institute of Industrial Property - INPI, which often go
unnoticed by the various segments that make up society, including by the managers
and teams that make up the Technological Innovation Centers — NIT, as they are
responsible for a series of capillaries in which this department must act. The objective
of this work will be centered on the development of a Manual based on the
management of institutional brands processes, using as main tool, the Business
Process Modeling Notation - BPMN, as well as, presenting the main elements that
must be considered in the creation of a sign to be included within a strategic portfolio
of institutional brands. The methodology used was worked with a quali-quantitative
approach, exploratory objective, documentary and bibliographical technique, using
primary and secondary sources. It is concluded that, in general, the manual, if well
used, can be a tool capable of improving the standardization of activities regarding
requests for institutional trademark registrations, standardizing the HEI's signal
policy, providing financial and social gains. for the institution, in addition to
collaborating with the agents assigned to the NIT, robustness, security and agility in

the work activities carried out.

Keywords: |IES public; mark; NIT; processes management;
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1 INTRODUGAO

O novo conceito empreendedor envolvido na sociedade abarca, também, as
Instituicoes de Ensino Superior - IES publicas, que podem ser utilizadas como
instrumentos essenciais na busca da inovagédo e do empreendedorismo, assumindo,
desta forma, papel estratégico nacional.

Tendo como alicerce para caminhar nesta jornada, a lei 9.279/96, conhecida
como Lei de Propriedade Industrial - LPI, responsavel por regulamentar os direitos e
obrigagdes relacionados a propriedade industrial no Brasil, englobou varios
instrumentos juridicos importantes de protegao que vao além da patente, merecendo
destaque, o registro de marcas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI,
que muitas das vezes passam despercebidas pelos varios segmentos que compde a
sociedade, inclusive, pelos gestores e equipes que formam os Nucleos de Inovagéao
Tecnoldgica — NIT, devido estes serem responsaveis por uma série de capilaridades
em que esta pasta deve atuar.

Sendo assim, a atuacdo deste trabalho estara centrado na busca do
desenvolvimento de um conjunto de procedimentos, através da gestdo dos
processos de marcas institucionais, que permita conhecer e propor uma politica de

estimulo a protegao dos sinais das IES publicas.

1.1 Surgimento e Fungoes da Marca

A literatura n&do afirma quando as marcas surgiram exatamente, pois, alguns
autores relatam que foi na Idade Antiga o seu aparecimento e utilizagdo, tendo a
funcdo de designar a propriedade de algo (ALCANTARA, 2006). Ja para outros, as
marcas nasceram efetivamente em Roma, onde possuiam a funcao de identificar a
qual proprietario a criagdo de gado pertencia (MALLMANN, 2014). Embora existam
divergéncias sobre o aparecimento das marcas, ha uma convergéncia inegavel, que
este tipo de Propriedade Intelectual veio para marcar os objetos que eram
produzidos pelos homens e os servigos ofertados a sociedade.

Com o intenso processo de mecanizagao originado pela Revolugéo Industrial,
as marcas passam a ter uma fungdo bem mais ampla, complexa e ativa. A

industrializagado fez com que as marcas desempenhassem o vetor-diregdo do mundo
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moderno, pois, com a enorme quantidade de produtos que podem ser classificados
em uma mesma categoria, mas diferenciados pela qualidade, reputagcédo, dentre
outros atributos, a marca consegue se tornar elemento central de singularizagéo
(WIPO, 2004).

Acompanhando a evolugdo da sociedade, as marcas passaram a ter uma
sinergia bem mais abrangente nos dias atuais, uma vez que, conseguem deter as
caracteristicas precipuas de distingao e identificacdo de produtos/servicos e, até ser,
em alguns casos, o ativo mais importante de uma organizagéo, ou seja, a marca
pode chegar a ser maior do que a soma de todos os bens tangiveis de uma
instituicdo. A busca constante pela competitividade e pela inovagdo nas
organizagdes faz surgir, como consequéncia, uma gama de produtos e servigos que
devem ser salvaguardados por ferramentas estratégicas, dentre elas, o registro de
marcas (NASCIMENTO; MARQUES, 2021).

Desta forma, é notorio o crescimento e evolugdo que este ativo intangivel
passou a assumir ao longo dos anos nao podendo, portanto, ser mais compreendido,
apenas, como um identificador de produtos ou servigos, ou seja, a marca deve ser
analisada diante do contexto holistico, assim, defendera estrategicamente a
compreensao integral das atividades, a qual, a instituicdo esta envolvida e néo se
restringira, meramente, as analises isoladas de certos pontos que a compde. Para
Petrochinski (2021), as marcas devem ser protegidas, pois além de ser um
comunicador direto entre o titular e o consumidor ha inumeras vantagens
econdmicas, comerciais e estratégicas que o certificado de registro de uma marca
consegue entregar ao respectivo detentor.

Louro (2000), afirma que as marcas devem ser tratadas como instrumentos
vivos e mutaveis, as quais pelo fato de interagir de forma imediata com os
consumidores tém a capacidade de vislumbrar e se adequar as mudangas impostas
pela sociedade satisfazendo, deste modo, os valores racionais, emocionais, reais ou
ilusérios criado pelo publico.

No Brasil, as marcas estdo amparadas na Constituicao Federal de 1988, bem
como, na LPI, que define como suscetiveis de registro como marcas, 0s sinais
visuais perceptiveis, desde que nio esteja nas proibigdes legais. Em seu Artigo 124,
a LPI, trata do que nado pode ser registrado como marca e, seu inciso IV, deixa claro
que a designagao ou sigla de entidade ou 6rgéo publico pode ser registrada, desde

que requerida pela prépria entidade ou 6rgao (BRASIL, 1996).
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1.2 NIT e o Papel Estratégico nas Instituicées de Ensino Superiores Publicas

A Lei de Inovagdo 10.973, de 2 de dezembro de 2004, regulamentada pelo
Decreto n° 5.563, de 11 de outubro de 2005, determinou as universidades e
institutos federais de educacdo, denominadas de Instituicdes de Ensino Superior
publicas, estruturarem um departamento nas suas dependéncias que pudessem
absorver uma ou mais Instituicbes de Ciéncia e Tecnologia - ICT’s, e que,
realizassem de forma direta a gestdo da inovagédo, da pesquisa cientifica e
tecnolégica, bem como, do ambiente produtivo, esta unidade foi denominado de
Nucleo de Inovagao Tecnoldgica (BRASIL, 2004). A Lei 13.243, de 11 de janeiro de
2016, regulamentada pelo Decreto 9.283, de 7 de fevereiro de 2018, conhecido
como Novo Marco Legal da Ciéncia, Tecnologia e Inovagdo deu uma maior
autonomia ao NIT, pois, criou um ambiente mais favoravel a pesquisa, ao
desenvolvimento e inovacdo nas Universidades, nos Institutos Publicos e nas
empresas (BRASIL, 2016).

Apesar de jovens no contexto mundial, as IES publicas brasileiras carregam a
responsabilidade de promover uma sociedade com pensamento critico, tendo como
objetivo final, a construgdo do desenvolvimento econémico do pais (PAULA, 2009).
Para alcancar este fim, a partir dos anos 80, as academias passaram a ser mais
exigidas e, desta forma, implementaram politicas de prestacdo de contas a
sociedade das acgbOes em relagdo ao ensino, pesquisa e extensdo, sendo este
periodo, marcado por profundas mudangas em seu seio (SOUZA, 2013).

As invengdes que muitas das vezes conseguem ser chanceladas através de
um documento de patente recebem destaque no meio académico e da industria, o
que nao quer dizer que sao capazes de gerar inovagao, porém, para que isso ocorra,
sdo necessarios instrumentos que convirjam para geragao de “nota fiscal”’, sendo ela
econdmica ou social. Segundo Boff (2017), a Propriedade Industrial oferece através
da LPI, varios instrumentos de protecdo importantes, ao qual destaca as marcas,
que impedem legalmente que outros utilizem o sinal distintivo protegido ou similar na
tentativa de confundir o publico, possuindo singularidade e podendo a titularidade
permanecer infinitamente com o seu proprietario.

Embora, se perceba através da criacdo de leis, decretos, instrugdes
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normativas, pareceres da Corregedoria Geral da Unido (CGU), bem como, criagdes
de cursos de mestrado e doutorado em Propriedade Intelectual e Transferéncia de
Tecnologia, um avango desta proposi¢ao no nosso pais € necessario construir, ainda,
uma atuagao mais efetiva e uniforme do NIT, nas instituicdes espalhadas pelo Brasil,
como unidade dedicada a inovagao dos centros de ensino publicos.

A desigualdade de gestdo dos NIT’s brasileiros fica escancarada quando
observamos as diversas formas de administrar esta pasta, e, desta forma, devemos
tentar buscar explicagbes na origem histérica. Enquanto, algumas instituicdes sé
passaram a contar com a unidade destinada a coordenacdo da Propriedade
Intelectual — PI, em suas ICT’s a partir da previsdo contida na lei de inovagao, ou
seja, a menos de duas décadas, outras organizagdes ja contavam em seu meio de
estruturas designadas a gerir tal fungdo com antecedéncia, desde meados da
década de 80 do século passado (CASTRO; SOUZA, 2012). Ainda na discusséao
deste assunto Reina, Thomaz, Magalhaes (2021), destacam que é necessario incluir
nestas pastas de trabalho mudangas organizacionais com a efetivagdo de modernos
modelos sistémicos de gestdo, pois ndo é possivel estas unidades atuarem nas
instituicbes, apenas, por forca de lei, ou seja, devem buscar exercer sempre seus
trabalhos na implementacao da inovacao de processos, produtos e servigos.

Conforme afirma Souza (2011), alguns dos principais problemas enfrentados
pelos representantes dos NIT’s, que merecem destaque sdo a auséncia de capital
intelectual capacitado na area, além de, escassos instrumentos na literatura como: (i)
procedimentos; (ii) mecanismos; (iii) manuais; e, (iv) meios ou modelos de gestao
dos processos em inovagao tecnoldgica, bem como, os representantes desta pasta
nao possuirem uma formacgao académica direcionada para administrar as inUmeras
atividades que esta unidade esta legitimada a exercer.

Conseguir dados que demonstrem a atuagao de um NIT é um tema bastante
complicado para todos, inclusive para os profissionais que atuam na pasta, pois ha,
de maneira geral, uma falta de modelo de gestdo da inovagdo, bem como, de
pessoal capacitado. Segundo (2018), destaca que para tentar atenuar este fato,
ligacbes informais entre os colaboradores destes grupos foram realizadas, com o
objetivo de trocar experiéncias entre os membros de diferentes localidades, além da
promocéo de eventos que sdo realizados como: congressos, encontros nacionais e
internacionais que tratam do tema, como também, féruns, sendo o mais conhecido

no meio, Forum Nacional de Gestores de Inovagao e Transferéncia de Tecnologia
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(FORTEC).

Diante do contexto, percebe-se que a funcdo dos NIT’s € bem dinamica e
complexa, pois os temas que circulam nesses ambientes sdo marcados pela
presenca do viés da Propriedade Intelectual e os canais de comunicagdes existentes
sdo como uma “‘grande teia de informagdes”, onde o centro desta deve ser
administrado por uma politica efetiva dos NIT’s, adequada ao tema da inovagéo. Por
isso, é importante definir em seu interior uma gestdo baseada em processos para
que os pareceres relacionados a Pl possuam um “padrao”, embora sejam permitidas
certas flexibilidades, desde que bem justificadas, comprovando para a sociedade as
acdes realizadas, o desenvolvimento estratégico do setor e a visibilidade dos
resultados concretos.

Destacando uma das ramificagbes a qual esta inserida neste ambiente de
debate, a marca, por vezes, passa despercebida, o que pode trazer prejuizo para a
IES publica, devido a falta de uma adequada politica de conhecimento desta
propriedade industrial pelo NIT dos sinais que estdo sob sua tutela. Ja os gestores
da pasta, também podem ser responsabilizados administrativamente, e, penalmente
pela perda do sinal, seja por ndo ter protegido o signo no INPIl ou por nao ter
solicitado o pagamento de algumas taxas, durante o tramite processual que ocorre
naquela autarquia, pois deixaram de agir em atividades sensiveis, de interesse da
instituicdo e que esta sob sua carga de trabalho, provocando, deste modo, a perda
do sinal para algum terceiro interessado e/ou o desperdicio de recursos publicos.

Segundo Colombo (2019), €& necessario internalizar para a equipe e
desmistificar para as Instituicbes que as marcas n&o sdo apenas logos ou simbolos
colocados em produtos/servigos, indo mais além, uma vez que, sdo capazes de
fazer uma ligagdo quase que indestrutivel entre o consumidor e o produto/servigo
que estd no mercado, fazendo com que, se bem gerida, traga beneficios
imensuraveis para a organizagao.

A partir destes pontos destacados, € indispensavel, que os gestores que
administram os NIT’s possuam em sua estrutura um conhecimento amplo, pessoal
qualificado e multidisciplinar em sua equipe, bem como, instrumentos tangiveis que
os permitam tragcar caminhos que levem a instituicdo, na qual representa, a ser
reconhecida pela sociedade como atuante na fronteira do conhecimento.

Portanto, ao contrario do que € percebido, a administracdo do NIT deve ser

centrada no pilar da coordenagao das atividades, aqui destacamos a gestdo de
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processo das marcas institucionais, para que assim, possam ser criados modelos
que consigam alavancar o grande potencial que esta ferramenta possui dentro das
academias de ensino. Assim, tendo em vista esta capilaridade de tarefas exercidas
dentro do NIT, idealizamos um Manual de Protecdo das Marcas Institucionais para
auxiliar no correto processo de administragcao desta propriedade industrial em suas

unidades.

1.3 Gestao

As organizagdes sempre necessitam de instrumentos capazes de otimizar o
tempo, bem como, dispor da capacidade sistematica, agil e concisa para que seus
produtos ou servigos cheguem ao mercado com a maior eficacia possivel. Desta
forma, é imprescindivel para qualquer corporagdo ter em sua base estrutural o
estabelecimento de regras e procedimentos bem articulados, onde o tomador de
decisdo atue com critérios pré-estabelecidos, n&o-rigidos, o que dara maior
confianga na atividade desenvolvida, além de, possuir fluxos organizados em seu
ambiente laboral em relagdo aos processos executados o que permite, aos
colaboradores, o entendimento do seu papel dentro da organizagéo.

Buscando o conceito de gestdo de processos Pradella (2013), diz que este
tipo de atividade imerge a organizagdo na integracdo das atividades existentes
através do olhar sistémico proporcionado, mostrando as diversas interagoes
existentes entre unidades de trabalho, tanto internas quanto externas, produzindo
resultados organizacionais positivos que antes ndo era comum naquele ambiente de
tarefas, bem como, mostra a equipe uma visdo ampliada de suas atribuigdes.

Para Paim et. al. (2009) a gestdo de processos n&o pode ser relacionada com
a natureza da organizagao, pois ha sempre a necessidade de coordenar atividades
que sao decorrentes da prépria razao de existir de uma instituicdo, ou seja, a
distribuicdo e organizacéo do trabalho € um fato inerente a qualquer corporagao que
tenha a percepcgao intrinseca de entregar um produto ou servico de qualidade ao
cliente ou a sociedade. No mundo moderno, as organizagdes publicas devem
repensar seus modos de agir e definir através descentralizagdo administrativa,
flexibilidade organizacional e definicdo clara das atividades que s&o executadas,
modelos de gestdo dos processos organizacionais que ajudem a entregar servigos
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de qualidade a sociedade (OLIVEIRA, 2022).

Mapear processos € de suma relevancia, pois conforme afirmam Oliveira e
Grohmann (2016), consegue-se, desta forma, fazer o rastreamento dos
procedimentos organizacionais, uma vez que a organizagao € formada por pessoas
e, estas, ndo sao permanentes em seus setores, podendo migrar para outro lugar,
aposentarem ou sairem da instituigao.

Destacando esta tematica, a instalagdo em um NIT de um gerenciamento de
processo de marca pode auxiliar, conforme descreve Oliveira (2013) na: (i)
orientagdo do caminho correto das atividades, evitando o retrabalho; (ii) elaboragéo
de formularios de acordo com as reais necessidades do ambiente laboral; (iii)
criacdo de um ambiente adequado e motivador para realizagdo de tarefas; e, (iv)
constru¢cao de uma estrutura apropriada para a melhor execugao dos trabalhos.

Desta forma, observar as praticas recorrentes pelos colaboradores em suas
atividades, estabelecendo os caminhos a serem percorridos € de suma importancia,
pois verifica-se a construcdo de padroes que podem ser considerados instrumentos
facilitadores da execucgéao de tarefas que ocorrem dentro da organizagéo e, também,

fora do ambiente laboral .

A gestdo de PI se ramifica em interna, externa, tatica e estratégica,
compreendendo formas de funcionamento dos 6rgaos de PI, gestédo
de suas interagcdes com outros departamentos e interagdes com
outras empresas e instituicdes. Objetiva assegurar a protecdo dos
ativos de PI, abarcando o planejamento, a organizacao e a execugao
de atividades ligadas a Pl aplicaveis a produtos e processos
inovadores. Inclui atividades ligadas a apropriagcdo da inovacao
propriamente dita, por meio de patentes, direitos de autor, DI, marcas,
segredo industrial e ao estabelecimento de politicas e diretrizes”.
(SOUZA e MASCARENHAS, 2013).

A gestdo de qualquer unidade e, principalmente, aquelas voltadas para a
propriedade intelectual deve sempre estar direcionada a estratégia do NIT em
relacdo as melhores praticas de protecdo, valoracdo das Pl's e transferéncia de
tecnologia. Segundo Santos et al. (2006), a capacidade de gestdo de uma pasta
pode ser verificada através de mecanismos como: (i) capacidade de formulagbes
estratégicas, politicas e de procedimentos; (ii) articulagdo de acordos e parcerias,
tendo em vista a efetivagdo das metas estabelecidas e; (iii) busca incessante de
melhorias das atividades desenvolvidas através da capacitagdo dos recursos

humanos, além de, dispor dos mais adequados recursos materiais.
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A disponibilizagdo de uma ferramenta visual que demonstra a sincronia dos
trabalhos executados facilita a transparéncia na comunicacdo entre os setores e,
para qualquer colaborador pertencente ou ndo ao quadro da instituicdo, tem-se um
acessorio tangivel capaz de promover de maneira pratica, rapida e autoexplicativa o
préximo passo a ser seguido.

Sendo assim, para atuar na linha de frente de um NIT & necessario estar
preparado para executar constantemente as mais diversas ramificacbes da
propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia, ou seja, é preciso possuir um
grupo de trabalho constantemente capacitado para executar uma gama de
atividades que requerem flexibilidade, habilidade e robustez das agdes.

Portanto, contar com elementos suficientemente claros e tangiveis que
facilitem a percepgédo do caminho a ser percorrido, ajudando n&o apenas o chefe da
pasta, mas a equipe como um todo a desempenhar suas fungdes da forma mais
célere, eficiente e com seguranga € uma vertente que ajuda na construcdo de um

NIT referéncia de gestédo estratégica de suas PI’s.

1.4 Notacao de Modelagem de Processo de Negécio

Antes de encontrarmos a definicdo e o significado do Business Process
Modeling Notation - BPMN (Notacdo de Modelagem de Processo de Negdcio), é
necessario compreender alguns outros conceitos que servem de sustentagao para
este tipo de ferramenta disponibilizada para auxiliar as atividades dentro de uma
organizacgao, através da representagao grafica em forma de diagramas.

O Guia para Gerenciamento do Processo de Negdcio' (2013), define
processos como atividades que sdo executadas, de preferéncia, de forma ordenada
por agentes humanos e, também, por maquinas programadas que visam apresentar
uma solugao especifica. Ja Back (2016) fundamenta os processos como um método
operacional que possui um inicio e um final determinado, a depender da maneira

que € executada pelas pessoas ou por seus sistemas. Assim, em um processo, €

1 0 Guia para Gerenciamento do Processo de Negdcio é representado pela sigla CBOK sendo organizado pela
ABPMP — Association of Business Process Professionals do Brasil. Ele foi preparado para o contexto e
necessidades de aplicacdo de BPM no Brasil, ao nivel crescente de interesse e maturidade em BPMN no Pais e a
necessidade de formacgdo profissional em BPMN, servindo aos profissionais sobre as melhores praticas do setor
para guiar os profissionais da area.
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possivel estimar a sequéncia de passos a serem executados, os atores envolvidos
em todos os trabalhos e o resultado desejado.

Outro conceito que devemos compreender € o de negdcio nos termos do
BPM, que é definido pelo Guia para Gerenciamento do Processo de Negdcio (2013),
como um conjunto de tarefas executadas numa relacdo humana com foco na
geracéo de valor para o demandante seja este valor monetario ou ndo e, podendo,
ser executado por qualquer tipo de instituicdo, inclusive as governamentais.

Tendo em vista a criagdo de metodologias que facilitem e enriquecam os
processos de negocios, varias notagdes, bem como, padrdes vém sendo
desenvolvidos na qual o Guia para Gerenciamento do Processo de Negaocio (2009)
destaca o BPMN que €, considerada por muitos, uma das maiores ferramentas de
processos que podem ser utilizadas nas instituicbes, pois fornece uma linguagem
intuitiva, compreensivel, sélida e robusta a quem aplica em seu desenvolvimento,
como também, a quem utiliza como ferramenta para visualizar os tramites
processuais em uma organizagao.

O BPMN tem por objetivo dar apoio ao processo de negdcio para todos
aqueles que utilizam, tanto por gerentes, técnicos e usuarios, pois consegue de
forma intuitiva representar diversos tipos de processos sejam eles simples ou
complexos (LEITAO, 2010). Por facilitar as respostas de processos a qual,
constantemente, a organizacao esta inserida, o BPMN consegue atender com uma
maior qualidade, seguranga e efetividade as demandas de uma organizagao
(BALDAM et al., 2014).

Com isso, o BPMN possui caracteristicas que podem ser bem aproveitadas
pelas instituicdes no gerenciamento das suas atividades tais como: visdo geral do
fluxo por meio da modelagem de processo, entendimento entre quem produziu o
mapeamento e a equipe que utiliza rotineiramente, bem como, os técnicos que
podem automatizar o processo (VALENCA, 2012). Para implementar uma
Modelagem de Processo de Negoécio em um setor € necessario identificar os
problemas que afetam a realizagcdo de uma determinada atividade e ter a ciéncia que
mudangas devem ser executadas para entrega de um servico de qualidade a
sociedade (OLIVEIRA et al., 2020).

E notavel que o BPMN permita uma visdo global e, também, minuciosa de
todo o processo que permeia uma atividade, bem como, promove uma

independéncia para o funcionamento da organizacdo em relagdo aos atores que
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compdem as equipes do local de trabalho, pois este instrumento padronizado
favorece a nao interrupcdo dos servicos ofertados aos respectivos interessados,
tanto internos quanto externos.

A vantagem de criar a apresentagao de uma padronizagdo de processos, em
qualquer instituicdo, estad relacionada a manutencdo da vida funcional, pois a
organizagdo embora possua uma estrutura fisica para abrigar suas atividades e
equipamentos, esta € composta por pessoas, sendo assim, colaboradores podem
transitar pelos diversos setores, ingressar e serem desligados que o trabalho
caminhara sem quase nenhuma intervengado mais brusca (HAMMER, 2001).

Diante desse contexto, observamos que € de grande valia fornecer aos NIT’s,
uma Modelagem de Processos de Marcas para que os gestores e integrantes destas
unidades, consigam estabelecer de maneira visual as conexdes existentes de varias
das etapas que envolvem o pedido de registro de uma marca, bem como, a
manutengdo desta propriedade industrial. Desta forma, o manual técnico pode
contribuir, significativamente, para o aperfeicoamento, percepgdo e administragéo
eficiente desta Pl que é de interesse ndo s6 da academia, mas por ser publica, de

toda a sociedade.

1.5 Aderéncia

A pesquisa possui uma grande aderéncia ao Programa de P6s-Graduagao em
Propriedade Intelectual e Transferéncia de Tecnologia para a Inovagdo - PROFNIT,
pois, conforme previsto no Regimento Interno do programa, o trabalho proposto,
buscara apresentar resultados relacionados a uma das areas de atuacédo dos NIT’s,
que sao as marcas.

Sendo assim, a atividade desenvolvida, tem como objetivo principal
esclarecer e propor politicas dentro dos NIT’s sobre a conveniéncia das protecoes
industriais em relagdo as marcas das instituicdes de ensino superior publicas,
apresentando ao final, um Manual que proponha uma gestdo adequada dos

processos que envolvam este ativo intangivel.

1.6 Impacto

As modificagdes causadas pelo produto técnico no ambiente ao qual esta



25

inserido serdo altas, uma vez que a adogao de praticas institucionais de inovacao,
baseada na legislagdo vigente e de acordo com uma adequada administragéo,
permitira uma politica setorial efetiva em relacdo as marcas pertencentes as
instituicdes de ensino superior publicas.

Desta forma, as academias de ensino publicas que passarem a utilizar o
Manual de Protecdo das Marcas Institucionais poderdo através de um elemento
tangivel conhecer de forma direta as principais caracteristicas que devem ser
observadas para a solicitagdo de um pedido de registro de marca, além de
estabelecer nos seus NIT’s a construgdo de um processo de gestdo dos signos
institucionais que possam ser utilizados de maneira tatica. A utilizagdo de uma
padronizagcdo dos processos que envolvem esta propriedade industrial trara o
entendimento dos diversos tramites necessarios para fazer um pedido de registro,
além de permitir a todos os colaboradores um melhor desempenho das atividades
gue envolvam as marcas institucionais.

Dentre as areas onde as mudangas poderdao ser percebidas, poderemos
verificar uma mudancga da politica referente a gestdo desta propriedade industrial,
bem como, a potencializacdo das melhores taticas de protecdo da marca-mae, além
das melhores estratégias de resguardo das marcas-filhas institucionais. Tendo como
implicacdes, ainda, a proposta de criacdo de um portfélio de sinais que mostre o
cuidado de proteger as marcas institucionais da IES publica, bem como, resulte no
inicio de um trabalho de entendimento para futuras atividades que envolvam a

valoracao desta propriedade industrial.

1.7 Aplicabilidade

Em razdo da facilidade com que se pode empregar a produgao
técnica/tecnoldgica, Manual de Protegcdo das Marcas Institucionais, a aplicabilidade é
alta, pois podera ser utilizada pelos NIT’s que ja possuem uma “expertise” na gestéo
de suas marcas e, principalmente, por aquelas unidades que ndo possuem dominio
de gestdo sobre esta propriedade industrial, além de chegar a atingir, outros
segmentos da sociedade que possuam interesse no tema, mas neste ultimo caso,
algumas adaptagdes pontuais na metodologia aplicada nesta pesquisa deverao ser

realizadas.
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1.8 Inovagao

A pesquisa possui médio teor inovativo, pois foi criado através da percepgao
da falta de instrumentos especificos para a discussdo da politica de protecao das
marcas das |IES publicas e montado com informagdes disponibilizadas em diversas
fontes como leis, decretos e alguns manuais que tratam, de forma simplificada e nao
direta, do tema marcario. Consequentemente, nosso produto tem cunho inovador, ja
que abordara o tema da utilizagdo das marcas institucionais, além de, debater os
principais elementos que devem ser discutidos para a escolha do sinal institucional

no momento da protec¢ao, além da avaliagao deste ativo intangivel.

1.9 Complexidade

A producédo desta atividade possui média complexidade, pois ja existe um
conhecimento por parte da populagédo da importadncia do registro marcario, mas
pouco aproveitado de forma efetiva pelos atores responsaveis por zelar e administrar
taticamente as diversas propriedades intelectuais existentes dentro das IES publicas,
mais especificamente, as marcas institucionais. Sendo assim, para o alcance dos
objetivos propostos, foi necessaria a integragdo de informagdes ja disponibilizadas,
incluindo-as com as reais necessidades que devem ser observadas pelos gestores e

equipes que formam os NIT’s das IES publicas.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Criar um Manual de Protecdo das Marcas Institucionais que possam ser
utilizados pelos Nucleos de Inovagdo Tecnoldgica na gestdo dos processos que

envolvem os sinais das Instituicdes de Ensino Superior publicas.

2.2 Objetivos Especificos

e Enfatizar as equipes que compdéem os NIT’s, a importéncia do registro da
marca da instituicdo (marca-mae ou marca-principal), junto ao Instituto

Nacional da Propriedade Industrial;

e Apresentar a extensibilidade da marca-mée e arquitetura de marca,
mostrando elementos que possam ser utilizados como estratégias para

criacdo ou adaptacao das marcas-filhas que pertencem a instituicao.

e Mostrar na forma da Notagdo de Modelagem de Processo de Negdcio -
BPMN, uma modelagem de processo de pedido de registro de marcas pelos

NIT e, também, por pessoa fisica ou juridica, junto ao INPI.

e Disponibilizar um Formulario de Avaliagdo de Marcas, tanto para os signos ja
existentes, como também, para os futuros sinais a serem criados pela IES
publicas e que, desta forma, possa servir de instrumento balizador, por parte
da equipe do NIT, para registro ou ndo, no INPIl. Além de apresentar um
formulario que absorva os dados do sinal pleiteado e que colha as
informagdes principais da marca para utilizagdo da abertura de processo de

marca direcionado ao NIT.
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3 MATERIAIS E METODOS

Para a execucdo deste projeto foram definidas 5 (cinco) etapas, com o
objetivo de construir um processo que culminou em um Manual de Protegdo das
Marcas Institucionais que pudessem ser utilizados pelos NIT's das IES publicas,
fornecendo de forma palpavel, instrumentos capazes de orientar e instruir os
gestores destas unidades, a fim de, atender a demanda da gestdo do processo
marcario dos sinais pertencentes as suas respectivas organizagoes.

O manual técnico foi orientado a atender as necessidades dos gestores dos
NIT’s, bem como, de toda a equipe que é composta este nucleo, além de, poder ser
utilizada pela comunidade da instituicdo como docentes, técnicos-administrativos,
discentes e comunidade externa que procure tal pasta com o objetivo de solicitar o
registro de marca de um produto desenvolvido ou de um servigo prestado pelo
ambiente de trabalho.

Por fim, a disponibilizagdo do Manual de Protegcao das Marcas Institucionais
sera estabelecido como Recurso Educacional Aberto (REA), com licenga tipo CC-
BY-NC-SA (Attribution Noncommercial ShareAlike-BY-NCAS) da Creative Commons
e, ao fim, sera requerido ISBN na Editora do IFPB. Desta forma, foi necessaria a

construgao das seguintes etapas.

3.1 Definicao da ideia

A ideia surgiu durante uma das aulas da disciplina de Propriedade Intelectual,
ministrada pela professora Simone, docente do quadro da Universidade Estadual da
Paraiba (UEPB), e, também colaboradora da Rede PROFNIT, na qual o tema era
sobre marcas. Desta aula, surgiu a curiosidade de verificar no INPI, se havia ou n&o,
a existéncia de algumas marcas-mae ou marcas-principais das IES publicas
registradas.

Refinando ainda mais a busca, foi realizado um levantamento marcario das 33
(trinta e trés) instituigbes de ensino publicas que compde a rede PROFNIT que
ingressaram até a 32 fase, junho de 2022, e inferiu-se que ha em seu interior

discussbes, debates, eventos, seminarios, dentre outras formas de divulgagao,
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insercdo de docentes, alunos, técnico-administrativos e empresas que buscam a
instituicao, a fim de, conhecer a importancia da propriedade intelectual.

Em contrapartida, verificou-se neste levantamento, de forma macro e micro, a
auséncia dos registros da marca-principal da IES publica e, uma quantidade
consideravel, de arquivamentos da marca principal, além de, outros sinais
institucionais por falta do gerenciamento do pedido, ou seja, foi notada uma auséncia
da administragdo do pedido de registro de marca que pode provocar: (i) a perda de
recursos publicos; (ii) prejuizos diretos e indiretos a IES publica; e, (iii) além de,
acarretar a responsabilizacdo administrativa, que pode levar a demissdo dos
agentes publicos investidos na fungdo da pasta e, responder ainda, pelo crime de
prevaricagdo, previsto no coédigo penal brasileiro, dentre outras ocorréncias que
serao apresentados no manual.

Desta forma, surgiu a proposta de criar um Manual de Prote¢cdo das Marcas
Institucionais que pudessem ser utilizados pelos NIT's com a finalidade de
padronizar as etapas e tomadas de decisdes, auxiliando os gestores de forma

tangivel nos processos e administragdo dos signos institucionais das IES publicas.

3.2 Formacao da equipe

A equipe formada na construgdo do manual estava composta da seguinte
maneira: (i) um aluno do PROFNIT, (ii) um professor orientador que atua como
coordenador da Pl no Nucleo de Inovacao e Transferéncia de Tecnologia - NITT da
Universidade Federal de Campina Grande — UFCG; e (iii)) 3 (trés) membros da
instituicdo que compdem o NIT do Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e
Tecnologia da Paraiba - IFPB (um Diretor de Inovagdo Tecnologica, um

Coordenador de Propriedade Intelectual e um Bolsista com Mestrado do PROFNIT).

3.3 Busca de Anterioridades
(@)

Nesta etapa foi realizada a pesquisa de anterioridade nos seguintes locais: (i)
site da Biblioteca Nacional, buscando o registro de algum direito autoral; (ii)
periodicos Capes, Scielo e Google Académico, onde buscou-se trabalhos

académicos; (iii) site do INPI, na procura dos tramites que envolvem o pedido de
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registro de um sinal e também de documentos que dessem sustentagdo aos
requisitos que devam ser observados na construgdo de um signo distintivo; e, (iv)
por fim, buscou-se ainda nos sites de varias IES publicas, resultados de como eram
realizados a gestao deste ativo intangivel em seus espacgos.

As palavras-chaves utilizadas foram: (i) Marcas; (ii) Registros de Marcas em
NIT’s; (iii) modelagem de processos em NIT’s; e, (iv) gestdo de Marcas em NIT’s. Na
pesquisa foi utilizada as palavras de maneira individual(separadamente) e para as
palavras compostas utilizamos o operador booleano “and”.

Abaixo, na Tabela 1, mostra os resultados da pesquisa de anterioridade em

relacao a busca realizada nas bases de dados:

Tabela 1 — Plataforma de Busca

Palavras-Chave
Local da Busca Marcas Registros de Modelagem de Gestéo de
Propriedade Marcas em NIT’s processos em Marcas em NIT’s
Industrial NIT’s
Biblioteca Nacional 4 0 0 0
Capes 58 4 1 1
Scielo 4 0 1 0
Google Académico 116 2 3 1

Fonte: Autoria prépria com dados das fontes pesquisadas (2022).

Para a palavra-chave, “Marcas Propriedade Industrial’, em todas as
plataformas foram utilizados os filtros de busca avangada, pois a palavra “marca”
pode assumir inumeras fungdes na gramatica. Nas demais palavras-chave utilizadas
nos periodicos foram recorridos aos filtros basicos, como por exemplo titulo, resumo
e periédico “TODOS” na tentativa de uma maior amplitude na procura de
documentos que tratavam do assunto.

No site do INPI esta disponibilizado para a sociedade o Manual de Marcas,
em sua terceira edicdo, manual que apresenta um apanhado geral e complexo das
fases constituintes do registro marcario na autarquia, mas nao aborda

especificamente, o tema das marcas publicas e, também, ndo apresenta de forma
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visual em seu interior, como na modelagem de processos, o tramite do registro de
uma marca na instituicao.

Por ultimo, foi realizada a busca nos ambientes digitais das IES que compdem
o programa PROFNIT, até a 32 fase, ou seja, até o més de junho de 2022 e, como
resultado foi detectado em sua maioria a ndo publicizagdo de como é gerenciado o
ativo intangivel das marcas por estas organizagbes de ensino. Desta forma, esta
apresentado uma sintese dos principais materiais que tratam sobre as marcas

conforme, Quadro 1, abaixo:

Quadro 1 - Busca encontrado nos sites das IES PROFNIT

1 |Universidade Federal de Alagoas - UFAL 1.Manual de ldentidade Visual — Trata das regras
para utilizagdo da marca-méae da IES;

2.Alguns procedimentos de registro de Pl séo
retratados numa pagina web da IES;
3.Disponibiliza um formulario para solicitacao pela
comunidade interna.

2 |Universidade Federal do Amazonas - UFAM 1.Manual de ldentidade Visual — Trata das regras
para utilizagdo da marca-mae da IES;

2.Alguns procedimentos de registro de Pl sdo
retratados numa pagina web da IES;
3.Disponibiliza um formulario para solicitacao pela
comunidade interna

3 |Universidade do Estado do Amazonas - UEA [1.Alguns procedimentos de registro de Pl séo
retratados numa péagina web.

4 |Universidade Federal do Amapa - UNIFAP 1.Alguns procedimentos de registro de Pl séo
retratados numa pagina web da IES;
2.Disponibiliza um formulario para solicitagao pela
comunidade interna.

5 |Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC [1.Alguns procedimentos de registro de Pl sdo
retratados numa pagina web da IES.

6 |Universidade Federal do Recéncavo Baiano - |1.Manual de Identidade Visual — Trata das regras

UFRB para utilizagdo da marca-méae da IES;
2.Possui uma cartilha que trata da Pl de forma
geral.
7 |Universidade Federal do Oeste da Bahia - 1.Alguns procedimentos de registro de Pl séo
UFOB retratados numa pagina web da IES.
8 |Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e 1.Manual de Identidade Visual — Trata das regras
Tecnologia da Bahia - IFBA para utilizagdo da marca-méae das IES dos

Institutos Federais;

2.Alguns procedimentos de registro de Pl sao
retratados numa pagina web da IES.

9 |Universidade Federal da Bahia - UFBA 1.Manual de ldentidade Visual — Trata das regras
para utilizagdo da marca-méae da IES;

2.Alguns procedimentos de registro de Pl séao
retratados numa pagina web da IES;
3.Disponibiliza um formulario para solicitacao pela
comunidade interna.

10 (Instituto Federal de Educacgao, Ciéncia e 1.Manual de Identidade Visual — Trata das regras
Tecnologia do Ceara - IFCE para utilizagado da marca-mae das IES dos
Institutos Federais;

2.Possui uma diagramagéo em formato BPMN
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direcionadas a todos os tipos de PI’s.

11

Universidade de Brasilia - UNB

1.Manual de Identidade Visual — Trata das regras
para utilizagdo da marca-mae da IES;

2.Alguns procedimentos de registro de Pl sdo
retratados numa pagina web da IES;

3.Possui 20 marcas licenciadas (Destacamos a
CESPE licenciada a CEBRASPE
18.284.407/0001-53 por um periodo de 5 anos;
4.Disponibiliza um livro sobre Direito Marcario,
mas fala das Patentes também; 5.Disponibiliza
um fluxograma para solicitacdo do pedido de
marca.

12

Universidade Federal do Maranhé&o -
UFMA

1.Disponibiliza um formulario basico para envio do
sinal;

2.Alguns procedimentos de registro de Pl sdo
retratados numa pagina web da IES;

3.Manual de Identidade Visual — Trata das regras
para utilizagdo da marca-méae da IES.

13

Universidade Federal de Séo Jodo del- Rei -
UFSJ

1.Alguns procedimentos de registro de Pl séo
retratados numa pagina web da IES.

14

Universidade do Estado de Minas Gerais
- UEMG

1.Manual de Identidade Visual — Trata das regras
para utilizagdo da marca-mae da IES;

2.Alguns procedimentos de registro de Pl sdo
retratados numa pagina web da IES.

15

Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT
(com IFMT e UNEMAT)

1.Manual de Identidade Visual — Trata das regras
para utilizagdo da marca-mae da IES;

2 .Uma pégina da web conta a constru¢ao da
marca-mae da IES.

16

Universidade Federal do Oeste do Para -
UFOPA

1.Disponibiliza link com alguns signos
institucionais;
2.Pagina da web em construgéo.

17

Universidade do Sul e Sudeste do Para -
UNIFESSPA

1.Alguns procedimentos de registro de Pl sdo
retratados numa pagina web da IES;

2.Manual de Identidade Visual — Trata das regras
para utilizagdo da marca-méae da IES.

18

Instituto Federal do Para - IFPA

1.Manual de Identidade Visual — Trata das regras
para utilizagado da marca-mae das IES dos
Institutos Federais;

2.Alguns procedimentos de registro de Pl sao
retratados numa pagina web da IES.

19

Instituto Federal de Educacgao, Ciéncia e
Tecnologia da Paraiba - IFPB

1.Manual de Identidade Visual — Trata das regras
para utilizagdo da marca-méae das IES dos
Institutos Federais;

2.Alguns procedimentos de registro de Pl sao
retratados numa pagina web da IES (apenas
tratam das patentes e Registro de Software).

20

Universidade Federal do Vale do Sao
Francisco - UNIVASF

1.Manual de Identidade Visual — Trata das regras
para utilizagdo da marca-méae da IES;
2.Disponibiliza um formulario para solicitagao pela
comunidade interna;

3.Disponibiliza 0 Manual de Marcas do INPI.

21

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

1.Alguns procedimentos de registro de Pl séo
retratados numa pagina web da IES; 2.Manual
de ldentidade Visual — Trata das regras para
utilizagdo da marca-mae da IES.

22

Universidade Federal do Piaui - UFPI

1. Alguns procedimentos de registro de Pl sdo
retratados numa pagina web da IES.

23

Universidade Estadual do Centro-Oeste -

UNICENTRO

1.Alguns procedimentos de registro de Pl séo

retratados numa pagina web da IES;
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2.Disponibiliza o Manual de Marcas do INPI.

24

Universidade Estadual de Maringa - UEM

1.Alguns procedimentos de registro de Pl sdo
retratados numa pagina web da IES;
2.Disponibiliza um formulario para solicitacao pela
comunidade interna.

25

Universidade Federal do Parana - UFPR

1.Alguns procedimentos de registro de Pl sdo
retratados numa pagina web da IES;
2.Disponibiliza uma resolugao para solicitagédo de
um registro de marca pela comunidade interna.

26

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

1.Alguns procedimentos de registro de Pl sdo
retratados numa pagina web da IES;

2.Manual de Identidade Visual — Trata das regras
para utilizagdo da marca-méae da IES;

27

Instituto Federal Fluminense - IFF (com UENF)

1.Apresenta as variagdes dos sinais da marca-
mae e dos demais campi;
2.Pagina da web que trata de Pl (em construgio).

28

Universidade Federal Rural do Semi- Arido -
UFERSA

1.Disponibiliza o Manual de Marcas do INPI;
2.Pagina da web que trata de Pl (emconstrugao).

29

Instituto Federal do Rio Grande do Sul - IFRS

1.Manual de Identidade Visual — Trata das regras
para utilizagdo da marca-méae das IES dos
Institutos Federais;

2.Apresenta alguns sinais institucionais de cursos
ofertados.

30

Instituto Federal de Rondénia - IFRO

1.Manual de Identidade Visual — Trata das regras
para utilizagdo da marca-méae das IES dos
Institutos Federais;

2.Pagina da web que trata de PI;

3.Manual de Identidade Visual — Trata das regras
para utilizagado da marca-mae das IES dos
Institutos Federais;

31 |Universidade Federal de Roraima - UFRR 1.Manual de ldentidade Visual — Trata das regras
para utilizagdo da marca-mae da IES.

32 |Universidade Federal de Santa Catarina - 1.Disponibiliza um formulario para solicitagado pela

UFSC comunidade interna;

2.Pagina da web que trata de PI;
3.Manual de Identidade Visual — Trata das regras
para utilizagdo da marca-mae da IES;

33 |Universidade Federal do Tocantins - UFT 1.Pagina da web que trata de PI;

2.Manual de Identidade Visual — Trata das regras

para utilizagdo da marca-mae da IES.

Fonte: Autoria prépria com dados das fontes pesquisadas (2022).

3.4 Construgao do Manual

Através do apanhado de informagbes coletadas, primeiramente, foi definido

com base na LPI, os eixos legais que d&o sustentagdo as marcas, bem como, quais

s80 o0s passos iniciais que devem ser levados em consideragdo para fazer um

pedido de registro, como: Categorizacdo das Marcas; Classificagbes das Marcas;

Principios Marcarios; Condi¢cbes de Registrabilidade; e, Busca de Anterioridade de

Marcas.

Em seguida, foi elaborado para auxilio dos gestores de Pl que trabalham na
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pasta do NIT, em especial, para aqueles que administram as marcas nas
organizagdes a sec¢do, Construindo Marcas para as |IES publicas, onde foi destacada
a importancia do registro da marca-mé&e ou marca-principal, além de, ser discutido a
marca-filha sob a ética dos principios da extensdo e arquitetura marcaria.

Continuando a criagdo do Manual, destacou-se os problemas que a
ingeréncia na administracdo de um sinal pode acarretar tanto para a IES publica
quanto para os agentes lotados na pasta responsavel por administrar a propriedade
industrial e suas possiveis responsabilizacdes e punicoes.

Foi elaborada, uma modelagem de processos de marcas no formato BPMN,
para que de maneira visual e pratica, as equipes que compdem os NIT’s consigam
gerenciar todo o processo que envolve o registro, manutencdo e utilizagdo das
marcas, estrategicamente pelas organizagdes publicas da area de ensino, esta
modelagem foi resultado de um grupo de estudo organizado pelo Professor Jodo
Ricardo de Melo, professor do PROFINIT e, realizada em parceria com o aluno
egresso do mestrado, Ricardo Maia do Amaral.

Esta diagramacao contempla as atividades que devem ser observadas para a
construgao de um exitoso processo de pedido de registro de marca, inicialmente,
trabalhado pelo requerente e o NIT da IES publica, através dos diversos requisitos
que devem ser apreciados conectando-os com as principais tarefas descritas no
Manual de Marcas do INPI, em sua terceira edicdo. Permitindo, desta forma, uma
visdo bem estruturada de um processo de gestao de marcas.

Por fim, esta disponibilizado um formulario de avaliagao, destinado a analisar
a viabilidade técnica do registro de uma marca que pertence a instituicdo, bem como,

para a criagao de demais sinais que sejam passiveis de registro.

3.5 Disponibilizagcao do Material

O material criado esta apresentado na forma de Manual, € um produto
inovador previsto pelo mestrado profissional, pois permitira auxilio a equipe que
desempenha as atividades nos NIT’s no estabelecimento de processos de gestao da
Pl, especificamente, das marcas.

Para publicizacdo e maior alcance do material, sera utilizado o Recurso
Educacional Aberto (REA), com licenga tipo CC-BY-NC-SA (Attribution
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Noncommercial ShareAlike-BY-NCAS), da Creative Commons. Foi realizado o
cadastro na Biblioteca Virtual da plataforma Internet Archive, posteriormente, sera
feito o registro e upload do manual nesta plataforma digital. O produto devera ser
encontrado, também, no Repositério Eletrénico do IFPB sendo, ao fim, requerido o

ISBN na Editora da instituicio.
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4 RESULTADOS E DISCUSSAO

A capa do Manual de Protecao das Marcas Institucionais esta apresentada na
Figura 1, e o produto disponibilizado no APENDICE A — Manual de Protegdo das
Marcas Institucionais, foi desenvolvido para atender aos profissionais que exercem
suas atividades nos NIT’s das IES publicas como: gestores e equipes que formam a
pasta diretamente, mas podendo ser utilizado de forma pratica, também, pelos
docentes, técnicos-administrativos, discentes e pessoas fisicas ou juridicas que
procuram a unidade para consultar o funcionamento do pedido de registro de marca,
conforme neste ultimo caso, previsao da lei de inovacao.

O Manual buscou levantar a discussdo sobre a importancia do registro da
marca-mae ou marca-principal da IES publica, pois embora somente a organizagao
publica possa fazer a solicitagdo deste tipo pedido perante o INPI, conforme
preconiza a Lei de Propriedade Industrial, a posse do Certificado de Registro de
Marca do principal sinal de identificacdo de uma instituicdo de ensino € capaz de
promover a credibilidade da academia perante a sociedade, visibilidade nacional,
sensagao pelo publico integrante da IES de pertencimento a uma organizagao
inovadora que reconhece a importancia da Pl e que protege seus ativos.

A solicitacdo de registro da marca-mae da instituigdo de ensino na autarquia
competente pode ser constituida ainda, como mais um elemento que a instituicdo
possui perante o sistema judiciario para combater possiveis casos de
aproveitamento parasitario ou uso indevido por terceiros, em relacdo a projegéao
nacional e, muitas vezes, até internacional que as academias de ensino conseguem
alcancar através da qualificacdo do que é produzido em conhecimento pelos
docentes, discentes e técnicos-administrativos, bem como, dos diversos tipos de
servicos prestados e dos produtos desenvolvidos para solugcdes de problemas
enfrentados pela sociedade. Além de funcionar como um guarda-chuva para abrigar,
taticamente, as marcas-filhas da IES construindo, desta forma, um poderoso portfélio

de marcas institucionais para os produtos e servicos.
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Figura 1 - Capa do Manual de Protec&o das Marcas Institucionais
- ()

MANUAL®

DE PROTEGCAO DAS MARCAS
INSTITUCIONAIS

Fonte: Autoria Prépria, 2022

Os elementos essenciais para entendimento, principalmente, dos gestores e
equipes que formam os NIT’s das IES publicas, bem como, da comunidade em geral
tanto interna quanto externa, sobre os requisitos que devem ser observados para a
criagao de sinais institucionais, bem como, a solicitagao de um pedido de registro de
uma marca-filha ou submarca pertencente a academia de ensino sdo apresentados
também no Manual.

Desta forma, sao observados os passos iniciais para o inicio de um processo
de gestdo de marcas institucionais, em que o sinal da marca-filha ou sub-marca
deve possuir algumas caracteristicas como as apresentadas na segao,
categorizagdo do sinal, onde s&o discutidos a natureza, forma de apresentagéo e
classe de uma marca.

Em relagdo a Natureza as marcas sao classificadas em: (i) Marcas de Produto
- utilizadas para distinguir os produtos de uma determinada institui¢ao; (ii) Marcas de
Servigo - destinam-se a diferenciar os servigos que s&o ofertados ao consumidor; (iii)
Marcas de Certificacdo - atestam se um produto ou servigo esta em consonancia
com determinadas normas ou especificagdes pré-definidas; e, (iv) Marcas Coletivas -
tém a funcao de reconhecer os produtos ou servigos de uma de singular organizagao
(BRASIL, 1996).

Ja para as formas de apresentacdo, as marcas podem ser expressas
distintivamente como: (i) Marca Nominativa - sinal constituido por uma ou mais
palavras em sentido nao restritivo do alfabeto romano, sendo proibida a forma

fantasiosa ou figurativa; (ii) Marca Figurativa - é o sinal distintivo formado por
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imagem, podendo ser apresentado na forma de desenho, simbolo e palavras
compostas por letras do alfabeto distinto do idioma brasileiro; (iii) Marca Mista - a
distincdo do sinal esta enfatizada na combinagcdo de elementos nominativos e
figurativos ou aqueles que apresentem maneira decorativa ou formas gréficas; e, (iv)
Marca Tridimensional - sinal exclusivo para produtos em razdo da sua materialidade
e, portanto, é necessario que sua forma plastica tenha capacidade de diferenciar-se
no mercado, porém, ndo deve possuir vinculo com o efeito técnico (BRASIL, 1996).

Em relagdo as classes para categorizagao dos produtos e servigos que serao
apresentados a sociedade, o INPI dispde para os requerentes de um pedido de
registro de marca o fichamento utilizado pela Organizagdo Mundial da Propriedade
Intelectual - OMPI que é a Classificagdo de Nice (NCL). Esta classificagao
internacional é formada por uma lista de produtos e servigos dividida em 45 classes,
sendo da classe, 1 a 34, destinada aos produtos e da classe, 35 a 45, reservadas
aos servicos e, mesmo assim, nao contempla todos os produtos e servicos
existentes, sendo assim, o INPI criou listas auxiliares para aperfeigoar o registro no
pais (INPI, 2021).

No que tange as Condigdes de Registrabilidade de uma marca, o Manual
destaca o artigo 124 da LPI e agrupa varios de seus incisos em categorias
englobando, também, outros artigos da referida lei. Nesta etapa de criagdo do sinal,
o pleiteante, deve observar o seguinte: (i) Distintividade - busca diferenciar o
produto/servico de outros dentro da mesma classificacdo, além disso, destaca que
sinais de uso comum nao sejam registrados; (ii) Disponibilidade - verifica se o sinal
pleiteado pelo requerente encontra-se desimpedido verificando, n&o apenas,
naqueles abrigados na LPIl, mas qualquer outro signo independente do titulo
atribuido e; (iii) Liceidade - procura proteger o publico contra os possiveis sinais
enganosos e que atentem contra a ordem publica (INPI, 2021).

Em seguida, € apresentado no Manual, para fins de atengdo durante a
construcdo de um sinal e sua utilizagdo, os principios marcarios que sao: (i)
Veracidade - Principio que alerta ao detentor do sinal para nao utilizagao deste com
o intuito de enganar ou confundir o consumidor, induzindo-o erroneamente sobre a
qualidade ou origem do produto/servigo; (ii) Territorialidade - Apresenta a
exclusividade do signo distintivo em todo territério nacional, nesta discussao foi
apontado ainda, de forma breve, o Protocolo de Madri, para casos em que 0O

requerente pretenda fazer o pedido de registro do sinal em outros paises; e, (iii)



39

Especialidade - Permite a convivéncia de sinais iguais ou semelhantes, desde é
claro, que as marcas estejam especificadas em classes de Nice diferentes.

Destaca-se ainda, a importancia da busca de anterioridades de marcas que
consiste em um processo com objetivo unico de procurar na base de dados do INPI,
se ha algum sinal igual ou semelhante ja registrado e ativo dentro da mesma classe
que possa levar a confusdo os consumidores na escolha de um determinado
produto/servigo. Esta investigacdo, se bem realizada, produzira efeitos para aquele
requerente que pretende obter o Certificado de Registro, como: (i) diminuicdo da
perda de tempo; (ii) atenuagcdo de falsas expectativas do alcance do registro
marcario; (iii) minimizagcéo de erros; (iv) redugdo de exigéncias e arquivamentos; e,
(v) aplicagdo adequada dos recursos destinados a gestdo da PI, evitando o
desperdicio de dinheiro publico.

Esta apresentado no Manual dentro do olhar tatico que os sinais podem
desenvolver na interagdo com a sociedade, a extensao e arquitetura de marca, bem
como, a importancia de sua adogdo ao alinhamento estratégico da organizagao,
caso esta queira aumentar o portfélio de registros de marcas institucionais. Diante
disso, foi colocado primeiramente, os conceitos de: (i) Extensdo de Marca - ocorre
quando se coloca um produto/servico diferente da classe em que atua a marca-mae
ou marca-principal perante a comunidade e; (ii) Extensdo de Linha - quando se
coloca um produto ou servigo dentro da mesma classe de atuagédo de uma marca ja
registrada.

Outro instrumento que deve ser parte integrante para um exitoso processo de
gestao estratégica do portfolio de marcas institucionais, onde encontra-se destacado
no Manual, é arquitetura de marcas, pois define quais elementos da marca principal
como cores, elementos graficos e da grafia poderdo ser utilizados ou nao, nas
futuras marcas a serem registradas, fazendo com que a sociedade estabelega uma
ligacdo entre a marca-mae e a marca-filha. Este mecanismo € classificado em: (i)
Marcas Monoliticas - todas as marcas-filhas carregam o nome da marca-mae em
seus produtos/servicos trazendo, apenas, a complementacdo da classe onde a
marca ira atuar; (ii)) Marcas Paternas - as marcas-filhas apresentam algum tipo de
fianga da marca-mae que fornece, para os demais signos do portfélio, elementos
estruturais lembrando a marca principal; e, (iii) Marcas Independentes - todas as
marcas de produtos/servicos da organizagdo nao possuem interagdo uma com a

outra, sendo uUnicas e independentes.
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Para instrumentalizar o processo de pedido de registro de marca foi criado,
um modelo visual que esta disponibilizado no Manual, com intuito de facilitar o
entendimento dos gestores e equipes sobre as principais fases que podem envolver
esta atividade. A solicitagdo de registro de marca envolve de maneira direta dois
atores principais que sao: (i) o requerente do sinal, no caso em destaque do Manual,
as IES publicas representadas pelos seus respectivos NIT’s; e, (i) a autarquia
responsavel pela a analise do pedido que € o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial.

Indiretamente, o processo pode abranger outros agentes como: (i) terceiros
interessados no sinal, nos casos em que o signo pleiteado pelo requerente possa
trazer confusdo a sociedade com uma marca, semelhante ou igual, a ja registrada
dentro de uma mesma classe de NICE no INPI podendo, desta forma, este agente
abrir um processo de Oposi¢cdo ou Processo Administrativo de Nulidade - PAN
naquela autarquia, a depender do intersticio temporal percebido na similitude ou
igualdade da marca; e, (i) a Justica Federal para casos em que o terceiro
interessado no sinal sé perceba o registro de alguma marca igual ou semelhante, até
5 (cinco) anos apds a concessao do certificado de registro pelo INPI, acionando
desta forma, o sistema judiciario brasileiro.

Devido a multiplicidade de agentes e tarefas envolvidas direta ou
indiretamente, foi necessario utilizar uma ferramenta que pudesse diagramar de
forma compreensivel as diversas atividades que podem ser estabelecidas durante o
processo que envolve a gestdo de marcas. Diante disso, foi adotado o tragado
disponibilizado pela Notagdo de Processo de Negocio - BPMN, onde foi
desenvolvida uma notagédo especifica para a gestdo de processo de marcas pelos
NIT’s, conforme disponivel no APENDICE B - BPMN Para Portfélio de Marcas da
IES Publica. O BPMN discorreu um passo-a-passo dos principais elementos que
podem ser envolvidos durante uma atividade de registro de marca, iniciando desde a
tarefa inicial que é “Discutir a Identidade Unica para o Produto ou Servigo” até o
término que é “Gerenciar a Marca e Renova-la a cada 10 anos”.

Foi demonstrado também no Manual Técnico como ocorre o pedido de
registro de marca quando realizado por um particular (pessoa fisica ou juridica) que
procure o NIT com o objetivo de saber informag¢des sobre o processo que envolve o
pedido de registro de uma marca, a forma como acontece este procedimento

também estd na notacdo de processo do BPMN, conforme apresentado no
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APENDICE C - BPMN Para Pessoa Fisica ou Juridica.

Disponibiliza-se também no Manual o topico, Ingeréncia na Administragao dos
Sinais Institucionais, que apresenta os principais problemas que a ma-administragao
dos signos das IES publicas podem causar tanto, a prépria organizagao de ensino e
ao NIT em nivel institucional, quanto aos gestores e equipes que compdem esta
importante pasta estratégica em sentido pessoal ou profissional.

Os danos a academia, ressaltados no Manual de Protegdo das Marcas
Institucionais sdo os seguintes: (i) Perda de Sinal Institucional para Terceiro - Os
diversos sinais institucionais criados e que tenham uma relevancia estratégica para
academia de ensino devem ser registrados, pois estes sé estardo protegidos se
possuirem o Certificado de Registro de Marca e, de acordo com a LPI, o dono da
marca € aquele que registra primeiro, principio do carater atributivo do direito de
marca; (i) Utilizagcdo Indevida de Marca Registrada por Terceiro - Alerta para
observacado de coincidéncia dos sinais identificadores dos produtos e servicos da
IES publica, se estes, ja n&o estdo registrados por um terceiro, evitando agdes
judiciais e pagamento de indenizagao por parte da academia de ensino publica; (iii)
Perda do sinal deferido pelo INPI devido a falta de pagamento de concessao ou pelo
nao cumprimento de exigéncias - Destaca-se a importancia de acompanhar, através
das Revistas de Propriedade Industrial publicadas, o andamento do pedido de
registro da marca para que o sinal pleiteado ndo seja perdido por falta de gestao de
processo de marca; e, (iv) Desperdicios de Recursos Publicos - Onde a falta de
observancia dos critérios para a obtengcdo do Certificado de Registro de Marca
apontara para a perda do dinheiro publico.

Ja em relagao aos prejuizos pessoais e profissionais, ressaltando neste caso
no manual para os servidores federais de acordo com o seu estatuto, os danos que
podem ser atribuidos a equipe e ao gestor do NIT sdo os seguintes: (i) perda da
funcdo de gestor da pasta; (ii) adverténcia; (ii) suspensédo; (iii) demissdo; (iv)
cassacgao de aposentadoria ou disponibilidade; (v) destituicdo de cargo em comisséo;
e, (vi) destituicao de fungdo comissionada. Foi evidenciado também no Manual de
maneira extrema, mas que pode acontecer € a responsabilizagao criminal que pode
ser atribuida aos servidores como o crime de prevaricagao, onde a penalidade
prevista € de 3 (trés) meses a 1 (um) ano de detengao.

No intuito de fornecer um ultimo elemento para a materialidade do Manual foi

disponibilizado um formulario para viabilizar a construgdao de futuras marcas e,
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também, para analisar o registro das ja existentes no intuito de construir um
interessante portfélio deste ativo intangivel institucional. O questionario a ser
respondido pelo requerente contém, na parte |, uma analise de anterioridade que
deve ser respondida pelo requerente e que pode receber auxilio da equipe do NIT,
conforme disposto no APENDICE D - Formulario de Avaliacdo de Sinais Para
Compor o Portfélio de Marcas da IES Publica.

A segunda parte do formulario € constituida de 11 (onze) critérios gerais que
questionam caracteristicas, formacao, alcance, mercado, provavel valoragdo que a
marca-mae e a marca-filha podem atingir, dentre outros objetivos que o signo
pleiteado deve possuir. Cada critério possui questionamentos e a pontuagao varia de
acordo com as respostas apresentadas. A contagem maxima que o sinal pode
alcancar € de 81 (oitenta e um) pontos, contando com a pontuagado bdénus. Foi
adotado para que o sinal consiga compor o portfélio de marcas da instituicdo a
necessidade da obtencdo do minimo de 33 pontos, ou seja, metade do que pode ser
alcangado, excluindo a pontuacédo bdnus, podendo o valor médio ficar a critério de
cada IES publica.

Portanto, este formulario, serve como uma ferramenta tangivel em que os
gestores e equipes que constituem o NIT podem utilizar para justificar para a
comunidade interna e também para a sociedade, o porqué ou nao, da aceitagao do
registro daquele sinal junto ao INPI.

Foi colocado também a disposi¢gao, no manual, um questionario que foi
encontrado na pesquisa de anterioridade fornecido pela Universidade Federal do
Vale do Sao Francisco - UNIVASF. Neste segundo formulario, que esta
disponibilizado no, ANEXO | — Informacdes Basicas da Marca Requerida, € indicado
seu uso para encaminhamento do pedido de registro do sinal pelo requerente da
instituicido para o NIT. E recomendado, também, a anexagdo deste formulario,
juntamente, ao de avaliagdo com o objetivo de compor um processo de pedido de
registro da marca institucional.

A apresentacao e disponibilizagdo dos formularios permitirdo aos membros
desta pasta deixar de trabalhar na avaliagdo subjetiva de uma marca-filha
institucional passando-a a executar esta avaliacdo através da seguranca e
objetividade que deve estar sempre presente em uma organizagao, além de, servir
como instrumentos de composicdo de um processo interno na |IES publica com

informagdes para justificar as decisées tomadas.
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5 CONSIDERAGOES FINAIS

Como pode-se descrever durante todo o processo que envolve as marcas,
mais especificamente, as marcas das Instituicbes de Ensino Superior publicas, as
atividades que envolvem esta propriedade industrial devem ser acompanhadas,
estudadas, analisadas, decididas e, estrategicamente, administradas pelos seus
respectivos Nucleos de Inovagdes Tecnoldgicas, nas distintas etapas em que este
ativo intangivel percorre. Sendo assim, o gerenciamento deve estar presente desde
a concepcgao do sinal, passando pelos tramites na autarquia certificadora, bem como,
na fase final que, como exposto, deveria se encerrar apos o recebimento do
documento que comprova a titularidade da marca, mas, como discutido, o
gerenciamento deve continuar devido as inumeras possibilidades de atuagdo que
ainda podem acontecer.

A disponibilizagdo do Manual de Protecdo das Marcas Institucionais tem,
portanto, em uma de suas vertentes, a busca de proporcionar aos gestores uma
nova forma de enxergar este ativo intangivel, passando a exercé-lo de forma tatica e
com a maior efetividade possivel. Assim, através deste instrumento, ocorrera um
maior esclarecimento do funcionamento do processo de avaliagdo, registro e
manutencdo das marcas institucionais, além de possibilitar uma padronizagao dos
processos que englobam a gestdo desta importante propriedade industrial.

Desta forma, espera-se que tanto a IES publica obtenha ganhos, como
também, os agentes lotados nesta unidade pertencente a organizagao: a IES publica
consiga receber, n&o apenas, ganhos sociais com o reconhecimento e a
identificacdo por parte da populacdo dos inumeros servigos ofertados, bem como,
seus produtos desenvolvidos possam obter vantagens econdmicas nas transagdes
envolvidas, através das formas de licenciamento previstas por lei; ja os agentes,
lotados nesta unidade, consigam implementar um maior conhecimento e
padronizagcdo dos processos que envolvem as atividades inerentes as marcas
institucionais, para que as acdes e decisbes tomadas, possam ser pautadas na
robustez, seguranca e agilidade das atividades laborais desenvolvidas.

Conclui-se que, de maneira geral, 0 manual se bem utilizado, pode ser uma
ferramenta capaz de melhorar a uniformizagcdo das atividades no tocante aos
pedidos de registros de marcas institucionais, padronizando a politica de sinais da

IES com intuito de: aumentar seu portfélio de marcas de maneira estratégica; (ii)
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reduzir conflitos que possam surgir; (iii) alinhar acdes das atividades; (iv) além de,
oferecer uma linguagem intuitiva capaz de promover a todos as necessidades,
critérios e caminhos que devem ser seguidos.

Portanto, o manual deve ser uma espécie de guia facil, permitindo sempre, a
participacao de todos os agentes envolvidos em uma instituicdo para o alcance do
melhor resultado possivel que é: a oferta qualitativa do que é prestado pelas
Instituicdes de Ensino Superiores publicas e seu brilhantismo préprio.
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APRESENTAGAO

O novo conceito empreendedor envolvido na sociedade abarca,
também, as Instituicdes de Ensino Superior - IES publicas, que podem
ser utilizadas como instrumentos essenciais na busca da inovacao e do
empreendedorismo, assumindo, desta forma, papel estratégico
nacional.

Tendo como alicerce para caminhar nesta jornada, a lei 9.279/96,
conhecida como Lei de Propriedade Industrial - LPI, responsavel por
regulamentar os direitos e obrigacdes relacionados a propriedade
industrial no Brasil, englobou varios instrumentos juridicos importantes
de protecao que vao além da patente, merecendo destaque, o registro
de marcas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI que
Mmuitas das vezes passam despercebidas pelos varios segmentos que
compoe a sociedade, inclusive, os gestores e equipes que formam os
Nucleos de Inovacao Tecnoldgica - NIT, devido estes serem
responsaveis por uma série de capilaridades em que esta pasta deve
atuar.

Sendo assim, a atuacao deste Manual estara centrada na busca do
desenvolvimento de um conjunto de procedimentos, através da
gestao dos processos de marcas institucionais, que permita
conhecer e propor uma politica de estimulo a protecao dos sinais
das IES publicas.




AS MARCAS

A literatura nao afirma quando as marcas surgiram exatamente,
mas a partir da Revolucao Industrial ocorrida no século XVIII seu
papel perante a sociedade comecou a se destacar, pois com a
fabricacao em larga escala de produtos e a oferta de diversos servicos
era necessario possuir mecanismos que pudessem ser utilizados
como identificacao e diferenciacao.

Juntamente com outras Propriedades Intelectuais, as marcas
evoluiram e, hoje, carregam em seu interior além das caracteristicas
precipuas mencionadas, funcdées como: transmissao da reputacao do
produto/servico, estabelecimento de franquias, utilizacdo para
recebimentos de royalties e, em alguns casos, chegam a ser o ativo
contabil mais importante de uma organizag¢ao.




m OO
0 PAPEL EST’RATEGICO DOS NleLEOS 1)
INOVAGAO TECNOLOGICA NAS INSTITUIGOES DE

ENSINO SUPERIOR PUBLICA

A Lei de Inovacao 10.973, de 2 de dezembro de 2004, regulamentada pelo
Decreto n° 5.563, de 11 de outubro de 2005, determinou as universidades e
institutos federais de educacao, denominadas de Instituicdes de Ensino
Superior publicas, estruturarem um departamento nas suas dependéncias
que pudessem absorver uma ou mais Instituicoes de Ciéncia e Tecnologia -
ICT's e que realizassem de forma direta a gestao da inovacao, da pesquisa
cientifica e tecnoldgica, bem como, do ambiente produtivo, esta unidade
foi denominada de Nucleo de Inovacao Tecnoldgica (BRASIL, 2004). A Lei
13.243, de 11 de janeiro de 2016, regulamentada pelo Decreto 9.283, de 7 de
fevereiro de 2018, conhecido como Novo Marco Legal da Ciéncia,
Tecnologia e Inovacao deu uma maior autonomia ao NIT, pois criou um
ambiente mais favoravel a pesquisa, ao desenvolvimento e inovacao nas
Universidades, nos Institutos Publicos e nas empresas (BRASIL, 2016).

Embora se perceba através da criacao de leis, decretos, instrucoes
normativas, pareceres da Corregedoria Geral da Uniao, bem como, criacoes
de cursos de mestrado e doutorado em Propriedade Intelectual e
Transferéncia de Tecnologia, um avanco desta proposicao NO NOssO pais €
necessario construir, ainda, uma atuacao mais efetiva e uniforme do NIT,
nas instituicdes espalhadas pelo Brasil, como unidade dedicada a inovagao
dos centros de ensino publicos.

E perceptivel para muitos o desnivelamento existente entre os NIT's das
|IES publicas brasileiras, pois enquanto uma pequena parcela é conhecida
ha algumas décadas, na sociedade, como unidade promotora da
Propriedade Intelectual e da Transferéncia de Tecnologia, alavancando
interessantes recursos financeiros para a academia, a grande maioria
ainda, engatinha na forma de gerenciamento adequado desta capilar
pasta.
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Desta forma, € importante para os NIT's a existéncia de instrumentos
tangiveis que permitam tracar caminhos que levem a |IES publica, a qual
representa no contexto da Pl, a caminhar adequadamente em suas

atividades.
Portanto, ao contrario do que é percebido, a administracao do NIT deve ser

centrada no pilar da coordenacao das atividades, sendo destacado a gestao
de processo das marcas institucionais, para que assim, possam ser criados
modelos que consigam alavancar o grande potencial que esta ferramenta
possui dentro das academias de ensino. Assim, tendo em vista esta
capilaridade de tarefas exercidas dentro do NIT, foi desenvolvido este
Manual de Protecao das Marcas Institucionais para auxiliar no correto
processo de administracao desta propriedade industrial em suas unidades.

GESTAO

E imprescindivel para qualquer organizacao, seja ela publica ou privada,
desenvolver-se sem ter em sua base estrutural métodos bem articulados
de gestao referente as suas atividades, pois o tomador de decisao deve
sempre atuar com critérios pré-estabelecidos, nao-rigidos e possuir fluxos
organizados em seu ambiente laboral relacionados aos processos
executados, o que permite maior confianca na atividade desenvolvida,
aléem de, promover a cada colaborador o entendimento do seu papel

dentro da organizacao.
A gestao de processos em uma instituicao € de suma importancia, pois

consiste em observar as praticas recorrentes pelos colaboradores em suas
atividades, ja que a organizacao é formada por pessoas e estas Nnao sao
permanentes na instituicao, estabelecendo com isso, os caminhos a serem
percorridos e a construcao de padrdoes que podem ser considerados
facilitadores na execucao de tarefas tanto internas quanto externas. Desta
forma, a gestao de qualquer unidade e, principalmente, aguelas voltadas
para a propriedade intelectual deve sempre estar voltada a estratégia do
NIT em relacdao as melhores praticas de protecao, valoracao das Pl's e
transferéncia de tecnologia. 8




E importante destacar que a gestio
de processos de marcas nha sua
esséncia é diferente da gestao de
marcas. Wheeler (2012), em sua
reflexdao sobre o tema de gestao de
marcas retrata da seguinte maneira:

BPMN

Apos apresentacao dos conceitos de gestao de processos e de marcas, €
necessario construir uma ferramenta visual, tangivel, que demonstre a
sincronia dos trabalhos executados com o objetivo de facilitar a
transparéncia na comunicacao entre os setores e, que permita para
qualquer interessado pertencente ou nao ao quadro da instituicao, de
Mmaneira pratica, rapida e auto-explicativa o proximo passo do processo a
ser seguido, independente, de a organizacao ser. pequena ou grande;
publica ou privada.




NN

Na busca da criacdao de metodologias que facilitem e enriguecam a
gestao de processos de marcas a Business Process Modeling Notacion -
BPMN (Notacao de Modelagem de Processo de Negdcio) fornece uma
linguagem intuitiva, compreensivel, sélida e robusta a quem aplica em
seu desenvolvimento, como também, a quem utiliza como ferramenta
para visualizar os tramites processuais em uma organizagao.

Apds a apresentacao dos diversos conceitos e atividades envolvidas
numMa marca esta disponibilizado nos anexos | e I, deste manual, uma
diagramacao da gestao de processo marcas, baseada nas principais

operacdes contidas no INPI, bem como, dos agentes envolvidos.
A seguir estao colocados os links, bem como, os QR Code's da

diagramacao de um processo de registro de marca para melhor
visualizacao:

1- BPMN para Portfolio de Marcas da |IES Publica: link
https://encurtador.com.br/myB56

2 - BPMN para Particular Interessado no Registro de Marca: link
https://encurtador.com.br/fwETO

g%io -

PROCESSO DE GESTAO DAS MARCAS INSTITUCIONAIS
IDEALIZAR UMA MARCA

O primeiro passo a ser seguido pelo requerente de uma marca € pensar,
imaginar, rabiscar e escolher como sera o sinal representativo do servico ou
produto disponibilizado pela instituicao e, ao final destas primeiras acdes,
determinar a natureza, forma de apresentacao, além da definicao da classe de
atuacao dos produtos ou servicos ofertados a sociedade, ou seja, € necessario
categorizar o sinal pleiteado, assunto que discutiremos a seguir.

10
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CATEGORIZAGAD DAS MARCAS

Para facilitar o registro, as marcas estao categorizadas no INPI em
relacao a natureza, forma e a classe, isto permite seguir com uma
maior precisao todos 0s requisitos necessarios para preenchimento
de algumas premissas essenciais para solicitacdao do pedido de
registro do sinal, além de fornecer transparéncia para a sociedade das
caracteristicas do sinal através da publicacao do mesmo nas Revistas
de Propriedade Industrial - RPI que ocorrem semanalmente.

NATUREZA

Quanto a natureza, as marcas podem ser divididas em marcas de
produto ou servico, marcas de certificacao e, por fim, marcas coletivas.

MARCAS DE PRODUTOS

O artigo 123, inciso |, da LPI, define
que marca de produto é aquela
utilizada por uma organizacao para
distinguir os produtos de uma
determinada instituicao (BRASIL,
19906).

MARCAS DE PRODUTOS DE TITULARIDADE DAS IES PUBLICAS

A marca, Jerimum Jobs (processo INPI, n° 918324963), de titularidade
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN e a marca,
GCerminaQuant (processo INPI, n°® 907877630), pertencente a
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, sao marcas de
produtos.




Jerimum

FONTE: INPI, 2022.

MARCAS DE SERVIGO

O mesmo inciso traz ainda, que as marcas de servico destinam-se a
distinguir os servicos que sao ofertados ao consumidor, para que ele
possa identifica-los sem causar confusao (BRASIL, 1996).

MARCAS DE SERVIGO DE TITULARIDADE DAS IES PUBLICAS

A marca, UEPB (processo INPI, n° 910984166), que € a marca-mae ou
marca-principal, assunto que sera discutido adiante, da Universidade
Estadual da Paraiba e a marca, NITT - Nucleo de Inovacao Tecnoldgica e
Transferéncia de Tecnologia (processo INPI n°, 912031530), que pertence
a Universidade Federal de Campina Grande — UFCG sao marcas de
servico.

FONTE: INPI, 2022.
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MARCAS DE CERTIFICACAO

Ja o inciso Il, do mesmo artigo, discorre sobre a marca de
Certificacao, que é conceituada para atestar se um produto ou servico
estd em consonancia com determinadas normas ou especificacdes
pré-definidas, em relacao a técnica, material e método empregado,
bem como, aferir a qualificacao de determinados itens em relacao a
sua natureza (BRASIL, 1996).

MARCAS DE CERTIFICAGAO DE TITULARIDADE DE ORGANIZAGOES
PUBLICAS*

A marca, Anatel (processo INPI, n°® 821803743), que pertence a
Agéncia Nacional de Telecomunicag¢des e a marca, INT (processo INPI,
N° 822704404), de titularidade do Instituto Nacional de Tecnologia sao
marcas de certificacao.

FONTE: INPI, 2022.
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Ao compreender o significado das marcas de Certificacao e verificar os
exemplos apresentados, pode-se sugerir gue as marcas, CAPES* - Coordenacgao
de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior e ABNT** - Associagao
Brasileira de Normas Técnicas, poderiam ser analisadas estrategicamente pelos
seus gestores e, de acordo com a atividade que ja exercem na sociedade, tém
um enorme potencial de ter seus Certificados de Registros como marcas de

certificacao.
* A CAPES possui duas marcas registradas no INPI, mas com Natureza de Servigo.
** A ABNT possui varias marcas registradas no INPI, mas apenas com natureza de produto ou servigo.

MARCAS DE COLETIVAS

Por fim, destaca-se no inciso lll, do artigo 123 da LPI, que as marcas coletivas
destinam-se a reconhecer os produtos ou servicos de uma singular
organizacao (BRASIL, 1996).

As marcas coletivas ajudam na organizac¢ao, distribuicao, comercializagcao e
negociacao de produtos ou servicos de forma agrupada por empresas ou
instituicdes que, dificiimente, sozinhas nao conseguiriam colocar sua
producao no mercado (INPI, 2013).
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http://www.abnt.org.br/
http://www.abnt.org.br/
http://www.abnt.org.br/
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MARCAS COLETIVAS DE TITULARIDADE DAS EMPRESAS™

A marca, Unicred (processo INPI, n® 821321510), de titularidade da
Confederacao Nacional das Cooperativas Centrais Unicred's Unicred
do Brasil e a marca, ABIC (processo INPI, n° 827444141), pertencente a
Associacao Brasileira da Industria de Café, sdo marcas coletivas.

vnicred

FONTE: INPI, 2022.

Destaca-se que a marca do Férum Nacional de Gestores de Inovagao e Transferéncia de
Tecnologia - FORTEC e a marca do PROFNIT, poderiam, dependendo sempre da estratégia
dos seus representantes, ser solicitado o pedido de registro como marca coletiva para
legitimar, no campo do direito, ainda mais a sua funcao. Ressalta-se que ambos os signos sao
registrados como marcas de servico.

FORMA

As marcas, em relagao a forma, possuem quatro diferentes
configuracdes de apresentacao que sao permitidas segundo o
Manual de Marcas (INPI, 2022), as quais apresenta-se a seguir:
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MARCA NOMINATIVA

A marca nominativa € definida como um sinal distintivo, constituido
por uma ou mais palavras em sentido nao limitado do alfabeto romano,
podendo compreender neologismos, combinacdao de letras com
algarismmos romanos ou arabicos, nao sendo permitido, portanto, a
forma fantasiosa ou figurativa (INPI, 2022).

MARCAS NOMINATIVAS DE TITULARIDADE DAS IES PUBLICAS

A marca, UFSC (processo INPI, n° 916148351), de titularidade da
Universidade Federal de Santa Catarina e a marca, Universidade
Federal de Ouro Preto — UFOP (processo INPI, n°® 823946959), registrado
neste Ultimo caso, nome juntamente com a sigla, sao marcas
nominativas de |IES publicas.

UFOP -UNIVERSIDADE

UFSC FEDERAL DE OURO PRETO

FONTE: INPI, 2022.
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MARCA FIGURATIVA

A marca figurativa € o sinal distintivo formado por imagem, podendo
ser apresentado na forma de desenho, simbolo, palavras compostas por
letras do alfabeto distinto do idioma brasileiro, bem como, ideogramas
japoneses ou chineses (INPI, 2013).

MARCAS FIGURATIVAS DE TITULARIDADE DAS IES PUBLICAS

A marca, UNICENTRO (processo INPI, n° 901294039), de titularidade da
Universidade Estadual do Centro-Oeste e a marca, UFAL (processo INPI,
Nn° 826872522), que pertence a Universidade Federal de Alagoas, sao
registradas no INPIl em relacao a forma como marcas figurativas.

FONTE: INPI, 2022.

MARCA MISTA

A marca mista € apresentada quando a distincao do sinal esta
enfatizada na combinacao de elementos nominativos e figurativos ou
aqueles que apresentem maneira decorativa, formas graficas ou
fantasiosas (INPI, 2022).
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MARCA MISTA DE TITULARIDADE DAS IES PUBLICAS

A marca, UFAM (processo INPI, n° 826418295), que pertence a
Universidade Federal do Amazonas e a marca, UNIVASF (processo
INPI, n°® 918628695), de titularidade da Universidade Federal do Vale do
Sao Francisco, sao consideradas quanto a formma como marcas mistas.

FONTE: INPI, 2022.

Vocé sabia?

MARCA TRIDIMENSIONAL

A marca tridimensional € o sinal distintivo, exclusivo para produtos em

razao da sua materialidade e, portanto, € necessario que sua forma
plastica tenha capacidade de diferenciar-se no mercado, porém nao
deve possuir vinculo com o efeito técnico (INPI, 2022). Aqui é citado,
apenas, marcas de titularidade de pessoas de direito privado™*.
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MARCAS TRIDIMENSIONAIS DE TITULARIDADE DAS EMPRESAS

Para ilustracao de marcas tridimensionais, destaca-se a marca da
garrafa da Coca-Cola (processo INPI, n°® 827783582), da empresa The
Coca Cola Company, e a marca de titularidade da empresa Rofam’s
Importadora e Distribuidora de Perfumes e Cosméticos Eireli - EPP
(processo INPI, n° 913050032).

FONTE: INPI, 2022.

CLASSE

Uma das partes mais importantes ao realizar a solicitacao de um
pedido de registro de marca, no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial, € identificar a qual classe o produto ou servico estara
protegido, pois a protecao € restringida a uma divisdao de categorias
que deve ser bem observada pelo requerente no ato da entrada do
processo naquela autarquia.
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A classificacao utilizada pela Organizacao Mundial da Propriedade
Intelectual - OMPI e, consequentemente, pela instituicao certificadora
brasileira é a Classificacao de Nice (NCL), que foi instituida pelo Acordo de
Nice em 1957, sendo, a partir da ultima década, anualmente atualizada
pelo Comité de Peritos pertencente ao quadro de profissionais da area, a
fim de, adequar-se as constantes criacdes da sociedade (WIPO, 2021) g, por
isso, a utilizada pelo INPI. Esta classificacao internacional € formada por
uma lista de produtos e servicos dividida em 45 classes, sendo da classe, 1
a 34, destinada aos produtos e da classe, 35 a 45, reservadas aos servicos e,
mesmo assim, nao contempla todos os produtos e servicos existentes, por
este motivo, o INPI criou listas auxiliares para otimizar o registro no pais
(INPI, 2021).

A adocao da especificacao de produtos e servicos € relevante, pois
contempla um dos principios marcarios que €& o da especialidade,
certificando na marca postulada a atividade que é executada pelo
requerente, distinguindo-a de outras iguais ou semelhantes que emanam
de origem diversa.

No anexo V deste Manual, estao disponibilizadas as indicacdes gerais
relativas aos segmentos nos quais estao inseridos, em principio, 0s
produtos ou servicos, contemplando uma visao global das 45 classes
existentes.

CONDIGOES DE REGISTRABILIDADE

As Condicdes de Registrabilidade estao previstas na Lei de Propriedade
Industrial, possuindo uma maior abrangéncia no art. 124 e seus INCIsos,
mas outros artigos da referida lei, também possuem, previsdes que
contemplam esta exigéncia.

Desta forma foi classificado em 3 (trés) grandes grupos os requisitos para
registro de uma marca e esta disponibilizada, abaixo, para uma melhor
compreensao:

20

B ey



N \__/
DISTINTIVIDADE- De acordo com a previsao contida na LPI, a distintivi-

dade busca diferenciar o produto/servico de outros dentro da mesma
classificacao, bem como, que sinais de uso comum nao sejam
registrados (INPI, 2022).

Os incisos do art. 124 da LPI que tratam dos sinais que nao podem ser
registrados como marcas em relacao a condi¢cao da distintividade sao:

DISPONIBILIDADE- Também é uma das exigéncias contidas na LPI, a
disponibilidade busca verificar se o sinal pleiteado pelo requerente
encontra-se desimpedido, verificando nao apenas, naqueles abrigados na
LPI, mas qualquer outro signo independente do titulo atribuido (INPI,
2022) .

Foi agrupado para fins de assimilacao os artigos e incisos da LPI que
tratam dos sinais que nao podem ser registrados como marcas em

L
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relacao a condicao da disponibilidade.




IV - designacao ou sigla de entidade ou d6rgao publico, quando nao requerido o
registro pela propria entidade ou 6rgao publico;

V - reproducao ou imitacao de elemento caracteristico ou diferenciador de titulo de
estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetivel de causar confusao ou
associacao com estes sinais distintivos;

IX - indicacao geografica, sua imitagcao suscetivel de causar confusao ou sinal que
possa falsamente induzir indicacao geografica;

Xl - reproducao ou imitacao de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva
ou de certificacao por terceiro, observado o disposto no art. 154;

XIll - nome, prémio ou simbolo de evento esportivo, artistico, cultural, social, politico,
econdmico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitacao
suscetivel de criar confusao, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou
entidade promotora do evento;

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de familia ou patronimico e imagem de
terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVI - pseuddébnimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artistico singular ou
coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVII - obra literaria, artistica ou cientifica, assim como os titulos que estejam protegidos
pelo direito autoral e sejam suscetiveis de causar confusao ou associacao, salvo com
consentimento do autor ou titular;

XIX - reproducao ou imitacao, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de
marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou servico

idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confusao ou associacao com marca
alheia;

XX - dualidade de marcas de um so titular para o mesmo produto ou servico, salvo
guando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma
distintiva;

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente
evidentemente nao poderia desconhecer em razao de sua atividade, cujo titular seja
sediado ou domiciliado em territério nacional ou em pais com o qual o Brasil
mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se
destinar a distinguir produto ou servico idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de
causar confusao ou associacao com aquela

marca alheia.

Art. 125. A marca registrada no Brasil considerada de alto renome serd assegurada
protecao especial, em todos os ramos de atividade.

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do
art. 6° bis (l), da Convencao da Uniao de Paris para Protecao da Propriedade Industrial,
goza de protecao especial, independentemente de estar previamente depositada ou
registrada no Brasil.

22 = \




O O
LICEIDADE- O terceiro e ultimo requisito para registrabilidade do sinal é
a licitude do mesmo. Desta forma, busca proteger o publico contra os

possivels sinais enganosos e que atentem contra a ordem publica (INPI,
2022).

Para fins de compreensao foi agrupado os incisos do art. 124 da LPI que
tratam dos sinais que nao podem ser registrados como marcas em
relacao a condicao da licitude.

PRINCIPI0S MARCARIOS

Para que o requerente de um sinal obtenha o certificado de registro de
marca, € necessario ainda, a compreensao de alguns pré-requisitos
estabelecidos nos principios marcarios que sao:

VERACIDADE- Este principio remete que o titular da marca néo utilize
o sinal com o intuito de enganar ou confundir o consumidor, induzindo-o
erroneamente sobre a qualidade ou origem do produto/servico.
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As marcas registradas no nosso pais
sao exclusivas do nosso territdrio, desta
forma, podem ser utilizadas de forma
Unica em todo o Brasil.

Nota

ESPECIALIDADE

Relaciona a protecao do sinal distintivo
diretamente a classificacao de Nice, em relacao ao
produto/servico apontado pelo titular e tem a
intencao de evitar qualquer tipo de confusao por
parte dos consumidores.

Para evidenciar este principio que permite a
convivéncia de marcas de mesmo nome em areas
diferentes de atuacao, destaca-se na tabela T
abaixo, o caso da marca NIT*, que possui 3 (trés)
registros em vigor.
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NCL(9) 09/ Aparelhos e

FINGERCAR instrumentos
830297243 MISTA / COMERCIOE cientl'ficos',n'éuticos,
DESENVOLVIMENTO GEeE GEEeE
P RO D UTO LTDA fotogréficos,

cinematograficos....etc

NCL(9) 41/ Educacéo,

UNIVERSIDADE provimento de
830417907 MISTA / FEDERAL DE treinamento;
SERV|CO SANTA MARIA ‘e.ntretenimento.;
atividades desportivas

e culturais.

NOMINATIVA/ NCLTY) 40
N I T 919112498 PRODUTO OU SINDITEXTIL Trar':]aar:eerri:ic;de
SERVICO

FONTE: INPI, 2022.

BUSCA DE ANTERIORIDADES

ApOos, todo este processo inicial, o requerente deve buscar na base de dados do

Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, se ha marca ja registrada
igual ou semelhante, pois de nada adiantara dar entrada em um pedido de
registro de marca, se o signo pretendido, ja possuir registro de terceiros na
mMmesma area de atuacao do requerente, ou seja, na mesma classe de Nice.

A busca de anterioridades de marcas, € um processo que tem como objetivo
unico, procurar na base de dados do INPI, se ha algum sinal igual ou semelhante
ja registrado e ativo dentro da mesma classe que possa levar a confusao os
consumidores na escolha de um determinado produto/servico. Esta
investigacao, se bem realizada, produzira efeitos para aquele requerente que
pretende obter o Certificado de Registro, como:

(i) minimizacao da perda de tempo;

(i) atenuacao de falsas expectativas do alcance do registro marcario;

(iii) diminuicao de erros;

(iv) reducao de exigéncias e arquivamentos e,

(v) aplicacao adequada dos recursos destinados a gestao da PI, evitando o
desperdicio de dinheiro publico.




Para alcancar tais objetivos em relacao a busca de anterioridade, é preciso
compreender alguns parametros que sao levados em consideracao nas analises
realizadas pelo 6érgao certificador, tais como:

1. ASPECTOS DE IGUALDADE OU SIMILITUDE- Se vocé realizar uma busca
Nna base de dados do INPI e encontrar uma marca idéntica ou semelhante na

mesma atividade que a sua pretendida, podendo causar confusao no mercado e
aos clientes, este sinal, certamente, sera indeferido pelos agentes da autarquia.

2. ASPECTOS DE SEMELHANGA FONETICA- Ao realizar a busca, procure

levar em consideracao a questao fonética na escolha do sinal, principalmente no
caso das marcas nominativas, pois a pronuncia das falas humanas, também,
pode causar confusao na sociedade e, entao, o requerente do signo ser alvo de
indeferimento por parte do INPI.

3 ASPECTOS GRAFICOS - Devem ser realizadas, também, a semelhanca
de formas, figuras, disposicao das cores nos sinais, pois os servidores do INPI
levam em conta estes detalhes na busca, neste caso, a atencao recairq,
principalmente, nas marcas mistas, figurativas e tridimensionais.

MARCA-MAE DA IES PUBLICA

A marca-mae ou marca-principal € a representagcao maxima que uma
organizacgao utiliza para identificar, diferenciar e fazer-se representada perante a
sociedade, ou seja, nome, sigla, logomarca de produto/servico com o devido
certificado de registro fornecido pelo INPI.

Para as |IES publicas a definicao nao € diferente, a marca-mae é o nome, sigla,
logamarca que identifica a instituicao de ensino perante a sociedade, mas aqui lé
levada a seguinte discussao: Por que as |ES publicas e os seus respectivos NIT's
devem se preocupar com o registro da marca-mae?

A Lei de Propriedade Industrial explicita em seu artigo 124, inciso IV, que nao
podem ser registrados como marca “designacao ou sigla de entidade ou 6érgao
publico, quando nao requerido o registro pela propria entidade ou o6rgao
publico”. Desta forma, pelo elemento da disponibilidade, dos requisitos de
registrabilidade mostrado em secao anterior deste manual, retrata que as IES
publicas gozam de uma "certa protecao" ja que nenhum outro terceiro pode
obter o Certificado de Registro de uma marca-mae de uma instituicao de ensino.
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ApoOs a apresentacao da informacao contida na lei acima, € vislumbrado que
esta "certa protecao" nao é suficiente para abrigar todo o protagonismo, acdes
qgue podem ser tomadas e vantagens que o Certificado de Registro de uma
marca-mae da |IES publica pode conferir, veja a seguir:

Para ilustrar de forma pratica neste manual, é
tratado um caso de, provavel, aproveitamento
parasitario, que foi percebida durante a pesquisa Voceé sabia?
gue envolve as |ES publicas. Lembrando que para
constatar o aproveitamento, a instituicao
envolvida deve abrir investigacao para fins de

comprovacao. Observem a figura 1, abaixo:




FIGURA1

A imagem reportada ao lado, foi retirada
de uma noticia publicada pelo site do

FONTE: UOL.COM.BR

Conforme apresentado, a imagem traz o certificado de conclusao de um curso e
possui a sigla IFPE, logo no inicio do documento. Sabendo da existéncia dos Institutos
Federais (IF'S), espalhados por todos os estados da federacao, sendo apontado por
muitos, como referéncia do ensino, desenvolvimento de tecnologias e inovacao, a
inclusdo de um sinal como este, IFPE, pode causar duvidas na sociedade, pois ao
analisar com cuidado a figura, é percebido que trata-se de um certificado emitido por
uma instituicado educacional privada de titularidade do Instituto Federal Politécnico de
Ensino (Seis de Maio) e nao do Instituto Federal de Pernambuco e sua sigla, IFPE, como
€ popularmente conhecido.

Neste caso especifico a titularidade do Certificado de Registro da Marca IFPE
pelo Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia de Pernambuco
constitui como ja mencionado um primordial documento para ingresso de
notificacdo a organizacao privada. Com isso, € ressaltado, mais uma vez, a
importancia do Registro da marca-mae de uma IES publica nas diferentes formas
que sao apresentadas a sociedade. E em relacdo a instituicao privada,
enfatizamos, a questao da busca de anterioridades, pois possa ser que a sigla,
IFPE, se popularize por parte desta organizacao e esta perca o sinal nominativo
por acao do Instituto Federal de Pernambuco ou através da proibicao da lei,
guando for solicitar o registro da marca no INPI, caso haja interesse por parte dos
proprietarios algum dia.
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Diante das informacdes apresentadas, € destacado que a cadeia de
atividades que os NIT's devem gerenciar nao esta convergida, apenas, aoc que
se apresenta aos seus olhos, ou seja, as pessoas fisicas, juridicas ou os
setores/departamentos que os procuram com atividades pré-determinadas,
mas por ser designada por lei a administrar e zelar a Pl da instituicao, seu
papel vai mais além, tendo a missao de perceber e agir em casos de
aproveitamento parasitario, bem como, fazer uma analise de quais simbolos,
além da marca-mae devem ser registrados no INPI, pois s6 com o registro,
como € sabido, adquire-se a identificacao, diferenciacao, credibilidade,
singularidade e protecao legal. E com o desenvolvimento de uma gestao de
processo de marcas adequada, €& possivel estabelecer caminhos que
convirjam para insercao de uma politica adequada de administragao desta
propriedade industrial e o estabelecimento de um importante portfélio que
pode ser utilizado estrategicamente pela IES publica.

CONSTRUINDO MARCAS PARA AS
IES PUBLICAS

A criagao de uma marca tanto em setores da rede privada, como tambéem,
na rede publica, deve ser uma questao de estratégia e, portanto,
especialmente trabalhada. No setor privado, por exemplo, desde a
construcao de um pequeno negodcio ao Mmaior possivel, deve-se atentar a
protecao deste ativo intangivel: o pequeno negdcio pode crescer e tornar-se
alvo de acao judicial, pois podera estar utilizando sinal registrado no INPI de
terceiros ou ocorrer a perda da construcao do sinal trabalhado ao longo dos
anos na sociedade por nao ter registrado no INPI primeiro; ja para as grandes
empresas, estas podem ser objeto de imitacao do nome ou simbolo, sendo
alvos de concorréncia desleal tendo, assim, potencial de perder reputacao,
confianca e dinheiro investido no negdcio ao longo do tempo.
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As marcas de instituicdes publicas, mais especificamente, das que venham a
ser construidas pelas IES, além de ter todo o cuidado na criacao, devem ser
precedidas, antes de tudo, do orcamento destinado as organizacdes e,
consequentemente, o reservado para a pasta do NIT, pois este como preconiza a
lei de criacao nao é responsavel, apenas, por gerenciar e solicitar o registro das
marcas, mas também, é designado por administrar e pedir a protecao das
criacdes intelectuais que podem ser protegidas por patentes, desenhos
industriais, programas de computador, dentre outras Pl's que sao custos para a

instituicao a qual esta vinculada.
Com isso, cada decisao tomada pelo NIT tem que ser, cada vez mais, pautada

Nna responsabilidade financeira, tatica e acompanhada de gerenciamento, para
gue Nao se percam recursos, prazos e ativos intelectuais devido a uma ma-
gestao da pasta que, se utilizada estrategicamente, pode trazer recursos e
investimentos externos para a |IES publica.

A maioria das academias de ensino possui uma estrutura robusta fisicamente
que foi adquirida ao longo dos anos, mas o grande status destas instituicoes € a
sua propria natureza de existir, mergulhada no ensino, pesquisa e extensao,
além de, possuir intelectualmente um know how e uma expertise académica
que foi adquirida através de suas contribuicdes cientificas e desenvolvimentos
de projetos que a tornam como: centros de referéncia do capital intelectual.
Toda esta estrutura formada, além de inumeros fatores que transformam as
academias de ensino em protagonistas de diversas areas contribuiram,
portanto, para a formacgao de uma extensa rede de contato, conforme podemos
ver na figura 2, abaixo:

FIGURA 2

COMUNIDADE
INTERNA

IES
PUBLICA

Comunidade
Externa
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Assim, cada setor da instituicao que esta dividida em diretorias, departamentos,
comissdes, coordenacdes, nucleos, laboratérios, dentre diversos outros ofertando
produtos/servicos, podem ser representados por sinais ou simbolos que, muitas das
vezes, ja sao identificados claramente pela comunidade interna, bem como, pela
comunidade externa e, para algumas IES publicas, o signo institucional, dependendo
das atividades desenvolvidas ou das parcerias criadas, ja conseguem ser reconhecidos
até internacionalmente por alguns segmentos da sociedade.

Desta forma, pode-se afirmar que cada setor da instituicao tem seu ponto de contato
especifico, identificavel pela sociedade e, de acordo com a importancia exercida, estes
sinais sao capazes de ultrapassar os “muros” destes centros de ensino tornando, assim,
necessario proteger estrategicamente estes sinais.

Outro elemento que também deve comecar a ser discutido, cuidadosamente, sao as
aplicacdes de estudo para a valoragcao das marcas institucionais, com intuito de buscar
Mmais investimentos externos para o centro de ensino deixando de depender,
exclusivamente, dos recursos enviados pelos governos ou de emendas parlamentares.
Mas, para que isso ocorra, 0 primeiro passo a ser tomado € examinar taticamente o sinal
para a marca-filha ou submarca da IES e obter o certificado de registro de marca.

Para a valorizagao de marcas é necessario um grande estudo, desta forma, nao sera de
forma direta, objeto de discussao neste manual.

GERENCIANDO MARCAS NOS NIT'S
EXTENSOES E ARQUITETURA DE MARCAS

A partir de tudo que ja foi apresentado neste manual, destacamos que a gestao de
processo de uma marca da IES publica, executada pelo NIT, nao se deve resumir apenas
ao recebimento do sinal que advém dos setores da organizacao e, posteriormente, o
encaminhar desta solicitacdo de registro junto ao 6rgdo competente. E importante
destacar que este processo, deve ser acompanhado por uma padronizacao das etapas
exigidas, tanto no interior da pasta quanto no caminho estabelecido pelo INPI, que
conforme disponibilizado no anexo | deste compéndio, a modelagem BPMN auxiliara na
construcao efetiva desta atividade, aliada internamente ao elemento estratégico que a
pasta deve possuir, promovendo, assim, a eficiente administragcao desta propriedade
industrial.

O protagonismo vivenciado pela IES publica, nas ultimas décadas, originado pela
importancia da gama de servicos ofertados e, alguns produtos desenvolvidos em seu
interior, sejam por encomenda através de demandas da sociedade ou como resultados
das inumeras pesquisas aplicadas cientificamente fez gerar para estas academias de
ensino, pesquisa e extensao uma série de signos que passam a constituir um
agrupamento interessante, a principio, de simbolos institucionais.
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Compreender o significado de extensao e arquitetura de marca € um caminho
interessante para a construcao de um alinhamento estratégico para o desenvolvimento
de um poderoso portfélio de marcas institucionais, onde a longo prazo, pode-se
implantar técnicas de valoracao de varias marcas, a fim de, verticalizar a entrada de
recursos para a academia, através por exemplo do licenciamento das mesmas.

A fim de auxiliar a criagcao tatica do potfdlio de marcas de uma IES publica é
extremamente importante conhecer os conceitos de extensao e de linha de marca,
bem como, a aplicacao da arquitetura marcaria.

Segundo Aaker (1998), um dos precursores da discussao sobre o tema, € necessario
primeiramente, separar os conceitos e finalidades do que sao a extensao de marca e
extensao de linha de marcas que conceituaremos a seguir: (i) a extensao de marca
ocorre quando se coloca um produto/servico na sociedade diferente da classe em que
atua a marca-mae; (ii) ja a extensao de linha das marcas é quando se coloca um produto
ou servico dentro da mesma classe de atuacao de uma marca ja registrada.

Para exemplificar, de maneira que fique claro ao leitor, € destacado a extensao de
marca utilizada pela Universidade Federal do Amazonas, tabela 2, e a extensao de linha
de marca utilizada pelo Instituto Federal da Paraiba, conforme ilustrado na tabela 3,
abaixo:

TABELA 2

Marca-mae ou Marca-filha ou Marca-filha ou
Marca-principal Submarca (1) Submarca (2)

Logo -Marca

Protec

NUmeroido 826418295 907173322 914516418
Processo INPI
Atuacgao Servico Produto :
¢ ¢ Servigco
. NCL(1) 42
Classe Nice NCL(8) 41 NCL(10) 09 . A
. Educacio :Ozlimento de Aparelhos e instrumentos cientificos, SerVIf;O‘S C|ent|f|co§ €
Breve descricdo da G [ nauticos, geodésicos, fotograficos, tecnolégicos, pesquisa e
area de atuagao treinamento; cinematograficos, equipamento de desenho relacionados a estes;
entretenimento; atividades processamento de dados e servigos de analise industrial e
desportivas e culturais. computadores; aparelhos extintores de pesquisa; servicos juridicos.

incéndio.

FONTE: INPI, 2022.
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TABELA 3

Marca Registrada

Marca Registrada

Logo - Marca

NUmero do Processo

Breve descrigéo da Educagéo, provimento de

treinamento; entretenimento;

é rea de atua géo atividades desportivas e

culturais.

914609661
INPI 914609548
Atuacao Servico Servico
Classe Nice NCL(11) 41 NCL(11) 41

Educacao, provimento de
treinamento; entretenimento;
atividades desportivas e culturais.

FONTE: INPI, 2022.

Os pontos citados acima sao de extrema importancia para visualizar a diferenciacao
do que é extensao de linha versus extensao de marca, mas deve-se aprofundar um

pouco mais no fendmeno da extensao de marcas.

De acordo com (Grime, Diamantopoulos, Smith, 2002), uma das funcdes da extensao
de marca é promover na cabeca do publico consumidor uma relagcao direta da marca-
mé&e com novos produtos/servicos lancados, facilitando a entrada destes na sociedade.

Portanto, ao decidir estender uma marca da IES publica, os gestores e equipe desta
propriedade industrial, devem ter sensibilidade, bem como, mecanismos tangiveis de
avaliacdo de como esta marca-filha ou submarca podera ser identificada pela

sociedade e associada a marca-mae.

Apds esta breve discussao, sobre a extensao de
marcas e de linha, é introduzido agora, outro
conceito em que as organizacdes atuam na gestao
de seu portfolio que € o de arquitetura marcaria. Este
instrumento muito utilizado em grandes empresas
privadas constitui uma importante ferramenta que,
se bem utilizada, faz uma integracao interessante de
caracteristicas que podem ser usadas para a
familiaridade percebida pela sociedade entre a
marca-mae e as marcas-filhas.
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Segundo SILVA (2012), a arquitetura de marcas faz parte da estratégia da organizacao

em definir quais elementos da marca principal podera ser utilizado nas futuras marcas a
serem registradas, fazendo com que a sociedade estabeleca um elo entre elas.

Desta forma, pode-se dizer que a arquitetura de marcas serve como guia para
promocgao da expansao dos sinais de uma instituicao, além de ser considerada como
elemento chave para estratégia de produtos/servicos que possam ser ofertados por
uma organizacao. A seguir € apresentado, com base em um dos melhores portfolios de
marcas das IES publicas na qual foi encontrado em nossa pesquisa, que é o da
Universidade de Brasilia - UNB, os 3 (trés) segmentos, no qual a arquitetura de marcas
podem ser encontradas:

1 - MARCAS MONOLITICAS - Neste conceito, todas as marcas-filhas ou submarcas
carregam o nome da marca-mae em seus produtos/servicos trazendo, apenas, a
complementacao da classe onde a marca ira atuar. A vantagem deste tipo de
arquitetura € a necessidade de pouco investimentos em relagao a divulgagao dos
produtos/servicos, além de, facilitar a assimilacdo por parte da sociedade daquele
novo produto/servico, pois a marca-mae € responsavel por emprestar a histéria,
reputacao, diferenciacao, forca e valor para as demais marcas-filhas.

A tabela 4, mostra arquitetura monolitica utilizada pela UNB:

Tabela 4

UnB
Marca UnBPro | office

Ndmerodo | 818303875 | 900943149 | 900943270| 901100161 | 904705099
Processo INPI

Apresentacédo Mista Nominativa |Nominativa] Mista Mista

Natureza Servico Produto | Produto | Servico Servico

Classe NCL | NCL(4) 41 [NCL(9) 09 [NcL(9) 09 | NCL(9) 41| NCL(10) 41

FONTE: INPI, 2022.
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2 - MARCAS PATERNAS- Neste conceito, as marcas-filhas ou submarcas apresentam
algum tipo de endossamento ou fianca da marca-mae. Assim, apesar de serem
independentes, estas novas marcas que fazem parte do portfélio da instituicao, sao

ligadas a marca-mae por elementos que remetem a: cores, tipo da fonte, disposicao
das figuras ou imagens no sinal distintivo.

Dentre as vantagens existentes deste tipo de arquitetura de marca, pode-se destacar,
0 baixo nivel de contaminacdo, ou seja, caso o novo produto/servico lancado no
mercado sofra algum problema, muito provavelmente, a marca-mae nao sera tao
afetada. A desvantagem para este tipo de arquitetura € a necessidade de um maior
investimento na comunicacao com a sociedade exigindo um maior esforco da equipe
de divulgacao, bem como, um maior investimento financeiro. Vejamos a tabela 5, que
mostra arquitetura paterna utilizada pela UNB.

Tabela 5

NUPITEC

Marca Centro de Apoio ao t

Desenvolvimento
Tecnolégico

Nucleo de Propriedade
Intelectual e Transferéncia
de Tecnologia

Numero do

b 818303891 824063503 823888630
rocesso INPI
Apresent Mista Mista Mista
acao
Natureza . . .
Servigco Servigco Servigco
C,'\lacsie NCL(10) 41 NCL(7) 35 NCL(7) 42

FONTE: INPI, 2022.

3_MARCAS INDEPENDENTES - Neste conceito, todas as marcas de produtos/servigos
da organizacao nao possuem interacao uma com a outra, apresentando, desta forma,
caracteristicas Unicas, mesmo que todas estejam no portfélio do titular. Como no
modelo da paternidade, a vantagem centra-se na nao contaminagcao da marca-mae,

bem como, das demais marcas que fazem parte do portfolio.
O.C




A desvantagem consiste na necessidade de grandes investimentos na
comunicacdo para a sociedade dos produtos/servicos, ja que a similaridade
percebida pela comunidade €, praticamente, inexistente. Vejamos a tabela
6, que mostra arquitetura independente utilizada pela UNB.

Tabela 6

MARCA

NUumero do

Processo 912270152 909932433 909562423
INPI
Apresentag&o Mista Mista Mista
Natureza Servigo Servigo Servigo
Classe NCL NCL(11) 42 NCL(10) 42 NCL(10) 42

FONTE: INPI, 2022.

Cabe ao gestor e equipe que forma o NIT,
juntamente, com o setor de criacao da IES
publica, bem como, os demais setores que
possam ajudar nesta missao, elaborar a
melhor estratégia que pode ser adotada
em relacao ao tipo de arquitetura marcaria
a ser utilizada no produto desenvolvido ou
no servico ofertado, sem nunca esquecer,
dos conceitos que a natureza publica que
representam.
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Assim, todas as acdes executadas pelos NIT's em relacao a politica de
gestao do processo de marcas das IES publicas, devem ser pautadas pela
busca incessante de agregar valor, seja este valor de reconhecimento social
ou Mmonetario para a marca-mae, além de sempre, procurar elementos que
possam  proporcionar  credibilidade, associacao, similaridade ou
independéncia a marca-filha incrementando, sempre, taticas ao portfélio
dos produtos/servicos da instituicao.

INGERENCIA NA ADMINISTRAGAD
DOS SINAIS INSTITUCIONAIS

Como ja apresentado, as marcas evoluiram e conseguem abarcar varias
funcbdes que podem ir da identificacdo do produto/servico, até ser um dos

ativos mais valiosos da organizacao.
Para Raulino (2019), a marca representa a personificacao da pessoa juridica

e, 0s produtos ou servicos que sao ofertados por esta entidade a populacao,
acaba por promover direta ou indiretamente a ligacao da reputacao ao
nome ou ao titulo do estabelecimento.

Conforme afirma Tomazette (2018), o detentor de registro de uma marca
tem a exclusividade de utiliza-la, possuindo, também, o direito de proibir
gue terceiros utilizem simbolos semelhantes ou idénticos ao seu, capaz de
causar desordem na sociedade e, ressalta ainda, que antes de possuir o
certificado de registro € necessario uma série de cuidados que devem ser
tomados durante as fases que envolvem um pedido de registro de marca.

A seguir é discutido, alguns dos problemas que a ma-administracao dos
sinais das IES publicas podem causar a propria organizagao de ensino e ao
NIT em nivel institucional, bem como, aos gestores e equipes que compdem
esta importante pasta estratégica. Abaixo sera apresentado os problemas
que podem acometer a Instituicao de Ensino:
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PERDA DE ALGUM SINAL INSTITUCIONAL PARA TERCEIROS

Muitos empresarios ligam o nome de registro da empresa, na associacao
comercial da cidade a qual esta vinculada, ao direito exclusivo que as marcas
registradas fornecem, o que como é sabido, nao ser verdade; ja outros,
encaram o registro de marcas como mais uma despesa, dentre tantas que
devem ser pagas para ter a regularidade fiscal necessaria. Desta maneira, as
empresas que nao detém o respectivo registro de uma marca, estao mais
vulneraveis no mercado a ser suscetivel de imitagcao por parte de terceiros, o
gue podera causar confusao na sociedade e, consequentemente, esta sofrer
algum tipo de comprometimento da imagem, queda financeira e comercial
ou, até mesmo, fechamento das portas pela semelhanca do sinal em um
ramo de atividade que seja igual ao da atividade exercidade pelo proprietario
do estabelecimento.

Segundo (TORRES, 2007), € necessario ter a percepg¢ao, por parte dos
gestores, que as marcas € nomes comerciais podem caminhar juntas, mas
deve-se ter a ciéncia que nas relagcdes comerciais, a instituicdo nao esta
transmitindo para o mercado nenhuma ilicitude, pois desta forma poderao
responder juridicamente na forma civel ou penal. E complementa ainda da
seguinte forma, quando um concorrente aproveita-se da marca registrada de
outrem, a fim de causar confusao no mercado, ele comete um ato ilicito,
denominado de concorréncia desleal e, portanto, deve ser punido na forma
da lei.

Se no setor privado, onde o pensamento gira em torno da busca incessante
de lucros financeiros, a mentalidade percebida €, em grande parte esta,
Nnossos levantamentos demonstram, que nas |ES publicas pesquisadas, a
compreensao das marcas como ativos intangiveis nao difere muito do setor
privado.

Corroborando com a discussao, os levantamentos realizados por Santos et.
al (2018), revelou que apesar das marcas darem identidade, unicidade e
visibilidade, aos centros de ensino, bem como, a todo e qualquer pasta
estratégica da organizacao, a maioria dos NIT's, ndo possuem um simbolo
distintivo e, quando o possuem, nao esta registrado no INPI. Foi observado,
também, em nossa pesquisa, varios pedidos de registros marcarios
indeferidos ou arquivados pelo INPI, devido a ingeréncia das atividades que
envolvem o processo do sinal pleiteado.
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Como previsto pela lei 9.279/96, as marcas podem ser registradas pelas
pessoas juridicas de direito privado, o que nos parece obvio, bem como, pelas
pessoas juridicas de direito publico, revelando, portanto, que as instituicdes
publicas, no geral, devem permanecer atentas a este tipo protecao, pois
podem ter alguns dos seus signos institucionais como marcas-filhas nao
registradas, sendo “aproveitadas”, ou seja, registradas no INPI por terceiros,
provocando, desta forma, danos a IES publica pela perda do sinal. E reafirmado
aqui o que diz a lei que regula esta propriedade industrial, o dono da marca é
aquele que registra primeiro.

UTILIZAGAO INDEVIDA DE MARCA REGISTRADA POR TERCEIRO

A falta de gerenciamento adequado dos sinais institucionais podem ocasionar
infringimento, mesmo de forma incipiente, de marca ja registrada por terceiros
no INPI e, desta forma, a instituicao ser alvo de acdes judiciais por uso indevido
do sinal. Mais do nunca, hoje, com o crescimento acelerado dos centros de
ensino privados, ou seja, na mMesma area de atuacao das IES publicas, esta acao
deve ser constantemente monitorada pelos respectivos NIT's, ja que aumenta a
probabilidade de coincidéncia de nomes ou logos entre as organizagcdes que

possuem atividades afins.
Conforme afirma Bellé e Cadore (2019), a utilizacao de marcas registradas

idéntica a outra ou que leve a confusao, sem a devida autorizagao, traz
prejuizos e problemas para a organizagao que esta utilizando indevidamente,
pois podera sofrer processos judiciais acarretando: multas, indenizacdes e a
obrigatoriedade de mudanca do simbolo ou nome utilizado.

A discussao levantada promove o incremento de mais uma atividade que os
gestores e equipes que formam os NIT's devem possuir e, que muito
provavelmente, ainda nao esta institucionalizado nas suas atividades, ou seja,
verificar a possivel existéncia de conflitos dos principais signos institucionais
como, homes, logotipos e figuras que sao utilizados pela instituicao para
singularizar seus produtos/servicos, mas que ainda ndo possuem o certificado
de registro, a fim de que a IES publica nao cometa nenhum ilicito.
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PERDA DO SINAL DEFERIDO PELO INPI DEVIDO A FALTA DE PAGAMENTO
DE CONCESSAO OU PELO NAO CUMPRIMENTO DE EXIGENCIAS

O nao cumprimento das exigéncias realizadas pelos agentes da Diretoria de
Marcas — DIRMA, que publicam os despachos com as premissas necessarias a
cumprir pelo requerente, através do canal oficial de comunicacao do 6rgao,
que € a Revista de Propriedade Industrial — RPI, publicadas semanalmente, as
tercas-feiras, no portal da instituicao certificadora provocam o arguivamento
dos sinais pleiteados, colocando, desta forma, o sinal disponivel a qualquer
outro interessado em obter o certificado de registro daquele signo.

Outro problema recorrente detectado pela falta de gestao do processo de
marcas € o arquivamento do pedido de registro por falta do pagamento da
taxa de concessao ao INPI.

A falta de acompanhamento do pedido de registro no INPI, apds o
pagamento da taxa inicial e depdsito do sinal pleiteado naquela autarquia
pode fazer o requerente perder os prazos e, consequentemente, a marca
postulada. Desta forma, mesmo que o sinal cumpra todos os requisitos
exigidos para o registro, mas nao seja efetuado o pagamento da taxa de
concessao ao final do tramite dentro do INPI, esta marca sera arquivada e o
sinal, portanto, ficara a disposicao de um terceiro interessado.

DESPERDICIOS DE RECURSOS PUBLICOS

Certamente, ao fazer um pedido de registro de marca no INPI, sem
observancia aos principios marcarios ou sem levar em consideracao as
condicdes de registrabilidade, bem como, nao acompanhar os prazos e
exigéncias solicitados pelo 6rgao ao reqguerente, ocorrera, mais adiante, a
ingeréncia desta Pl e, consequentemente, o desperdicio de recursos publicos.
Esta ma-administracdao provocara danos tanto a IES publica, tais como: Perda
de uma marca institucional para terceiros, pois o titular da marca € aguele que
possui o certificado de registro do INPI; Perda do investimento que a
instituicao ja realizou na divulgacao da marca institucional em eventos,
panfletos, congressos e marketing institucional; diminuicao da valoracao de
um produto/servico desenvolvido na instituicdo e; por fim, perda de recursos
gue poderiam ser obtidos atraveés de licenciamento da marca que a instituicao
poderia receber.




DANOS AO GESTOR E A EQUIPE QUE COMPOE 0 NIT

E importante destacar a responsabilizacdo a que estes agentes da instituicdo
estao acometidos, pois a ingeréncia de um pedido de registro de marca, a qual
dentro da previsao da lei de inovacao € de incumbéncia direta do NIT e de seus
respectivos profissionais realizarem a execucao de atividades do tipo: solicitacao
e conservacao das Pl's das suas respectivas organizacdes, nao cabendo
conforme a lei, previsibilidade, a outros departamentos da instituicao (BRASIL,
2004).

Sendo assim, o nao desempenho das atividades que estao sob sua carga, pode
leva-lo a responsabilizacao na area administrativa, bem como, na esfera
criminal. Os servidores lotados neste setor que sejam da esfera federal, por
exemplo, poderdao sofrer as sancdes previstas em seu estatuto que é regido pela
lei 8112/90, de 11 de dezembro, de 1990. As penalidades previstas na area
administrativa sao: adverténcia, suspensao, demissao, cassacao de
aposentadoria ou disponibilidade, destituicao de cargo em comissao e
destituicao de funcao comissionada (BRASIL,1990).

Considerando, por exemplo, a penalidade de demissao prevista na referida lei,
esta € aplicada quando o servidor comete ou deixa de praticar as seguintes
atividades:

(i) Proceder de forma desidiosa, que é o ato de executar com pouco zelo a
“coisa” publica; (ii) Dilapidar o patrimoénio publico, que é o ato de desperdicar e
Nnao conservar propriedade publica, ou seja, a perda de uma marca por estes
motivo enquadra-se neste principio; (iii) Lesao aos cofres publicos, que sao os
recursos financeiros publicos da instituicao, ou seja, 0 pagamento de uma
solicitacao de pedido de registro de marca e, o arquivamento deste, por falta da
quitacao da taxa de concessao, por exemplo, culmina em prejuizos ao erario
publico.

Lembrando gue nestes casos exemplificados, estes processos serao precedidos
de um Processo Administrativo Disciplinar - PAD, assegurando ao agente
publico, o direito ao contraditdrio e a ampla defesa.

Outro ponto que merece destaque é a responsabilizacao criminal que muitas
das vezes é esquecida, mas que também recai sobre o gestor e a equipe que
compode a pasta. Um dos crimes penais previstos para o agente investido no
cargo publico é a prevaricacao, que é a acao ou falta dela, de ato cometido ou
omissao deste, por funcionario publico, de atividade que é de sua
responsabilidade, tendo como penalidade prevista, neste caso especifico,
detencao de 3 (trés) meses a1 (um) ano (BRASIL, 1940). 41




Exemplo

Sendo assim, cada vez mais estes agentes devem estar centrados na missao
de suas pastas e da busca da melhor forma de determinar a politica
institucional das marcas publicas em suas unidades, baseadas em uma
gestao efetiva dos processos sobre o tema, que para muitos pode ser
chamada de burocracia institucional, mas que garante ao agente investido no
cargo uma maior confianca, firmeza e robustez das decisdes tomadas. Ja para
a sociedade, estas acdes podem ser demonstradas com a transparéncia
exigida na execucao das atividades, aplicacao dos recursos publicos nas IES e,
por fim, os retornos, sociais ou econémicos, que a propriedade industrial das
marcas pode trazer aos centros de ensino.

42




PRINCIPAIS ETAPAS DO PEDIDO DE REGISTRO NO INPI

Nesta etapa do Manual apresentaremos, as principais etapas que ocorrem no INPI.

O pedido de registro de uma marca, segue as etapas definidas pelas normas
estabelecidas na autarquia, baseada na LPI 9.279/96, consistindo basicamente, em
duas etapas de analises que sao: exame formal e o exame mérito.

EXAME FORMAL

E a primeira etapa ap6s o recebimento do pedido de registro na base de dados da
autarquia e consiste na analise pelos Tecnologistas em Propriedade Industrial das
condi¢cdes basicas para continuidade do processo. O objetivo principal desta fase,
consiste em assegurar a publicacao exata do pedido de registro na Revista de
Propriedade Industrial — RPI, visando o correto cadastro no sistema IPAS do sinal do
requerente, bem como, permitir que terceiros tenham informacdes precisa das
solicitacdes, acompanhando os sinais depositados.

Como resultados deste ciclo, o INPI produzird na sociedade, uma maior confianca
nas buscas realizadas tanto no portal da instituicao, quanto na realizacao da proxima
etapa que € o exame de mérito (INPI, 2022).

No exame formal, o tecnologista em propriedade industrial analisara os seguintes
itens do pedido de registro da marca (INPI, 2022):
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1.Dados de Protocolo

2.Dados do Requerente

3.Dados da Marca - Apresentacao, Natureza e Classificacdao de elementos
figurativos.

4. Classificacao de Nice

5.Especificacao dos Produtos e Servicos

6.Prioridade

7.Documentos Anexados

8.Declaracao de Atividade

EXAME SUBSTANTIVO

Caso nao ocorram exigéncias do pedido de registro no exame formal, bem como,
alguma oposicao do sinal por terceiros, 0o signo sera analisado em relagcao ao
mérito. O exame substantivo ou de mérito é a etapa em que € verificado se o sinal
requerido atende as exigéncias previstas em lei como (INPI, 2022):

1.Se o sinal constituido como marca € visualmente perceptivel;

2.Se os sinais possuem distintividade, para individualizar produtos/servicos
dos demais de classificacao diversa;

3.Se a marca pleiteada contém os requisitos de liceidade e veracidade,
conforme previsto nas proibi¢cdes legais, além de, estar disponivel.

Apds analise criteriosa do sinal pleiteado, o tecnologista do INPI, apresentara sua
decisao de acordo com o0s seguintes despachos:

INDEFERIMENTO DO PEDIDO - parecer que possui finalidade de negar o pedido de
registro da marca, por cometer alguma infringéncia das proibicdes legais.

SOBRESTAMENTO - despacho que possui a finalidade de dilatar o exame do mérito,
para que os agentes concluam alguma acao de anterioridade do sinal ainda nao
decidida.
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EXIGENCIA - expedicdo que permite o tecnologista, solicitar ao requerente, a
apresentacao de documentos, esclarecimentos ou promover alteracdes exigidas
para que O Processo possa segulir.

DEFERIMENTO - despacho que avalia positivamente o sinal, ou seja, o sinal
pleiteado atendeu a todos os requisitos de registrabilidade.

CONCESSAO DO
REGISTRO

Para aqueles sinais que receberam o aval positivo dos Tecnologistas em
Propriedade Industrial, ou seja, os sinais foram deferidos na analise do exame de
mérito, € necessario, realizar o pagamento relativo a taxa de concessao do registro
para ter direito a titularidade da marca. Ao efetuar o pagamento da taxa de
concessao do registro, o requerente tornar-se-a o titular da marca por um periodo de
10 (dez) anos a partir da publicacao da concessao na RPI, podendo usufruir de todas
as permissibilidades que esta Pl oferta de acordo com a lei.

Nos levantamentos realizados foi percebido que grande parte dos requerentes de
um pedido de registro de marca, independente de serem pessoas fisicas, empresas
ou instituicdes publicas, nao realizam a efetiva gestdao do processo que envolve a
concessao desta Pl. A perda do prazo para o pagamento da taxa de concessao da
marca que é de 60 (sessenta) dias, prazo ordinario, sendo permitido ainda, mais 30
(trinta) dias, prazo extraordinario, contados a partir do deferimento do sinal que é
publicado na RPI, implica ao sinal pleiteado seu arquivamento e, consequentemente,
a disposicao de terceiros que tenham interesse neste signo (INPI, 2022).

Esta ilustrado para fins didaticos, conforme tabela

7, pedidos de registros de marcas solicitadas por Voce sabia?
IES publicas como por empresas privadas que
tiveram o arquivamento do sinal por falta do
pagamento da taxa de concessao:
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TABELA 7
® .
Argquivamento
Instituto definitivo de pedido
Federal 906625009 de registro por falta
) INSTITUTO JISTOP
Brasilia FEDERAL de pagamento da
Brasilia concessao.
Arguivamento
Instituto definitivo de pedido
Federal 905974727 INSTITUTO de registro por falta
Amazonas FEDERAL de pagamento da
Amazonas concessao.
Hotel Argylvamento.
definitivo de pedido
Termas Sul .
. 916449971 de registro por falta
Internacion de pagamento da
al HTSI EE .
concessao.

FONTE: INPI, 2022.

CERTIFICADO DE REGISTRO

Apds o0 pagamento da taxa de concessao, o INPI emitira o Certificado de Registro
da Marca, que é o documento que comprova a titularidade do sinal ao
proprietario. Este documento oficial contera as seguinte informacodes (INPI, 2022):

1.Marca

2.NUmero do Processo no INPI

3.Data do Registro

4.Nome do Titular

5.Nacionalidade do Titular

6.Domicilio do Titular

7.Produtos ou Servicos Assinalados

8.Caracteristicas do Registro (Natureza, Apresentacao, Classe de Nice)
O.Prioridades Estrangeiras (Caso houver)

A ‘
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Vejam abaixo, na figura 3, o modelo do Certificado de Registro de Marca,

fornecido pelo INPI.

Figura 3

IMAGEM DA AMARCA

FONTE: INPI, 2022.

PRORROGAGAO DA
VIGENCIA DA MARCA

A marca € uma das poucas propriedades industriais que nao cai em dominio
publico, mas para que isto ocorra, o titular deve providenciar a prorrogacao de sua
vigéncia e a utilizar conforme a legislacao vigente. Assim, dentro de uma
estratégia de portfélio de marcas, caso o NIT junto com a IES, decida manter o
registro de uma determinada marca, esta pode permanecer infinitamente em
sua titularidade.

Para solicitar a prorrogacao de vigéncia de marca, o titular ou seu procurador,
deve buscar a renovacao do sinal registrado, através do pagamento de taxa, que
deve ser realizado no periodo compreendido entre o Ultimo ano de vigéncia do
sinal, ou seja, no 9° (hono) ano antes do término da validade do signo ou em até 6
(seis) meses, apos o dia do término de vigéncia do registro.

A
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uTILIZAGAO DO SiMBOLO (R

Nao ha na lei de Propriedade Industrial determinacao para que as pessoas
fisicas ou juridicas de direito publico ou privado destaguem, em suas formas
de comunicacdo com os clientes/usuarios a letra “R” dentro de um circulo-®,
para informar que a marca visualizada detém o Certificado de Registro pelo
Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

De qualguer maneira, independentemente da nao obrigatoriedade do uso
do simbolo, muitas instituicdes a utilizam como forma de publicidade, no
intuito de mostrar a sociedade elementos que tragam o compromisso,

qualidade e zelo dos produtos/servicos ofertados aos consumidores.

Desta forma, embora nao haja previsao obrigatéria de uso do simbolo "R" nas
marcas registradas, é vedado a utilizacdo deste, aquelas organizacdes que nao
detém o Certificado de Registro por cometer atos de Concorréncia Desleal e
Publicidade Enganosa (Brasil, 1990).

(99 DE OLHO
Concorréncia Desleal - Artigo 195 (LPI):

Publicidade Enganosa - Artigo 37 (CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR):

DIREITOS CONCEDIDOS AO
TITULAR DA MARCA

Conforme previsto na LPI, o titular da marca possui os seguintes direitos

(BRASIL, 1996):
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e Ceder seu registro ou pedido de registro;

e Licenciar seu uso;

e Zelar pela integridade e reputacao;

e Usar a marca em papéis, impressos, propaganda ou documentos
relativos a atividade, desde que, exercida de maneira licita e
regulamentada.

DEVERES DO TITULAR

O titular do sinal possui os seguintes deveres (BRASIL, 1996):

e Prorrogar a vigéncia do registro da marca, dentro dos prazos
estabelecidos na legislacao;

» Utilizar a marca registrada concedida pelo INPI nos produtos/servicos, no
periodo de até 5 (cinco) anos contados a partir da concessao.

CADUCIDADE

Uma marca ja registrada pode caducar, desde que a pessoa fisica/juridica
interessada no sinal, comprove o seu desuso por parte do titular. A Lei
9.279/96 prevé no art. 142, o processo de extingdo da marca por caducidade e
esta pode acontecer devido a um dos seguintes motivos:

e Marcas Registradas, mas inutilizadas pelo titular;

e Uso interrompido do sinal, ha pelo menos, 5 (cinco) anos;

e Utilizacao do sinal em classe diferente da constante do Certificado de
Registro.

Nota

Atencao




. .

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE
NULIDADE

Mesmo apds o recebimento do Certificado de Registro, o titular de uma marca
pode, ainda, ser notificado por um Processo Administrativo de Nulidade - PAN,
que ocorre quando um terceiro com legitimo interesse, instaura um ag¢ao Nno
INPI, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias apds a emissao do certificado,
alegando infringéncia a um dos dispositivos da Lei de Propriedade Industrial. A
andlise do PAN ¢é inerente ao Presidente da autarquia que tem a
responsabilidade de decidir e encerrar o processo na esfera administrativa
(BRASIL, 1996).

PROCESSO JUDICIAL DE
NULIDADE

Existe ainda, a possibilidade de um terceiro interessado na marca ja registrada,
ajuizar no foro da justica federal uma acao de nulidade, visando, no prazo de até
5 (cinco) anos iniciados a partir da data de concessao do registro, invalidar tal
titularidade (BRASIL, 1996).

Por estes motivos, o processo que envolve o registro de uma marca deve ser
bem zelado e cuidadosamente administrado, pois existem varios percursos
possiveis que o NIT deve conhecer na gestao desta PI, para que assim, a
efetividade de toda a politica que envolve as marcas institucionais seja
alcancada.

GESTAO DO PROCESSO DE
MARCAS

Apds a apresentacao das diversas fases que podem compor um processo do
pedido de registro de marcas por uma IES publica estao disponibilizados no
anexo |, além da pagina 10 deste Manual conter o Link para acesso e QR CODE no
formato BPMN, um processo de gestao de marcas que pode ser utilizado pela
academia de ensino na solicitacao de um registro de marca perante o INPI, bem
como, a exitosa administracao deste bem intangivel. De forma complementar
esta disponibilizado a diagramacao para um pedido feito por um particular. A
construcao desta gestao esta baseada nas principais operacdoes contidas no INPI,
bem como, dos agentes envolvidos.
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AVALIAGAO x VALORAGAO
DE MARCAS

Nesta secao, € introduzida uma breve discussao de um tema que muitas das
vezes é confundido pelo publico: Avaliacao de Marcas e Valoracao de Marcas.

A avaliacdo de marcas € um processo que consiste em realizar uma analise
preliminar do sinal, das vantagens ou desvantagens de ter a marca registrada
no INPI e, no caso especifico dos sinais institucionais, esta avaliacao funcionara
como um filtro que servird de embasamento para justificar mais adiante a
decisao adotada. Portanto, o mecanismo de avaliar as marcas institucionais
serve, para lembrarmos que o teor das acdes e decisdes dos agentes publicos
devem ser sempre embasados na execucao correta das atividades, ou seja,
pautadas na burocracia.

Assim, ao receber pleitos dos diversos setores da instituicdao, como:
pesquisadores que desenvolvam produtos, departamentos que ofertam
servicos ao publico, além de outros diversos demandantes internos que possam
surgir, a avaliacao dos sinais consistira, na singularidade que o sinal ira exercer
na sociedade, com o objetivo de se destacar entre os setores que atuam na
mesma area, ofertando assim, a unicidade que sé as marcas conseguem
exercer dentro de um mesmo ramo de atividade.

De certa forma, podemos considerar que o objetivo da avaliacao de marcas
empresariais, difere das marcas institucionais, pois aquela, por sua natureza de
existir, busca verificar o potencial de comercializagao daquele sinal inserido em
um produto/servico, com a finalidade de ser Unico, mas esta unicidade sempre
objetivara a integral busca por lucros.

Ja a avaliacao de marcas institucionais decorre da necessidade de dar
unicidade aos produtos desenvolvidos ou os servicos ofertados a sociedade e
tém como alguns dos objetivos principais: (i) identificar o que é desenvolvido
nas IES; (i) promover e empreender socialmente a organizacao publica e; (iii)
evitar que terceiros se aproveitem parasitariamente do status positivo da
instituicao que foi conquistado ao longo dos anos.




Exemplificando

A valoracao de marcas, € uma atividade que vem a ser adicionada, apods o
processo de avaliacao, ou seja, embora os objetivos sejam distintos, eles acabam
se complementando. Tanto no conceito de marcas institucionais como de marcas
empresariais, a valoracao destes ativos culminam com o fornecer de um valor
esperado do sinal que estd estampado no produto/servico.

Para(SANTOS; SANTIAGO, 2008), nao a loégica em “gastar energia” com tempo,
pesquisas e esforcos para realizar uma valoracao baseada em estudos que
envolvam conhecimento aplicados de um sinal com o propodsito, apenas, de
descobrir o valor daquele ativo intangivel, pois pelos menos 1 (um) dos 3 (trés)
objetivos, a seguir, devem fazer parte como elemento norteador de uma
valoracdo: comercializacdo e licenciamento de um produto/servico; andlises de se
colocar mais investimentos no produto/servico e; por fim, priorizacdo dos projetos
institucionais.

Como na valoracao de outros ativos que envolvem a propriedade industrial, a
valoracdo de marcas € uma atividade complexa, pois envolve uma quantidade
consideravel de variaveis g, por isso, nao ha como possuir uma metodologia unica,
além de ter que considerar as incertezas que rodeiam o mercado, sendo assim,
deixamos claro que para realizar esta atividade € necessario um estudo
aprofundado e detalhado sobre o tema.

Para deixar claro, a grande importancia que este tema possui, esta ilustrado a
seguinte situacao hipotética, abaixo:
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Exemplificando

Apos a apresentacao dos conceitos e exemplificacdes esta colocado para
auxilio dos gestores e equipes que compdéem a unidade do NIT, um formulario
de avaliacao de marcas institucionais, disponibilizado no anexo Ill. Em relacao a
valoracao, é apresentado, apenas de forma breve seu conceito e exemplificacao,
pois esta etapa requer profundo estudo e dedicacao que deve ser objeto de
trabalhos futuros.




CONSIDERAGOES FINAIS

Como pode-se descrever durante todo o processo que envolve as marcas, mais
especificamente, as marcas das Instituicdes de Ensino Superior publicas, as atividades
qgque envolvem esta propriedade industrial devem ser acompanhadas, estudadas,
analisadas, decididas e, estrategicamente, administradas pelos seus respectivos Nucleos
de Inovacdes Tecnoldgicas, nas distintas etapas em que este ativo intangivel percorre.
Sendo assim, o gerenciamento deve estar presente desde a concepcao do sinal, passando
pelos tramites na autarquia certificadora, bem como, na fase final que como exposto,
deveria se encerrar apos o recebimento do documento que comprova a titularidade da
marca, mas o gerenciamento deve continuar devido as inumeras possibilidades de
atuacao que ainda podem acontecer.

A disponibilizacao do Manual de Protecao das Marcas Institucionais tem, portanto, em
uma de suas vertentes, a busca de proporcionar aos gestores uma nova forma de
enxergar este ativo intangivel, passando a exercé-lo de forma tatica e com a maior
efetividade possivel. Assim, através deste instrumento, ocorrera um maior esclarecimento
do funcionamento do processo de avaliagcao, registro e manutencao das marcas
institucionais, além de possibilitar uma padronizacao dos processos que englobam a
gestao desta importante propriedade industrial.

Desta forma, espera-se que tanto a IES publica obtenha ganhos, como também, os
agentes lotados nesta unidade pertencente a organizagao: a IES publica consiga receber
nao apenas ganhos sociais, com o reconhecimento e a identificacao por parte da
populacao dos inUmeros servicos ofertados, bem como, seus produtos desenvolvidos
possam obter vantagens econdmicas nas transacdes envolvidas, através das formas de
licenciamento previstas por lei; ja os agentes lotados nesta unidade consigam
implementar um maior conhecimento e padronizagao dos processos que envolvem as
atividades inerentes as marcas institucionais para que as acdes e decisdes tomadas
possam ser pautadas na robustez, seguranca e agilidade das atividades laborais
desenvolvidas.

Conclui-se que a maioria das acoes realizadas pelo NIT, no que tange a administracao
de marcas, devem ser pautadas em elementos tangiveis e, de maneira geral, este
compéndio se bem utilizado, pode ser uma ferramenta capaz de melhorar a
uniformizacao das atividades no tocante aos pedidos de registros de marcas
institucionais, padronizando a politica de sinais da IES com intuito de: (i) aumentar seu
portfolio de marcas de maneira estratégica; (ii) reduzir conflitos que possam surgir; (iii)
alinhar acdes das atividades; (iv) além de oferecer uma linguagem intuitiva capaz de
promover a todos as necessidades e caminhos que devem ser seguidos.

Portanto, © manual deve ser uma espécie de guia de facil, permitindo sempre, a
participagcao de todos os agentes envolvidos em uma instituicao para o alcance, do
melhor resultado possivel, que é a oferta qualitativa do que € prestado pelas Instituicoes
de Ensino Superior publicas e seu brilhantismo proprio.
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ANEXO |

BPMN PARA PORTFOLIO DE MARCAS DA IES PUBLICA

Esta destacado, neste anexo |, a diagramacao de uma gestao de processo de
pedido de marca pela IES publica.
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BPMN - TIPOS DE TAREFAS

As principais tarefas executadas durante um processo de pedido de registro
de marca, estao discriminadas no quadro abaixo:

Tarefa de Recebimento:
E uma atividade de recebimento de mensagem.
Tem caracteristica similar ao evento
intermediario de recebimento de mensagem.

Tarefa de Envio:
E uma atividade de envio de mensagem. Tem
caracteristica similar ao evento intermediario de
envio de mensagem.

Tarefa de Usuario:
E utilizada quando a atividade é executada por
uma pessoa com o auxilio de um sistema.

Tarefa Manual:
E uma atividade que é executada por uma
pessoa, sem qualquer intervencao de sistema.

Fonte: ABPMP CBOK, 2013.

DESCRICAO DAS ETAPAS GERAIS DO PROCESSO DE UM PEDIDO DE REGISTRO DE
MARCA POR UMA UNIDADE/DEPARTAMENTO/SETOR DE UMA IES PUBLICA

Conforme Notacao de Modelagem de Processo de Negdcio de um pedido de
registro de marca, destacada acima, esta descrito abaixo para melhor entendimento
das diversas fases que podem ser envolvidas para se ter uma marca registrada no
INPI.

Desta forma esta apresentado as sequéncias das etapas minimas, que qualquer IES
publica deve possuir para se ter uma politica de gestdao de processo de marcas
adequada em seu ambiente laboral. Com isso, a apresentacao das fases de forma
visual promovera ao gestor do NIT e sua equipe, uma compreensao pratica, efetiva e
dentro do caminho possivel que um pedido de registro de marca pode envolver.
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UNIDADE DETENTORA DO PRODUTO/SERVIGO PRETENDENTE A UMA MARCA

| - DISCUTIR A IDENTIDADE UNICA PARA O PRODUTO/SERVICO - A
unidade comeca a discutir a necessidade de singularizar seus
produtos/servicos através da utilizacdo de um sinal Unico.

Il - DEFINIR NATUREZA - Definir a natureza do signho, ou seja, se ela sera
de produto, servico, coletiva ou de certificacao.

1l - DEFINIR FORMA DE APRESENTAQAO - Definir a forma de
apresentacao do sinal, ou seja, se ele estarda apresentado na forma
nominativa, figurativa, mista ou tridimensional.

IV - DEFINIR ARQUITETURA DE MARCA - Definir como a marca sera
apresentada a sociedade, ou seja, quais elementos poderao ser
apresentados na marca-filha ou sub-marca e poderao fazer a ligacao com
a marca-mae ou marca-principal.

V - DEFINIR CLASSE - Deve-se também, verificar a qual categoria o sinal
iIra pertencer, ou seja, observar segundo a classificacao de NICE, o signo
que representara naquela divisao a identificacao da sua atuacao.

VI - VERIFICAR AS CONDICOES DE REGISTRABILIDADE (Liceidade,
Disponibilidade e Distintividade) - Observar a constru¢cao de acordo com
as proibicdes legais, artigo 124, bem como em outros artigos descritos no
Manual da LPI de forma especifica (conforme quadros XX do manual).

VIl - REALIZAR BUSCA DE ANTERIORIDADE NA BASE DE DADOS DO INPI
- O Instituto Nacional da Propriedade Industrial é a autarquia responsavel
por Certificar os Registros de Marcas e disponibiliza ao publico, uma
ferramenta de busca gratuita de todas as marcas que foram depositadas
em seu sistema.

Na indagacao, Anterioridade Retornou marca passivel de confusao?

Se a resposta for positiva, retorna-se a atividade do item (l).

VIl - PROCURAR O NUCLEO DE INOVACAO TECNOLOGICA DA IES
PUBLICA - O passo seguinte, constitui-se da unidade que possui interesse
no sinal, buscar o Nucleo de Inovacao Tecnoldgica - NIT, a fim de discutir a
possibilidade de protecao do sinal, através da obtencao do Certificado de
Registro de Marca no INPI.
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NIT DA IES PUBLICA

1 - RECEBER COMUNICADO DE SOLICITA(;AO PARA REGISTRO DE MARCA
INSTITUCIONAL - O Nucleo de Inovacao Tecnoldgica recebera o aceno da
unidade, para analisar a viabilidade de protecao do sinal que identifica o
produto fabricado ou servigo ofertado.

1.2 - PROMOVER REUNIAO ENTRE NIT/UNIDADE SOLICITANTE/SETOR DE
CRIACAO DA IES - O NIT, por sua vez, marcard uma reunido institucional
entre os setores interessados, responsaveis por criar os sinais institucionais e,
adequa-los as melhores estratégias de protecdao em relacao aos
produtos/servicos. OBS: Caso a instituicdo ndo possua nenhum setor de
criagcao o NIT junto com a Unidade Solicitante deve trabalhar para definicao
da criagcao do sinal.

1.3 - ANALISAR SINAL CRIADO COM OS CRITERIOS TECNICOS - Para a analise
deve ser utilizado o Formuldrio de Avaliacao de Sinais para Compor o
Portfélio de Marcas da IES.

Na indagacao, o sinal atendeu aos requisitos estabelecidos na avaliagcao para
Protecao No INPI?

1.31 - COMITE DE INOVACAO EMITIR DECISAO - Para evitar decidir de
maneira monocratica sobre o NAO pedido de registro de um sinal no INPI o
NIT, mesmo utilizando os critérios e a pontuagao estabelecida no
Formularario, caso a instituicao possua um Comité de Inovacao ou pasta que
exerca atividade relacionada, deve encaminhar sua analise para avaliagcao
desta pasta para emissao do Parecer. Caso a nao possua henhuma pasta
como esta o NIT arquivara o processo.

Na indagacao, O Comité de Inovagao deu parecer para o arquivamento do
pedido?

Se a resposta for positiva, Serd arquivado e comunicado o NAO pedido de
registro da marca no INPI.

1.4 - INICIAR ATIVIDADE DE COLETA DAS INFORMAQC)ES ESSENCIAIS DA
MARCA - O gestor e equipe do NIT devem utilizar o Formulario de
Informacgdes da Marca Requerida para poder obter informacdes centrais
para compor o pedido do Registro no INPI.

1.5 - INICIAR ATIVIDADES NO INPI DO PEDIDO DO REGISTRO - Se a resposta
for negativa em relagcao a indagacao acima ou positiva em relacao a atender
a0s requisitos estabelecidos na avaliagao para Protecao no INPI, o Nucleo de
Inovagao Tecnoldgica deve iniciar as atividades dos pedidos de registro.
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1.6 - ACESSAR USUARIO NO E-INPI E E-MARCAS - o usudario deve possuir o
cadastro no sistema do E-INPI, que é obrigatdrio para todos os usuarios que
desejam solicitar servicos na autarquia e, apoés a realizacao do cadastro,
deve buscar um novo cadastro, desta vez, no sistema E-MARCAS, para
iniciar o processo de pedido de registro do sinal. A grande maioria das
IES publica, deve ja possuir ambos os registros no sistema do INPI.

1.7 - VERIFICAR TABELA DE RETRIBUICOES DOS SERVICOS DE MARCAS - E
importante o requerente verificar as tabelas dos servicos relacionados as
marcas e atentar-se, para a diferenciacao nos valores existentes em alguns
servicos, que dependem da Categoria a qual o solicitante esta enquadrado.
1.8 - EMITIR NO SITE DO INPI A GRU - Verificado o valor do pedido de
registro, o requerente deve, através de seu acesso no sistema E-MARCAS
(login e senha), emitir a Guia de Recolhimento da Uniao (GRU).

1.9 - PAGAR GRU NA REDE BANCARIA, PIX OU CARTAO DE CREDITO - O NIT,
Caso NAOo possua permissao para pagamento, solicita ao setor competente
da Instituicao a quitagcao da GRU. O INPI nos ultimos anos vem facilitando as
formas de pagamento dos seus servicos e, atualmente, pode-se efetuar o
pagamento através da Rede Bancaria, PIX e Cartao de Crédito*.

1.10 - ACESSAR O SISTEMA E-MARCAS - Depois de efetuado o pagamento da
GRU o requerente deve acessar, novamente, o sistema E-MARCAS (login e
senha).

111 - FORMULAR E ENVIAR PETICIONAMENTO ELETRONICO DE MARCA -
Por fim, apds o acesso, deve-se fazer o pedido de registro da marca,
preenchendo as informacgdes solicitadas nos campos obrigatdrios, fazer o
Upload da imagem, bem como, documentos exigidos e, ao final, aceitar os
termos definidos na politica da instituicao, enviando, assim, o Pedido de
Registro.

ACOMPANHAR TRAMITE - O requerente deve ficar atento e acompanhar
semanalmente, as tercas-feiras, as publicacdées que ocorrem na Revista de
Propriedade Industrial - RPI, sobre as possiveis exigéncias ou andamento do
pedido de registro na instituicao.

* Importante: (i) Toda GRU precisa ser paga antes do protocolo da respectiva
peticao; (ii) o INPI nao efetua cobrancas através de boletos enviados por e-
mail, correios ou qualquer outro meio aos seus requerentes.
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RECEBER PETICIONAMENTO ELETRONICO- @) processo apos
encaminhamento pelo requerente, é direcionado para a Diretoria de Marcas
- DIRMA, que tem a missao de analisar e decidir sobre a registrabilidade ou
nao do sinal pleiteado.

2 REALIZAR EXAME FORMAL - Exame Formal, onde sao verificadas as
condi¢cdes formais necessarias a continuidade do processo. O principal
objetivo desta etapa é garantir que o pedido seja publicado corretamente
na RPI, contribuindo para que: (i) o usuario tenha seu sinal cadastrado na
base de marcas conforme o solicitado; (ii) terceiros possam obter as
informacdes claras e corretas acerca de todos os processos depositados e,
se assim desejarem, protocolar oposi¢cao ao signo (INPI, 2021).

INPI/NIT

Na indagacao, houve exigéncia formal?

Resposta for Negativa, o processo segue o caminho estabelecido pela DIRMA,
Resposta Positiva, o processo segue o caminho abaixo:

2.1.1 Se a exigéncia for por falta de pagamento de taxas o pedido de registro
sera arquivado e sera considerado inexistente.

212 PUBLICAR NA RPI- Caso a exigéncia seja outra percebida pelo
examinador de marcas, esta sera publicada na RPI onde sera informado o
motivo.

2.1.3 ACOMPANHAR TRAMITE NA RPI- forma oficial de comunicacdo do INPI
com seus usuarios, semanalmente, as tercas-feiras, para saber a exigéncia
solicitada pelo 6rgao.

2.1.4 CUMPRIR EXIGENCIA DECORRENTE DE EXAME- ao ser informado pela
RPI sobre a exigéncia solicitada, o requerente tera um prazo curto, de 5 dias,
para regularizar a situacao.

215 VERIFICAR TABELA DE RETRIBUICOES DOS SERVICOS DE MARCAS- E
importante o requerente verificar as tabelas dos servicos relacionados as
mMarcas e atentar-se, para a diferenciacao nos valores existentes em alguns
servicos, que dependem da Categoria a qual o solicitante esta enquadrado.
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2.1.6 EMITIR NO SITE DO INPI A GRU- Verificado o valor da agcao processual, o
requerente deve através de seu acesso no sistema E-MARCAS (login e senha),
emitir a Guia de Recolhimento da Unidao -GRU, fornecendo informacdes
como: (i) numero do processo (9 digitos); (i) numero da RPlI em que a
exigéncia foi publicada.

2.1.7 PAGAR GRU NA REDE BANCARIA, PIX OU CARTAO DE CREDITO- O INPI
nos ultimos anos vem facilitando as formas de pagamento dos seus servicos
e, atualmente, pode-se efetuar o pagamento através da Rede Bancaria, PIX e
Cartao de Crédito.*

2.1.8 ENVIAR FORMULARIO- Por fim, preencha e envie o formulario de acordo
com as solicitagcdes exigidas na RPI (INPI, 2021).

2.1.9 ANALISAR CORRECAO DO EXAME FORMAL - Ao receber o formulario, o
examinador de marcas, ira verificar se as exigéncias solicitadas foram
cumpridas, cabendo duas decisdes a partir da seguinte indagac¢ao:

Se a resposta for positiva, o pedido de registro de marca passara para a
proxima etapa.

INPI

3 PUBLICAR PEDIDO DE REGISTRO NA RPI - Nao havendo nenhuma
exigéncia formal ou tendo sido a mesma cumprida satisfatoriamente, o
pedido de registro € publicado na RPI para que terceiros possam se opor,

respeitado o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da referida publicacao (INPI,
2021).

INPI/NIT

Na indagacao: Peticao de oposicao por terceiros?

Resposta Negativa, o processo segue o caminho estabelecido pela DIRMA.
Resposta Positiva, o processo segue o caminho abaixo:

3.1 PUBLICAR OPOSICAO NA RPI - Caso ocorra oposicdo de terceiros sobre o
pedido de registro de uma marca, esta oposicao € publicada na RPI e, o
requerente do sinal, tera acesso a uma copia da peticao de oposicao a fim de
Ihe permitir manifestar-se contra a impugnacao.
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3.1.2 ACOMPANHAR TRAMITE NA RPI - forma oficial de comunicacdo do INPI
com seus usuarios, semanalmente, as tercas-feiras, para saber se ha exigéncia
solicitada pelo 6rgao.

Observacao: A apresentacao da defesa é opcional e deve ser feita em até 60
(sessenta) dias.

Na indagacao,

3.1.3 - AGUARDAR DECISAO DO INPI - Resposta Negativa, o processo aguarda
a decisao do INPI.

Resposta Positiva o processo segue o caminho abaixo:

31.4 APRESENTAR MANIFESTACAO A OPOSICAO - Preencher formulario
eletréonico com os argumentos necessarios para que o INPI |lhe conceda o
direito proteger o sinal em detrimento do opositor. O requerente terd um
prazo maximo de 60 dias para apresentar a defesa.

3.1.5 VERIFICAR TABELA DE RETRIBUIC;()ES DOS SERVICOS DE MARCAS - E
importante o requerente verificar as tabelas dos servicos relacionados as
marcas e atentar-se, para a diferenciacdao nos valores existentes em alguns
servigcos, que dependem da Categoria a qual o solicitante esta enquadrado.
3.1.6 EMITIR NO SITE DO INPI A GRU - Verificado o valor da agao processual, o
requerente deve através de seu acesso no sistema E-MARCAS (login e senha),
emitir a Guia de Recolhimento da Uniao (GRU).

3.1.7 PAGAR GRU NA REDE BANCARIA, PIX OU CARTAO DE CREDITO - O INPI
nos ultimos anos vem facilitando as formas de pagamento dos seus servicos e,
atualmente, pode-se efetuar o pagamento através da Rede Bancaria, PIX e
Cartao de Crédito.*

31.8 ENVIAR FORMULARIO - Por fim, envie o formuldrio Manifestacdo a
Oposicao, de acordo com as orientagdées e documentos necessarios (INPI,
2021).

3.2 ANALISAR DEFESA OU PEDIDO DE OPOSICAO - Os examinadores de
marcas da DIRMA receberao a defesa do requerente ou analisarao o pedido de
oposicao na forma apresentada e darao prosseguimento ou nao do pedido de
registro do solicitante.

Na indagacao,

Se a resposta for positiva, o pedido de registro de marca passara para a
proxima etapa.
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4 REALIZAR EXAME SUBSTANTIVO (MERITO) - Ultrapassada
a fase de publicacdo/apresentacdo de oposicdes, o pedido
aguarda o exame de mérito.

e O exame substantivo ou de mérito de um pedido de
registro de marca é a etapa em que é verificado se o
sinal pleiteado respeita as condi¢des previstas em lei,
atendendo aos seguintes critérios:

e A marca deve consistir em sinal visualmente
perceptivel;

e Os sinais devem revestir-se de distintividade para se
prestarem a assinalar e distinguir produtos ou servigcos
dos demais de procedéncia diversa;

e A marca pretendida nao pode incidir em quaisquer
proibicdes legais, seja em funcao da sua prodpria
constituicao, do seu carater de liceidade e veracidade
ou da sua condicao de disponibilidade.

Quando o pedido de Registro de marca chegar ao exame

substantivo a DIRMA tera 4 passos que poderao ser, pois

podem ser formuladas exigéncias a fim de sanear e

esclarecer possiveis incorrecgdes ou divergéncias

seguidos.

Na resposta da seguinte indagacao: Qual despacho

aplicavel ao pedido de Registro?

INPI

4.1 COLOCAR PEDIDO DE REGISTRO EM SOBRESTAMENTO - Sobrestamento
é o despacho de natureza preliminar pelo qual, antes do pronunciamento
guanto ao mérito do pedido de registro, decide-se postergar seu exame, até
gue se conclua o tramite de anterioridade ainda nao decidido em carater
definitivo(INPI, 2021).

Na indagacao, Anterioridade Decidida?

Se a resposta for negativa, o pedido de registro continuara em
sobrestamento.

Se a resposta for positiva, o pedido de registro de marca passara para a
analise do mérito propriamente dita.
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4.2 INDEFERIR PEDIDO- O indeferimento do pedido de registro, é o
despacho de natureza terminativa, pelo qual, € denegado o pedido de
registro de marca pela infringéncia de proibicao prevista em lei na classe
reivindicada (INPI, 2021).

4.2.1 PUBLICAR NA RPI - Caso seja indeferido o pedido de registro de marca
por parte do examinador, esta sera publicada na RPI onde sera informado a
causa.

4.2.2 ACOMPANHAR TRAMITE NA RPI| - forma oficial de comunicacdo do
INPlI com seus usuadrios, semanalmente, as tercas-feiras para saber os
despachos publicados pelo érgao.

423 FORMULAR DEFESA SOBRE O INDEFERIMENTO - Preencher
formulario eletronico com a defesa necessaria contra o indeferimento
realizado pelo INPI. O requerente tera um prazo maximo de 60 dias para
apresentar a defesa (Art. 212 da LPI).

4.2.4 VERIFICAR TABELA DE RETRIBUIQ(N)ES DOS SERVICOS DE MARCAS - E
importante o requerente verificar as tabelas dos servicos relacionados as
marcas e atentar-se, para a diferenciacao nos valores existentes em alguns
servicos, que dependem da Categoria a qual o solicitante esta enquadrado.
4.2.5 EMITIR NO SITE DO INPI A GRU - Verificado o valor da agao processual,
O requerente deve através de seu acesso no sistema E-MARCAS (login e
senha), emitir a Guia de Recolhimento da Uniao (GRU).

4.2.6 PAGAR GRU NA REDE BANCARIA, PIX OU CARTAO DE CREDITO - O
INPI nos ultimos anos vem facilitando as formas de pagamento dos seus
servicos e, atualmente, pode-se efetuar o pagamento através da Rede
Bancaria, PIX e Cartao de Crédito.*

427 ENVIAR FORMULARIO - Por fim, preencha e envie o formulario, de
acordo com as orientacdes do Manual de Marcas (INPI, 2021) com objetivo
de reverter o indeferimento.

4.2.8 - ANALISAR SE HOUVE MANIFESTA(;AO POR PARTE DO INTERESSADO
- A DIRMA recebera a defesa contra o indeferimento do pedido de registro
de marca e analisara.

Na indagacao, O interessado recorreu dentro do prazo?

4.2.9 Se a resposta for negativa, o pedido de registro sera indeferido sem
interposicao de recurso.

A




4.2.10 - ANALISAR CUMPRIMENTO RECURSAL - Se a resposta for positiva, o
pedido de registro de marca passara a analise do cumprimento recursal
pelo presidente da instituicao.

Na indagacao, O Recurso foi acatado pelo Presidente do INPI?

4.2.11 Se a resposta for negativa, o pedido de registro sera Indeferido.

4.212 - PROVER RECURSO - Se a resposta for positiva, o pedido de registro
sera provido e a Decisao sera Reformada, caminhando para a fase seguinte,
qgue é o item, 5 - Publicar na RPI o deferimento do exame de mérito.

INPI/NIT

4.3 SOLICITAR CUMPRIMENTO DE EXIGENCIA- A exigéncia
€ o despacho de natureza interlocutodoria pelo qual uma
das partes envolvidas é convocada a prestar
esclarecimentos, promover alteracdes ou apresentar
documentos necessarios para o andamento do exame do
processo (INPI, 2021).

4.5 1T PUBLICAR NA RPI- forma oficial de comunicacao do
INPI com seus usuarios.

4.3.2 ACOMPANHAR TRAMITE NA RPI- forma oficial de
comunicacao do INPI com seus usuarios, semanalmente,
as tercas-feiras, para saber a exigéncia solicitada pelo
oérgao.

4.5.5 FORMULAR ESCLARECIMENTOS, PROMOVER
ALTERACOES OU APRESENTAR DOCUMENTOS- preencher
o formulario de acordo com as orientagcdes do Manual de
Marcas do INPI, de acordo com as solicitagcdes exigidas
na RPI|I ou apresentar os documentos solicitados pelos
examinadores de marcas (INPI, 2021). O requerente tera
um prazo maximo de 60 dias para apresentar a defesa
(Art. 159 da LPI).

4.3.4 VERIFICAR TABELA DE RETRIBUICOES DOS
SERVICOS DE MARCAS- E importante o requerente
verificar as tabelas dos servicos relacionados as marcas e
atentar-se, para a diferenciacao nos valores que existem
em alguns servicos que dependem da Categoria a qual o
solicitante estd enquadrado. 65




4.3 SOLICITAR CUMPRIMENTO DE EXIGENCIA - A
exigéncia € o despacho de natureza interlocutdria pelo
gual uma das partes envolvidas é convocada a prestar
esclarecimentos, promover alteragdes ou apresentar
documentos necessarios para o andamento do exame do
processo (INPI, 2021).

4.3.1 PUBLICAR NA RPI - forma oficial de comunicacao
do INPI com seus usuarios.

4.3.2 ACOMPANHAR TRAMITE NA RPI - forma oficial de
comunicacao do INPI com seus usuarios, semanalmente,
as tercas-feiras, para saber a exigéncia solicitada pelo
érgao.

4.5.5 FORMULAR ESCLARECIMENTOS, PROMOVER
ALTERAC@ES OU APRESENTAR DOCUMENTOS - preencher
o formulario de acordo com as orientagcdes do Manual de
Marcas do INPI, de acordo com as solicitagcdes exigidas
na RPI ou apresentar os documentos solicitados pelos
examinadores de marcas (INPI, 2021). O requerente tera
um prazo maximo de 60 dias para apresentar a defesa
(Art. 159 da LPI).

4.3.4 VERIFICAR TABELA DE RETRIBUIQOES DOS
SERVICOS DE MARCAS - E importante o requerente
verificar as tabelas dos servigcos relacionados as marcas
e atentar-se, para a diferenciagdao nos valores que
existem em alguns servigcos que dependem da Categoria
a qual o solicitante esta enquadrado.

INPI/NIT

4.4 DEFERIR RECGISTRO DE MARCA- Uma das possibilidades também
possiveis, € o deferimento do pedido de registro pelos tecnologistas do INPI,
devido o sinal pleiteado atingir todos os requisitos € normas previstas.

5 PUBLICAR NA RPI DEFERIMENDO DO PEDIDO DE REGISTRO DA MARCA -
Quando ocorre o deferimento do pedido de registro de marca, processo no
qual o sinal examinado nao infringe nenhum dispositivo legal, além de
atender as condicdes de registrabilidade previstas em todas as classes
reivindicadas, esta deve ser publicada na RPI para ciéncia do requerente
(INPI, 2021).
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forma oficial de
comunicacao do INPI com seus usuarios, semanalmente,
as tercas-feiras, para ter ciéncia do andamento do
processo na autarquia.

E importante o requerente verificar as
tabelas dos servigcos relacionados as marcas e atentar-
se, para a diferenciagao nos valores gque existem em
alguns servigcos que dependem da Categoria a qual o
solicitante esta enquadrado.

Verificado o valor da
acao processual, o requerente deve através de seu
acesso no sistema E-MARCAS (login e senha), emitir a
Guia de Recolhimento da Uniao (GRU).

O INPI nos ultimos anos vem facilitando as
formas de pagamento dos seus servigcos e, atualmente,
pode-se efetuar o pagamento através da Rede Bancaria,
PIX e Cartao de Crédito.*

A concessao de registro
ocorre quando o requerente efetua o pagamento da
retribuicao relativa ao primeiro decénio do registro e
emissao do certificado (INPI, 2021).

Se a resposta for positiva, ou seja, o pagamento do
pedido de registro for efetuado dentre o prazo de 60
(sessenta) dias, prazo ordinario ou, no mais tardar, 30
(trinta) dias a mais do prazo minimo, prazo
extraordinario, o processo sera encaminhado para a
proxima fase.

O registro tem
vigéncia de 10 (dez) anos, a contar da publicacao da
concessao na RPI. Ao final deste prazo, o titular deve
providenciar a prorrogagcao da vigéncia, caso deseje

manter o registro de sua marca (INPI, 2021).
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(@)
certificado € o documento que comprova a concessao do
registro de marca, emitido apdés o pagamento da
retribuicao correspondente (INPI, 2021).

forma oficial de comunicacao do INPI com seus usuarios.
forma oficial de
comuhnica¢ao do INPI com seus usuarios, semanalmente,
as tercas-feiras, para saber o andamento do processo no
érgao.
Através do
login e senha criados nos sistemas da autarquia, o
titular da marca deve acessa-lo para ter a disposicao as
funcionalidades do sistema, dentre eles a opg¢ao de do
Certificado de Registro.

Documento oficial, gue garante ao titular da marca
todos os direitos preconizados em lei, em relagcao ao
sinal protegido.

Apds todo o tramite, o titular do sinal deve
utiliza-lo de maneira estratégica, a fim de, alcancar todos os beneficios que
a protecao de uma marca lhe concede, procurando assim, buscar taticas
que visem a valoracao da marca, além de, renovar a titularidade a cada 10
(dez) anos.

Se a resposta for negativa, o titular do Registro da Marca
continuara exercendo seus direitos sem nenhum
problema.

Se a resposta for positiva, em relagcao ao Processo
Administrativo de Nulidade - PAN, O processo seguira o
seguinte tramite.

podera ser instaurado de oficio ou mediante
reqguerimento de qualquer pessoa com legitimo
interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias
contados da data da expedicao do certificado de registro
(data de publicacao da concessao do registro na RPI) o

Processo Administrativo de Nulidade (INPI, 2021).
67




Na indagacao Documentacao Adequada do PAN??

Se a resposta for positiva, serda aberto o Processo
Administrativo de Nulidade.

Se a resposta for negativa, o processo seguira o seguinte
Passo;

informacdes necessarias para esclarecer o pedido de
nulidade do registro da marca.
forma oficial de comunicacao
do INPIl com seus usuarios.
forma oficial de
comunicacao do INPI com seus usuarios, semanalmente,
as tercas-feiras, para saber as informacdes sobre o
processo.
objetiva esclarecer
ao INPI, de maneira clara e direta, os motivos pelo qual,
a concessao da marca declarada pelo 6rgao deve ser
revista.
E importante o requerente
verificar as tabelas dos servicos relacionados as marcas e
atentar-se, para a diferenciacao nos valores que existem
em alguns servicos que dependem da Categoria a qual o
solicitante estda enquadrado.

Verificado o valor
da ac¢cao processual, o requerente deve através de seu
acesso no sistema E-MARCAS (login e senha), emitir a
Guia de Recolhimento da Uniao (GRU).

O INPI nos ultimos anos vem facilitando as
formas de pagamento dos seus servicos e, atualmente,
pode-se efetuar o pagamento através da Rede Bancaria,
PIX e Cartdao de Crédito.*

Por fim, enviar o
formulario com os documentos necessarios ao INPI.

Receber e analisar a documentacao referente as
contrarrazoes apresentadas pelo terceiro interessado no
sinal.
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Na indagacao, Documentacao contempla a contrarrazao?
Se a resposta for negativa,o INPI arquivara o PAN.

Se a resposta for positiva, serda aberto o PAN que é
declarado administrativamente, gquando a marca tiver
sido concedida com alguma infringéncia aos dispositivos
da Lei da Propriedade Industrial - LPI, nos termos e
condicdes previstas no artigo 168 da LPI.

forma oficial de comunicacao do
INPl com seus usuarios.

forma oficial de

comunicacao do INPI com seus usuarios, semanalmente,
as tercas-feiras, para saber informacdes sobre alguma
ocorréncia do sinal ja protegido.
Na indagacao, Documentacao contempla a contrarrazao?
Se a resposta for negativa,o INPI arquivara o PAN.

Se a resposta for positiva, sera aberto o PAN que é
declarado administrativamente, gqguando a marca tiver
sido concedida com alguma infringéncia aos dispositivos
da Lei da Propriedade Industrial - LPI, nos termos e
condi¢cdes previstas no artigo 168 da LPI.

forma oficial de comunicacao do
INPI com seus usuarios.

forma oficial de

comunicacao do INPI com seus usuarios, semanalmente,
as tercas-feiras, para saber informacdes sobre alguma
ocorréncia do sinal ja protegido.

nos uUltimos anos o INPI vem
facilitando as formas de pagamento dos seus servigcos e,
atualmente, pode-se efetuar o pagamento através da
Rede Bancaria, PIX e Cartao de Crédito.*
Por fim, enviar o formulario
com o0s documentos necessarios ao INPI (INPI, 2021.

Ao presidente do INPI, cabe a
competéncia exclusiva de julgar a procedéncia do PAN.
Na indagacao, Presidente do INPI decidiu a favor do
titular?
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TERCEIRO INTERESSADO/INPI

8 PERCEBER APOS A PUBLICA(;AO DO EXAME FORMAL - Se
a pessoa com legitimo interesse perceber na RPI, dentro
do prazo de 60 (sessenta) dias apdés a publicacao do exame
formal, qgue o pedido de registro de marca possa trazer
algum prejuizo, este deve entrar com um dos seguintes
pedidos de oposicao: (i) com base em concorréncia desleal;
(ii) com base no art. 125 da LPI; (iii) com base no art. 126
da LPI; (iv) com base no inciso V do art. 124 da LPI e/ou; (V)
com base no § 1° do art. 129 da LPI.




8.1 ACESSAR O SISTEMA E-INPI E E-MARCAS - o usuario
deve-se cadastrar no sistema do E-INPI, que ¢é
obrigatdrio para todos 0os usuarios qgue desejam solicitar
servicos no INPI e, apds a realizagcao do cadastro deve
buscar um novo cadastro, desta vez, no sistema E-
MARCAS, para iniciar o processo de oposi¢cao ao sinal.

8.2 FORMULAR PEDIDO DE OPOSICAO - Preencher
formulario eletrébnico com o0s argumentos necessarios
para que o INPI nao conceda a outrem a protecao do
sinal requisitado.

8.3 VERIFICAR TABELA DE RETRIBUICOES DOS SERVICOS
DE MARCAS - E importante o requerente verificar as
tabelas dos servigcos relacionados as marcas e atentar-se,
para a diferenciacdao nos valores qgue existem em alguns
servicos que dependem da Categoria a qual o solicitante
estd enquadrado.

8.4 EMITIR NO SITE DO INPI A GRU - Verificado o valor da
acao processual, o requerente deve através de seu
acesso no sistema E-MARCAS (login e senha), emitir a
Guia de Recolhimento da Uniao (GRU).

8.5 PAGAR GRU NA REDE BANCARIA, PIX OU CARTAO DE
CREDITO - nos ultimos anos o INPI vem facilitando as
formas de pagamento dos seus servicos e, atualmente,
pode-se efetuar o pagamento através da Rede Bancaria,
PIX e Cartao de Crédito.*

8.6 ENVIAR FORMULARIO DE OPOSICAO - Por fim,
preencha e envie o formulario, de acordo com as
orientacdes do Manual de Marcas do INPI (INPI, 2021).

8.7 ANALISAR DOCUMENTACAO REFERENTE A OPOSICAO -
O INPI recebera o formulario e as documentacdes, se
houver, da oposicao indicada pelo terceiro que possua
interesse no sinal.

Na indagacao, Tempestividade, requisitos e argumentos
objetivos?

Se a resposta for negativa, a peticao nao sera conhecida,
com base no Art. 219, inciso |, da LPI.

Se a resposta for positiva, o tramite seguirda para o passo
3.1 que é& - Publicar na RPI e seguirda o caminho ja
designado.




TERCEIRO INTERESSADO/INPI

9 PERCEBER APOS A CONCESSAO DO REGISTRO DA
MARCA Se a pessoa com legitimo interesse perceber na
RPI, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias
contados a partir da publicagcdao da Concessao do
Registro, este deve entrar com um Processo
Administrativo de Nulidade - PAN.

9.1 ACESSAR O SISTEMA E-INPI E E-MARCAS - o usuario
deve se cadastrar no sistema do E-INPI, que ¢é
obrigatdrio para todos os usuarios gue desejam solicitar
servicos no INPI e, apds a realizagcao do cadastro deve
buscar um novo cadastro, desta vez, no sistema E-
MARCAS, para iniciar o processo de pedido de registro do
sinal.

9.2 FORMULAR PEDIDO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE -
Preencher formulario eletrénico com o0os argumentos
necessarios para que o INPI cancele o certificado de
registro da marca concedida.

9.3 VERIFICAR TABELA DE RETRIBUICOES DOS SERVICOS
DE MARCAS - E importante o requerente verificar as
tabelas dos servicos relacionados as marcas e atentar-se,
para a diferenciacdao nos valores que existem em alguns
servicos que dependem da Categoria a qual o solicitante
estd enquadrado.

9.4 EMITIR NO SITE DO INPI A GRU - Verificado o valor a
acao processual, o requerente deve através de seu
acesso no sistema E-MARCAS (login e senha), emitir a
GCuia de Recolhimento da Uniao (GRU).

9.5 PAGAR GRU NA REDE BANCARIA, PIX OU CARTAO DE
CREDITO - O INPI nos Ultimos anos vem facilitando as
formas de pagamento dos seus servi¢cos e, atualmente,
pode-se efetuar o pagamento através da Rede Bancaria,
PIX e Cartao de Crédito.*

9.6 ENVIAR FORMULARIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
DE NULIDADE - Por fim, preencha e envie o formulario,
de acordo com as orientacdbes do Manual de Marcas,
dando inicio ao Processo Administrativo de Nulidade

(INPI, 2021).
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ANEXO I

BPMN PARA PARTICULAR INTERESSADO NO REGISTRO DE MARCA

Neste anexo Il, é apresentado a diagramacao de uma gestao de processo de
pedido de marca por um particular.

7 4




DESCRIGAO DAS ETAPAS GERAIS DO PROCESSO DE
UM PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA POR UMA
PESSOA FISICA OU JURIDICA

TITULAR DA MARCA

1.1 IDEALIZAR UMA MARCA - A primeira etapa consiste em pensar o sinal
como um elemento diferenciador, Unico e estratégico para a organizacao.
1.2 DEFINIR NATUREZA - O segundo passo é definir a natureza de seu
signo, ou seja, se ela sera de produto, servico, coletiva ou de certificacao.

1.3 DEFINIR FORMA DE APRESENTACAO - O terceiro passo é definir a
forma de apresentacao do sinal, ou seja, se ele estara apresentado na
forma nominativa, figurativa, mista ou tridimensional.

1.4 DEFINIR CLASSE - Por ultimo, deve-se verificar a qual categoria o sinal
ira pertencer, ou seja, observar segundo a classificacao de NICE, o signo
que representara naquela divisao a identificacao da sua atuacao.

1.5 VERIFICAR AS CONDICOES DE REGISTRABILIDADE - Se o sinal
constituido pelo requerente nao estiver contido nas proibicdes legais,
artigo 124 da LPI de forma especifica, bem como, em outros artigos
descritos no Manual deve-se, portanto, caminhar para o proximo passo.

1.6 REALIZAR BUSCA DE ANTERIORIDADE NA BASE DE DADOS DO INPI -
O Instituto Nacional da Propriedade Industrial € a autarquia responsavel
por Certificar os Registros de Marcas e, disponibiliza, ao publico uma
ferramenta de busca gratuita de todas as marcas que foram depositadas
em seu sistema.

CASO NAO ENCONTRE NENHUM IMPEDIMENTO, SEGUE-SE O SEGUINTE
CAMINHO

1.7 CADASTRAR O USUARIO NO SISTEMA E-INPI E NO E-MARCAS - Apds
todo o processo inicial e nao havendo impedimento, o usuario deve se
cadastrar no sistema do E-INPI, que é obrigatdrio para todos os usuarios
que desejam solicitar servicos na autarquia e, apds a realizacao do
cadastro, deve buscar um novo cadastro, desta vez, no sistema E-MARCAS,
para iniciar o processo de pedido de registro do sinal. A grande maioria da
|IES publica, deve ja possuir ambos os registros no sistema do INPI.
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1.8 VERIFICAR TABELA DE RETRIBUICOES DOS SERVICOS DE MARCAS - E
importante o requerente verificar as tabelas dos servicos relacionados as
marcas e atentar-se, para a diferenciacao nos valores existentes em alguns
servicos, que dependem da Categoria a qual o solicitante esta enquadrado.
1.9 EMITIR NO SITE DO INPI A GRU- Verificado o valor do pedido de registro,
O requerente deve, através de seu acesso no sistema E-MARCAS (login e
senha), emitir a Guia de Recolhimento da Uniao (GRU).

110 PAGAR GRU NA REDE BANCARIA, PIX OU CARTAO DE CREDITO - O
INPI nos ultimos anos vem facilitando as formas de pagamento dos seus
servicos e, atualmente, pode-se efetuar o pagamento através da Rede
Bancaria, PIX e Cartao de Crédito.

111 ACESSAR O SISTEMA E-MARCAS - Depois de efetuado o pagamento da
GRU o requerente deve acessar, novamente, o sistema E-MARCAS (login e
senha).

112 FORMULAR E ENVIAR PETICIONAMENTO ELETRONICO DE MARCA -
Por fim, apds o acesso, deve-se fazer o pedido de registro da marca,
preenchendo as informacdes solicitadas nos campos obrigatdrios, fazer o
Upload da imagem, bem como, documentos exigidos e, ao final, aceitar os
termos definidos na politica da instituicao, enviando, assim, o Pedido de
Registro.

113 ACOMPANHAR TRAMITE - O requerente deve ficar atento e
acompanhar semanalmente, as tercas-feiras, as publicacdes que ocorrem
Nna Revista de Propriedade Industrial - RPI, sobre as possiveis exigéncias ou
andamento do pedido de registro na instituicao.

(i) Toda GRU precisa ser paga antes do protocolo da
respectiva peticao; (ii) o INPI ndao efetua cobrancas através de boletos
enviados por e-mail, correios ou qualquer outro meio aos seus requerentes.

INPI

RECEBER PETICIONAMENTO ELETRONICO - O processo apos
encaminhamento pelo requerente, € direcionado para a Diretoria de
Marcas - DIRMA, que tem a missao de analisar e decidir sobre a
registrabilidade ou nao, do sinal pleiteado.
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2 REALIZAR EXAME FORMAL - Exame Formal, onde sao verificadas as
condicdes formais necessarias a continuidade do processo. O principal
objetivo desta etapa € garantir que o pedido seja publicado corretamente
na RPI, contribuindo para que: (i) o usuario tenha seu sinal cadastrado na
base de marcas conforme o solicitado; (ii) terceiros possam obter as
informacdes claras e corretas acerca de todos 0s processos depositados e
se assim desejarem, protocolar oposicao ao signo (INPI, 2021).

INPI/NIT

Na indagacao, houve exigéncia formal?

Resposta for Negativa, o processo segue o caminho estabelecido pela
DI\ VAW

Resposta Positiva, 0 processo segue o caminho abaixo:

2.1.1 Se a exigéncia for por falta de pagamento de taxas o pedido de registro
sera arquivado e sera considerado inexistente.

212 PUBLICAR NA RPI - Caso a exigéncia seja outra percebida pelo
examinador de marcas, esta sera publicada na RPI onde sera informado o
motivo.

213 ACOMPANHAR TRAMITE NA RPI - forma oficial de comunicacdo do
INPI com seus usuarios, semanalmente, as tercas-feiras, para saber a
exigéncia solicitada pelo érgao.

214 CUMPRIR EXIGENCIA DECORRENTE DE EXAME - ao ser informado
pela RPI sobre a exigéncia solicitada, o requerente terda um prazo curto, de
5 dias, para regularizar a situacao.

2.1.5 VERIFICAR TABELA DE RETRIBUICOES DOS SERVICOS DE MARCAS - E
importante o requerente verificar as tabelas dos servicos relacionados as
mMarcas e atentar-se, para a diferenciacao nos valores existentes em alguns
servicos, que dependem da Categoria a qual o solicitante esta enquadrado.
2.1.6 EMITIR NO SITE DO INPI A GRU - Verificado o valor da agao processual,
O requerente deve através de seu acesso no sistema E-MARCAS (login e
senha), emitir a Guia de Recolhimento da Unidao -GRU, fornecendo
informacdes como: (i) numero do processo (9 digitos); (i) numero da RPI
em que a exigéncia foi publicada.
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2.1.7 PAGAR GRU NA REDE BANCARIA, PIX OU CARTAO DE CREDITO - O
INPI nos ultimos anos vem facilitando as formas de pagamento dos seus
servicos e, atualmente, pode-se efetuar o pagamento através da Rede
Bancaria, PIX e Cartao de Crédito.*

2.1.8 ENVIAR FORMULARIO - Por fim, preencha e envie o formulario de
acordo com as orientacdes do Manual de Marcas e solicitacoes exigidas na
RPI (INPI, 2021).

2.1.9 ANALISAR CORRECAO DO EXAME FORMAL - Ao receber o formulario,
O examinador de marcas, ira verificar se as exigéncias solicitadas foram
cumpridas, cabendo duas decisdes a partir da seguinte indagacgao:
Exigéncia formal cumprida?

2110 Se a resposta for negativa, o pedido de registro sera: arquivado
considerado inexistente.

Se a resposta for positiva, o pedido de registro de marca passara para a
proxima etapa.

INPI/NIT

3 PUBLICAR PEDIDO DE REGISTRO NA RPI - N3do havendo nenhuma
exigéncia formal ou tendo sido a mesma cumprida satisfatoriamente, o
pedido de registro é publicado na RPI para que terceiros possam se opor,

respeitado o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da referida publicacao
(INPI, 2021).

INPI/NIT

Na indagacao: Peticao de oposicao por terceiros?

Resposta Negativa o processo segue o caminho estabelecido pela DIRMA.
Resposta Positiva o processo segue o caminho abaixo:

3.1 PUBLICAR OPOSICAO NA RPI - Caso ocorra oposicio de terceiros sobre
o pedido de registro de uma marca, esta oposi¢cao € publicada na RPI g, o
provavel titular do sinal, tera acesso a uma copia da peticao de oposicao a
fim de Ihe permitir manifestar-se contra a impugnacao.

31.2 ACOMPANHAR TRAMITE NA RPI - forma oficial de comunicacdo do
INPI com seus usuarios, semanalmente, as tercas-feiras, para saber a

exigéncia solicitada pelo érgao. -




Observacao: A apresentacao da defesa é opcional e deve ser feita em até
60 (sessenta) dias.

Na indagacao, Manifestacao a Oposicao?

313 - AGUARDAR DECISAO DO INPI - Resposta Negativa, o processo
aguarda a decisao do INPI.

Resposta Positiva o processo segue o caminho abaixo:

31.4 APRESENTAR MANIFESTACAO A OPOSICAO - Preencher formuldrio
eletrébnico com os argumentos necessarios para que o INPI Ihe conceda o
direito proteger o sinal em detrimento do opositor. O requerente tera um
prazo maximo de 60 dias para apresentar a defesa.

3.1.5 VERIFICAR TABELA DE RETRIBUICOES DOS SERVICOS DE MARCAS - E
importante o requerente verificar as tabelas dos servicos relacionados as
marcas e atentar-se, para a diferenciagcao nos valores existentes em alguns
servicos, que dependem da Categoria a qual o solicitante esta enquadrado.
3.1.6 EMITIR NO SITE DO INPI A GRU - Verificado o valor da agao processual,
O requerente deve através de seu acesso no sistema E-MARCAS (login e
senha), emitir a Guia de Recolhimento da Uniao (GRU).

3.1.7 PAGAR GRU NA REDE BANCARIA, PIX OU CARTAO DE CREDITO - O
INPI nos ultimos anos vem facilitando as formas de pagamento dos seus
servicos e, atualmente, pode-se efetuar o pagamento através da Rede
Bancaria, PIX e Cartao de Crédito.*

31.8 ENVIAR FORMULARIO - Por fim, envie o formulario Manifestacdo a
Oposicao, de acordo com as orientacdes do Manual de Marcas e envie 0s
documentos necessarios (INPI, 2021).

3.2 ANALISAR DEFESA A OPOSICAO - Os examinadores de marcas da
DIRMA receberao a defesa do requerente e darao prosseguimento ou nao
do pedido de registro.

Na indagacgao, o impugnado obteve éxito na manifestacao de oposi¢cao?
3.2.1 - Se a resposta for negativa, o pedido de registro sera indeferido.

Se a resposta for positiva, o pedido de registro de marca passara para a
proxima etapa.
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INPI

4 REALIZAR EXAME SUBSTANTIVO (MERITO) - Ultrapassada a fase de
publicacdo/apresentacdo de oposicdes, o pedido aguarda o exame de
meérito.

O exame substantivo de um pedido de registro de marca é a etapa em que
é verificado se o sinal pleiteado respeita as condicdes previstas em lei,
atendendo aos seguintes critérios:

2. A marca deve consistir em sinal visualmente perceptivel;

3. Os sinais visualmente perceptiveis devem revestir-se de distintividade
para se prestarem a assinalar e distinguir produtos ou servicos dos demais
de procedéncia diversa,;

4. A marca pretendida nao pode incidir em quaisquer proibicoes legais,
seja em funcao da sua propria constituicao, do seu carater de liceidade e
veracidade ou da sua condicao de disponibilidade.

* Sendo formuladas, se necessario, exigéncias a fim de sanear e esclarecer
possiveis incorrecdes ou divergéncias

Quando o pedido de Registro de marca chegar ao exame substantivo a
DIRMA terd 4 passos que poderao ser seguidos de acordo com a resposta
da seguinte indagag¢ao: Qual despacho aplicavel ao pedido de Registro?

INPI

41 COLOCAR PEDIDO DE REGISTRO EM SOBRESTAMENTO-
Sobrestamento é o despacho de natureza preliminar pelo qual, antes do
pronunciamento quanto ao mérito do pedido de registro, decide-se
postergar seu exame, até que se conclua o tramite de anterioridade ainda
nao decidido em carater definitivo(INPI, 2021).

Na indagacao, Anterioridade Decidida?

Se a resposta for negativa o pedido de registro continuara em
sobrestamento.

Se a resposta for positiva o pedido de registro de marca passara para a
analise do mérito propriamente dita.

80




INPI/NIT

4.2 INDEFERIR PEDIDO- O indeferimento do pedido de registro, € o
despacho de natureza terminativa, pelo qual, € denegado o pedido de
registro de marca pela infringéncia de proibicao prevista em lei, na classe
reivindicada (INPI, 2021).

4.2.1 PUBLICAR NA RPI- Caso seja indeferido o pedido de registro de
marca por parte do examinador, esta serda publicada na RPI onde sera
informado a causa.

4.2.2 ACOMPANHAR TRAMITE NA RPI - forma oficial de comunicacio do
INPlI com seus usuarios, semanalmente, as tercas-feiras para saber os
despachos publicados pelo 6rgao.

423 FORMULAR DEFESA SOBRE O INDEFERIMENTO - Preencher
formulario eletronico com a defesa necessaria contra o indeferimento
realizado pelo INPI. O requerente terda um prazo maximo de 60 dias para
apresentar a defesa (Art. 212 da LPI).

4.2.4 VERIFICAR TABELA DE RETRIBUICOES DOS SERVICOS DE MARCAS
-E importante o requerente verificar as tabelas dos servicos relacionados
as marcas e atentar-se, para a diferenciacao nos valores existentes em
alguns servicos, que dependem da Categoria a qual o solicitante esta
enquadrado.

425 EMITIR NO SITE DO INPI A GRU - Verificado o valor da acao
processual, o requerente deve através de seu acesso no sistema E-
MARCAS (login e senha), emitir a Guia de Recolhimento da Uniao (GRU).
4.2.6 PAGAR GRU NA REDE BANCARIA, PIX OU CARTAO DE CREDITO - O
INPI nos ultimos anos vem facilitando as formas de pagamento dos seus
servicos e, atualmente, pode-se efetuar o pagamento através da Rede
Bancaria, PIX e Cartdao de Crédito.*

427 ENVIAR FORMULARIO - Por fim, preencha e envie o formulario, de
acordo com as orientacdes do Manual de Marcas (INPI, 2021) com objetivo
de reverter o indeferimento.

428 ANALISAR SE HOUVE MANIFESTAQAO POR PARTE DO
INTERESSADO - A DIRMA recebera a defesa contra o indeferimento do
pedido de registro de marca e analisara.

Na indagacao, O interessado recorreu dentro do prazo?

4.2.9 Se a resposta for negativa, o pedido de registro sera indeferido sem
interposicao de recurso.
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4.2.10 - ANALISAR CUMPRIMENTO RECURSAL - Se a resposta for positiva,
o pedido de registro de marca passara a analise do cumprimento recursal
pelo presidente da instituicao.

Na indagac¢ao, O Recurso foi acatado pelo Presidente do INPI?

4.2.11 Se a resposta for negativa, o pedido de registro sera Indeferido.

4.2.12 - PROVER RECURSO - Se a resposta for positiva, o pedido de registro
sera provido e a Decisao sera Reformada, caminhando para a fase
seguinte, que é o item, 5 - Publicar na RPI o deferimento do exame de
meérito.

INPI/NIT

4.3 SOLICITAR CUMPRIMENTO DE EXIGENCIA - A exigéncia é o despacho
de natureza interlocutdria pelo qual uma das partes envolvidas é
convocada a prestar esclarecimentos, promover alteracdes ou apresentar
documentos necessarios para o andamento do exame do processo (INPI,
2021).

431 PUBLICAR NA RPI - forma oficial de comunicacao do INPI com seus
usuarios.

4.32 ACOMPANHAR TRAMITE NA RPI - forma oficial de comunicacdo do
INPlI com seus usuarios, semanalmente, as tercas-feiras, para saber a
exigéncia solicitada pelo 6rgao.

433 FORMULAR ESCLARECIMENTOS, PROMOVER ALTERACOES OU
APRESENTAR DOCUMENTOS - preencher o formulario de acordo com as
orientacdes do Manual de Marcas , solicitacdes exigidas na RPIl ou
apresentar os documentos solicitados pelos examinadores de marcas
(INPI, 2021). O requerente tera um prazo maximo de 60 dias para
apresentar a defesa (Art. 159 da LPI).

4.3.4 VERIFICAR TABELA DE RETRIBUICOES DOS SERVICOS DE MARCAS -
E importante o requerente verificar as tabelas dos servicos relacionados as
marcas e atentar-se, para a diferenciacao nos valores que existem em
alguns servicos que dependem da Categoria a qual o solicitante esta
enquadrado.

435 EMITIR NO SITE DO INPlI A GRU - Verificado o valor da acao
processual, o requerente deve através de seu acesso no sistema E-MARCAS
(login e senha), emitir a Guia de Recolhimento da Uniao (GRU).

43.6 PAGAR GRU NA REDE BANCARIA, PIX OU CARTAO DE CREDITO - O
INPI nos ultimos anos vem facilitando as formas de pagamento dos seus
servicos e, atualmente, pode-se efetuar o pagamento através da Rede
Bancaria, PIX e Cartao de Crédito.* 82




437 ENVIAR FORMULARIO - Por fim, enviar o formulario e os documentos
solicitados pelo INPI (INPI, 2021).

4.3.8 ANALISAR SE HOUVE MANIFESTACAO POR PARTE DO INTERESSADO
- A DIRMA recebera a documentacao enviada pelo requerente e analisara.
Na indagacao, A exigéncia foi cumprida dentro do prazo?

Se a resposta for negativa, o pedido de registro serda Arquivado.

Se a resposta for positiva, o pedido de registro passara para o proximo
passo.

439 ANALISAR CUMPRIMENTO DE EXIGENCIA - Etapa em que o
examinador verifica se o requerente cumpriu as exigéncias solicitadas.

Na indagacao, Exigéncia cumprida?

Se a resposta for negativa, o pedido de registro sera Arquivado por falta de
cumprimento de exigéncia.

Se a resposta for positiva, o pedido de registro passara para a proxima fase.
4310 ANALISAR MERITO - Apds o requente apresentar os esclarecimentos
ou documentos exigidos o examinador fara a analise do mérito e o pedido
de registro caminhara para proxima fase.

Na indagacao, Mérito Concedido?

Se a resposta for negativa, o pedido de registro sera Arquivado.

Se a resposta for positiva, o pedido de registro passara para a proxima fase
que &, 5 - Publicar na RPI o deferimento do exame de mérito.

INPI/NIT

4.4 DEFERIR REGISTRO DE MARCA - Uma das possibilidades também
possiveis, € o deferimento do pedido de registro pelos tecnologistas do
INPI, devido o sinal pleiteado atingir todos os requisitos e normas previstas.

5 PUBLICAR NA RPI DEFERIMENDO DO PEDIDO DE REGISTRO DA MARCA
- Quando ocorre o deferimento do pedido de registro de marca, processo
Nno qual o sinal examinado nao infringe nenhum dispositivo legal, além de
atender as condi¢cdes de registrabilidade previstas em todas as classes
reivindicadas ,esta deve ser publicada na RPI para ciéncia do requerente
(INPI, 2021).

51 ACOMPANHAR TRAMITE NA RPI - forma oficial de comunicacdo do INPI
com seus usuarios, semanalmente, as tercas-feiras, para ter ciéncia do

andamento do processo na autarquia
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5.2 VERIFICAR TABELA DE RETRIBUICOES DOS SERVICOS DE MARCAS - E
importante o requerente verificar as tabelas dos servicos relacionados as
marcas e atentar-se, para a diferenciacao nos valores que existem em
alguns servicos que dependem da Categoria a qual o solicitante esta
enquadrado.

53 EMITIR NO SITE DO INPI A GRU - Verificado o valor da acao processual,
O requerente deve através de seu acesso no sistema E-MARCAS (login e
senha), emitir a Guia de Recolhimento da Uniao (GRU).

5.4 PAGAR GRU NA REDE BANCARIA, PIX OU CARTAO DE CREDITO - O
INPI nos ultimos anos vem facilitando as formas de pagamento dos seus
servicos e, atualmente, pode-se efetuar o pagamento através da Rede
Bancaria, PIX e Cartao de Crédito.*

6 VERIFICAR PAGAMENTO DE TAXA EMISSAO DO CERTIFICADO DE
REGISTRO - A concessao de registro ocorre quando o requerente efetua o
pagamento da retribuicao relativa ao primeiro decénio do registro e
emissao do certificado (INPI, 2021).

Na indagacao, Confirmado o pagamento da GRU?

Se a resposta for negativa, o pedido de registro sera Arquivado por Falta de
Pagamento de Concessao.

Se a resposta for positiva, ou seja, o pagamento do pedido de registro for
efetuado dentre o prazo de 60 (sessenta) dias, prazo ordinario ou, No Mais
tardar, 30 (trinta) dias a mais do prazo minimo, prazo extraordinario, o
processo sera encaminhado para a proxima fase.

6.1 CONCEDER REGISTRO DE MARCA - O registro tem vigéncia de 10 (dez)
anos, a contar da publicacao da concessao na RPI. Ao final deste prazo, o
titular deve providenciar a prorrogacao da vigéncia, caso deseje manter o
registro de sua marca (INPI, 2021).

6.2 EMITIR CERTIFICADO DE REGISTRO DE MARCA - O certificado € o
documento que comprova a concessao do registro de marca, emitido apos
O pagamento da retribuicao correspondente (INPI, 2021).

6.3 PUBLICAR NA RPI A CONCESSAO DO REGISTRO - forma oficial de
comunicacao do INPI com seus usuarios.

6.4 ACOMPANHAR TRAMITE NA RPI - forma oficial de comunicacdo do
INPI com seus usuarios, semanalmente, as tercas-feiras, para saber o
andamento do processo no érgao.

6.5 ACESSAR O SISTEMA E-INPI E E-MARCAS - Através do login e senha
criados nos sistemas da autarquia, o titular da marca deve acessa-lo para
ter a disposicao as funcionalidades do sistema, dentre eles a opcao de do

Certificado de Registro. o




6.6 BAIXAR O CERTIFICADO DE REGISTRO DE MARCA - Documento oficial,
gue garante ao titular da marca todos os direitos preconizados em lei, em
relacao ao sinal protegido.

6.7 GERENCIAR A MARCA - Apods todo o tramite, o titular do sinal deve
utiliza-lo de maneira estratégica, a fim de, alcancar todos os beneficios que
a protecao de uma marca lhe concede, procurando, assim, buscar taticas
que visem a valoracao da marca, além de, renovar a titularidade a cada 10
(dez) anos.

6.1.1 Na indagacao, Houve abertura do PAN ou Ac¢ao de Nulidade?

Se a resposta for negativa, o titular do Registro da Marca continuara
exercendo seus direitos sem nenhum problema.

Se a resposta for positiva, em relacao ao Processo Administrativo de
Nulidade — PAN, 0 processo seguira o seguinte tramite.

6.1.2 ANALISAR DOCUMENTA(;AO REFERENTE AO PAN- poderd ser
instaurado de oficio ou mediante requerimento de qualquer pessoa com
legitimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data
da expedicao do certificado de registro (data de publicacdao da concessao
do registro na RPI) o Processo Administrativo de Nulidade (INPI, 2021).

Na indagac¢ao, Documentacao Adequada do PAN?

Se a resposta for positiva, sera aberto o Processo Administrativo de
Nulidade.

Se a resposta for negativa, o processo seguira o seguinte passo;

6121 SOLICITAR AO TERCEIRO CONTRARRAZOES - informacdes
necessarias para esclarecer o pedido de nulidade do registro da marca.
6.1.2.2 PUBLICAR NA RPI - forma oficial de comunicacao do INPI com seus
usuarios.

6.1.2.3 ACOMPANHAR TRAMITE NA RPI - forma oficial de comunicacdo do
INPI com seus usuarios, semanalmente, as tercas-feiras, para saber as
informacdes sobre o processo.

6.1.2.4 FORMULAR CONTRARRAZOES - objetiva esclarecer ao INPI, de
maneira clara e direta, os motivos pelo qual, a concessao da marca
declarada pelo 6rgao deve ser revista.

6.1.2.5 VERIFICAR TABELA DE RETRIBUICOES DOS SERVICOS DE MARCAS -
E importante o requerente verificar as tabelas dos servicos relacionados as
marcas e atentar-se, para a diferenciacao nos valores que existem em
alguns servicos que dependem da Categoria a qual o solicitante esta
enquadrado.
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6.1.2.6 EMITIR NO SITE DO INPI A GRU - Verificado o valor da acao
processual, o requerente deve através de seu acesso no sistema E-MARCAS
(login e senha), emitir a Guia de Recolhimento da Uniao (GRU).

6.1.2.7 PAGAR GRU NA REDE BANCARIA, PIX OU CARTAO DE CREDITO - O
INPI nos ultimos anos vem facilitando as formas de pagamento dos seus
servicos e, atualmente, pode-se efetuar o pagamento através da Rede
Bancaria, PIX e Cartao de Crédito.*

6.1.2.8 ENVIAR FORMULARIO - Por fim, enviar o formulario com os
documentos necessarios ao INPI.

6.1.2.9 ANALISAR DOCUMENTACAO APRESENTADA - Receber e analisar a
documentacao referente as contrarrazoes apresentadas pelo terceiro
interessado no sinal.

Na indagag¢ao, Documentag¢ao contempla a contrarrazao?

Se a resposta for negativa, o INPI arquivara o PAN.

6.1.3 ABRIR PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE - Se a resposta for
positiva, sera aberto o PAN que é declarado administrativamente, quando
a marca tiver sido concedida com alguma infringéncia aos dispositivos da
Lei da Propriedade Industrial - LPI, nos termos e condi¢des previstas no
artigo 168 da LPI.

6.1.4 PUBLICAR NA RPI - forma oficial de comunicacao do INPI com seus
usuarios.

6.1.5 ACOMPANHAR TRAMITE NA RPI - forma oficial de comunicacdo do
INPI com seus usuarios, semanalmente, as tercas-feiras, para saber
informacdes sobre alguma ocorréncia do sinal ja protegido.

6.1.6 FORMULAR DEFESA CONTRA O PAN - o titular da marca deve
formular defesa contra o indeferimento do seu sinal e apresentar dentro
do prazo ao INPI.

6.1.7 VERIFICAR TABELA DE RETRIBUICOES DOS SERVICOS DE MARCAS -
E importante o requerente verificar as tabelas dos servicos relacionados as
marcas e atentar-se para a diferenciacao nos valores que existem em
alguns servicos que dependem da Categoria a qual o solicitante esta
enquadrado.

6.1.8 EMITIR NO SITE DO INPI A GRU - Verificado o valor da acao processual,
O requerente deve através de seu acesso no sistema E-MARCAS (login e
senha), emitir a Guia de Recolhimento da Uniao (GRU).

6.1.9 PAGAR GRU NA REDE BANCARIA, PIX OU CARTAO DE CREDITO O
INPI| - nos ultimos anos o INPI vem facilitando as formas de pagamento dos
Seus servicos e, atualmente, pode-se efetuar o pagamento através da Rede
Bancaria, PIX e Cartao de Crédito.*

6110 ENVIAR FORMULARIO - Por fim, enviar o formuldrio com os
documentos necessarios ao INPI (INPI, 2021). 86







TERCEIRO INTERESSADO

Se a pessoa com
legitimo interesse perceber na RPI, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias
apos a publicacao do exame formal, que o pedido de registro de marca
possa trazer algum prejuizo, este deve entrar com um dos seguintes
pedidos de oposicao: (i) com base em concorréncia desleal; (ii) com base no
art. 125 da LPI; (iii) com base no art. 126 da LPI; (iv) com base no inciso V do
art. 124 da LPI e/ou; (v) com base no §1° do art. 129 da LPI

O usuario deve-se cadastrar
no sistema do E-INPIl, que é obrigatdério para todos os usuarios que
desejam solicitar servicos no INPI e, apds a realizacao do cadastro deve
buscar um novo cadastro, desta vez, no sistema E-MARCAS, para iniciar o
processo de oposicao ao sinal.

Preencher formulario eletrénico
com 0Ss argumentos necessarios para que o INPI ndao conceda a outrem a
protecao do sinal requisitado.
=
importante o requerente verificar as tabelas dos servicos relacionados as
marcas e atentar-se, para a diferenciacao nos valores que existem em
alguns servicos que dependem da Categoria a qual o solicitante esta
enquadrado.
Verificado o valor da acao processual,
O requerente deve através de seu acesso no sistema E-MARCAS (login e
senha), emitir a Guia de Recolhimento da Uniao (GRU).

Nos
ultimos anos o INPI vem facilitando as formas de pagamento dos seus
servicos e, atualmente, pode-se efetuar o pagamento através da Rede
Bancaria, PIX e Cartao de Crédito.*

Por fim, preencha e envie o
formulario, de acordo com as orientacdoes do Manual de Marcas (INPI, 2021).

O INPI

recebera o formulario e as documentacdes, se houver, da oposicao
indicada pelo terceiro que possua interesse no sinal.
Na indagacao,
Se a resposta for negativa, a peticao nao sera conhecida, com base no Art.
219, inciso |, da LPI.
Se a resposta for positiva, o tramite seguird para o passo 311 que é —
Publicar na RPI e seguira o caminho ja designado. 88




TERCEIRO INTERESSADO

9 PERCEBER APOS A CONCESSAO DO REGISTRO DA MARCA Se a pessoa
com legitimo interesse perceber na RPI, dentro do prazo de 180 (cento e
oitenta) dias contados a partir da publicacdao da Concessao do Registro,
este deve entrar com um Processo Administrativo de Nulidade — PAN.

9.1 ACESSAR O SISTEMA E-INPI E E-MARCAS - o usuario deve se cadastrar
no sistema do E-INPIl, que é obrigatdério para todos os usuarios que
desejam solicitar servicos no INPI e, apds a realizacao do cadastro deve
buscar um novo cadastro, desta vez, no sistema E-MARCAS, para iniciar o
processo de pedido de registro do sinal.

9.2 FORMULAR PEDIDO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE - Preencher
formulario eletrébnico com os argumentos necessarios para que o INPI
cancele o certificado de registro da marca concedida.

9.3 VERIFICAR TABELA DE RETRIBUICOES DOS SERVICOS DE MARCAS - E
importante o requerente verificar as tabelas dos servicos relacionados as
marcas e atentar-se, para a diferenciacdao nos valores que existem em
alguns servicos que dependem da Categoria a qual o solicitante esta
enquadrado.

9.4 EMITIR NO SITE DO INPI A GRU - Verificado o valor a acao processual, o
requerente deve através de seu acesso no sistema E-MARCAS (login e
senha), emitir a Guia de Recolhimento da Uniao (GRU).

9.5 PAGAR GRU NA REDE BANCARIA, PIX OU CARTAO DE CREDITO - O
INPI nos ultimos anos vem facilitando as formas de pagamento dos seus
servicos e, atualmente, pode-se efetuar o pagamento através da Rede
Bancaria, PIX e Cartao de Crédito.*

9.6 ENVIAR FORMULARIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE
- Por fim, preencha e envie o formulario, de acordo com as orientacdes do
Manual de Marcas, dando inicio ao Processo Administrativo de Nulidade
(INPI, 2021).

Por fim, o processo seguira o caminho previsto no item 6.12, da
modelagem de Processo, que é o INPI - ANALISAR A DOCUMENTACAO
REFERENTE AO PAN.
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TERCEIRO INTERESSADO/JUSTIGA FEDERAL/INPI

10 PERCEBER APOS A CONCESSAO DO REGISTRO DA MARCA - Se a
pessoa com legitimo interesse perceber alguma infrigéncia, dentro do
prazo de até 5 (cinco) anos, contados a partir da publicacao da Concessao
do Registro na RPI, este pode entrar com um na Justica Federal.

10.1 ACIONAR O SISTEMA JUDICIARIO - Buscar através de uma ac3do na
Justica Federal a legitimidade da titularidade do sinal a seu favor.

Apos 0s tramites processuais dentro do Poder Judiciario, este notificara o
INPI que.

10.2 RECEBER DOCUMENTACAO DA JUSTICA FEDERAL O INPI receberd a
peticao da Justica e publicara em meio de comunicacao oficial.

10.3 PUBLICAR NA RPI A INTERVENCAO DA JUSTICA - forma oficial de
comunicac¢cao do INPI com seus usuarios.

10.4 ACOMPANHAR TRAMITE NA RPI - forma oficial de comunicacido do
INPI com seus usuarios, semanalmente, as tercas-feiras para saber a
exigéncia solicitada pelo 6rgao.

10.5 ACIONAR JUDICIARIO - o titular da marca deve, ent3o, procurar um
advogado para representa-lo diante do Poder Judiciario, enquanto tramita
O processo nesta esfera do Poder.
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ANEXO 1l

FORMULARIO DE AVALIAGAO DE SINAIS PARA COMPOR 0
PORTFOLIO DE MARCAS DA IES PUBLICA

PARTEI

1. INFORMAGOES BASICAS:

FORMA:
[INOMINATIVA []1FIGURATIVA  [IMISTA  [] TRIDIMENSIONAL

CASO SEJA NOMINATIVA DESCREVER O NOME NA LINHA A SEGUIR:

CASO SEJA MARCADO AS DEMAIS OPCOES INSERIR A IMAGEM NO
CAMPO ESPECIFICO, ABAIXO:

LOGOMARCA:

NATUREZA:
[1 PRODUTO [ 1 SERVICO[ ICOLETIVA []1CERTIFICACAO

ANTERIORIDADE DO SINAL:




Anterioridade e Referéncias:

Critérios de Avaliacao SIM

1. O sinal a ser protegido, cumpre os requisitos de registrabilidade?
(Licitude, Distintividade e Disponibilidade).

EM CASO POSITIVO, JUSTIFIQUE:

2. E de conhecimento do interessado algum sinal com elementos similares
a marca a ser protegida?

EM CASO POSITIVO, JUSTIFIQUE:

3. Houve algum registro de marca depositada/requerida similar a utilizada
pelo seu produto ou servico?

EM CASO POSITIVO, JUSTIFIQUE INFORMANDO O NUMERO DO DEPOSITO:

4. Na existéncia de marca semelhante, é possivel destacar o diferencial do
seu sinal em relacao aos demais?

EM CASO POSITIVO, DESTAQUE QUAL E O DIFERENCIAL:

5. Seu signo foi resultado da necessidade de possuir um sinal identificador
para produto/servico construido a partir de um projeto?

EM CASO POSITIVO, JUSTIFIQUE INFORMANDO O NOME DO PROJETO:

6. O produto ou servico recebe/recebeu algum recurso publico (externo a
IES) ou de alguma entidade privada?

EM CASO POSITIVO, JUSTIFIQUE INFORMANDO O NOME DA(S) ORGANIZAGOES FINANCIADORA(S):

7. O sinal foi construido através de um projeto de parceria envolvendo outra(s) IES ou
Empresa(s)?

93




EM CASO POSITIVO, DETALHAR SE A EMPRESA OU IES PARTICIPOU DA CONSTRUGAO DO SINAL:

8. O signo foi produzido por algum setor de criacao (programador visual)
da IES?

9. Na discussao da construcao do signo foi levantado as caracteristicas do
produto ou servi¢o ofertado para serem inclusos no sinal, ou seja, houve a

inclusdo de elementos no sinal que possam facilitar o reconhecimento do
consumidor final?

EM CASO POSITIVO, DESTAQUE MENCIONE AS ASSOCIACOES REALIZADAS:

9. Foi levantado a possibilidade de associar elementos que estao na marca-
mae ou marca principal ao signo criado?

EM CASO POSITIVO, DESTAQUE TAIS PONTOS. (EX: CORES, FORMAS GEOMETRICAS, DESENHOS)

10. Foi levantado a possibilidade de associar elementos que estdao na
marca-mae ou marca principal ao signo criado?

EM CASO POSITIVO, DESTAQUE TAIS PONTOS. (EX: CORES, FORMAS GEOMETRICAS, DESENHOS)

PERIODO DE GRAGA:

Critérios de Avaliacao SIM NAO

Foi demonstrado interesse comercial?

O sinal ja foi apresentado a sociedade? (Periodo de Graga 180 dias)

Em caso positivo, é possivel estimar a data de apresentagdo ao publico)

ESTA PRIMEIRA ETAPA E RESPONDIDA PELO REPRESENTANTE DO SERVICO PRESTADO
OU DO PRODUTO DESENVOLVIDO NA IES, COM INTUITO DE FORNECER INFORMACOES

PRELIMINARES AO NIT SOBRE O SINAL PLEITEADO. OBS: A EQUIPE DO NIT PODE
AUXILIAR NAS RESPOSTAS.

94




PARTE I

CRITERIOS GERAIS

Critérios de Avaliacao Pontos

1. Estimativa do alcance do signo

APENAS A COMUNIDADE INTERNA

APENAS A COMUNIDADE EXTERNA

AMBAS AS COMUNIDADES

PONTUACAO ATRIBUIDA

JUSTIFIQUE:

2. Percepgdo por parte do publico em relacdo ao sinal, aos quesitos de arquitetura e
extensibilidade proporcionados pela associa¢cdo a marca-mae

FACIL PERCEPCAO E FACIL SIMILITUDE

FACIL PERCEPCAO E DIFICIL SIMILITUDE

DIFICIL PERCEPCAO E FACIL SIMILITUDE

DIFICIL PERCEPCAO E DIFICIL SIMILITUDE

PONTUACAO ATRIBUIDA

JUSTIFIQUE:

3. O setor possui algum produto ou servi¢co conhecido no mercado que possa levar a

sociedade (empresarios, concorrentes, investidores) a fazer associacdo com o novo produto
ou servico?
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Mais de um produto/servico 7

Apenas um produto/servico 5

Nenhum produto/servico 3

Pontuacao atribuida

Justifique:

4. E possivel que o signo seja objeto de imitagao por parte de terceiros, ou seja, o registro
funcionara como uma barreira para entrada de outras organiza¢oes? (Ha alguma empresa ou
outra IES que trabalhe na mesma area de atuacao do sinal apresentado)

Existem Instituicdes Publicas e Privadas que atuam

7
na mesma area do produto/servico
Existem, apenas, Instituicdes Privadas que atuam na =
mesma area do produto ou servico
Existem, apenas, Instituicdes Publicas que atuam na 3

mesma area do produto ou servico

Nao existem Instituicdes Publicas e/ou Privadas que
atuam na mesma area do produto/servico

Pontuacao atribuida

Justifique:

5. O sinal marcario podera ao longo do tempo retornar alguma receita para a IES? (Através de
mecanismos como: licenciamentos exclusivos ou nao e cessoes)

Ja encontra-se (produto/servico) licenciado ou cedido 7

Ha interessados em licenciar ou adquirir a cessao
(produto/servico)

Serd um elemento constituinte do portfélio da IES 3
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Apenas para fins de protecao intelectual 1

Pontuacao atribuida

Justifique:

6. Detentor da Marca
IES 7
IES + 1 Titular 5
IES + 2 Titulares 3
IES + 3 ou mais Titulares 1
Pontuac¢ao atribuida

Justifique:

7. Investimentos

Recebeu investimento externo (com interesse) direto no

. 7
produto ou servigo
Recebeu investimento externo (sem interesse) direto no 5
produto ou servico
Recebeu apenas recurso institucional 3

Pontuacao atribuida

Justifique:

8. Agregar valor as marcas nova e a marca-principal como via de mao-dupla

Grande valor para a marca nova e Grande valor para a
marca principal
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Grande valor para a marca nova e Pouco
para a marca principal

Pouco valor para a marca nova e Grande
valor para a marca principal

Pouco valor para a marca nova e Pouco
valor para a marca principal

Pontuacao atribuida

Justifique:

9. Marketing - Considerar periodo de Graca

O sinal ja foi trabalhado em algum evento externo a IES
(Ex: Congressos, Seminarios internacionais e Nacionais)

O sinal foi apresentado pela equipe de comunicagao da
IES nas midias sociais (Ex:Instagram, Facebook, Site)

O sinal foi trabalhado em algum evento interno a |IES (Ex:
Apenas dentro da IES)

Nunca foi apresentado ao publico

Pontuacao atribuida

Justifique:

10. Prejuizos pelo ndo registro

Outra IES privada que atua na mesma area pode registrar
a marca e impedir o uso pela instituicao

Outra IES publica que atua na mesma area pode registrar
a marca e impedir o uso pela instituicao

Pontuac¢ao atribuida

Justifique:
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11. Bonus

Esteve pessoalmente envolvido em outro processo de
registro de marca?

Foi firmado algum tipo de convénio/contrato com a IES

10
ou empresa que relacione a marca pretendida?

Pontuacao atribuida

Justifique: Caso positivo para a pergunta de bénus de 10 pontos, apresentar uma copia junto a
equipe do NIT:

A segunda parte do formulario deve ser preenchida pelo representante do
NIT, juntamente, com o requerente no intuito de verificar a viabilidade de
protecao estratégica da marca-filha para a IES, ou seja, se o sinal pleiteado
pode compor o portfolio de marcas da academia de ensino.
OBSERVACOES:

* A pontuacao maxima alcancada € de 76 pontos.

e A pontuacao minima para que o sinal pleiteado entre na lista de
portfélio de marcas-filhas da instituicao de ensino € de 33 pontos, ou
seja, metade do que pode ser alcancado, excluindo a pontuacao Bénus.

» Este formulario deve ser anexado a solicitacao do pedido de marca ao
NIT da instituicao
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ANEXO IV
INFORMAGOES DA MARCA REQUERIDA

0BS: MODELO EXTRAIDO PELA PADRONIZAGAO DE PEDIDO FEITO PELA UNIVASF

1. ESPECIFICAGOES DA LOGOMARCA SEGUNDO MANUAL DE MARCA INPI.

LOGOMARCA (INSERIR FIGURA)

Propriedades do arquivo SIM NAO

Formato de arquivo JPG

Tamanho minimo 945 x945 pixels (8x8)

Resolu¢ao minimo 300 dpis

Tamanho maximo de 2MB

2. FORMA E APRESENTACAO: (IDENTIFIQUE O NOME DA MARCA E A ORIGEM DA FONTE,
EXPRESSAO PARA AQUISICAO DO DOMINIO NA INTERNET)

[ ] Nominativa (Palavra, neologismo e combinacdes de letras e numeros).
[ ] Figurativa (constituida de desenhos, imagem, ideograma, forma
fantasiosa ou figurativa de letras, algarismos)




[ ] Mista (Combinacao de letras e figuras)
[ ] Tridimensional (forma de um produto, ou que seja capaz de distingui-
lo tridimensionalmente de outras formas semelhantes).

A Marca possui elementos em idiomas estrangeiros:( ) Sim ( ) Nao
Obs: Se a marca contiver algum elemento em idioma estrangeiro, ele deve ter sua
traducgdo indicada pelo usudrio.

3. NATUREZA: (DEFINIR OS ELEMENTOS DE USO DA MARCA)

[ ] Produto e/ou Servico (Aquelas usadas para distingui-los de outros
idénticos, semelhantes ou afins, de origem diversa.)

[ ] Marca Coletiva (Aquelas usadas para identificar produtos ou servicos
provindos de membros de uma determinada entidade.)

[ ] Marca de Certificacao (Aquelas que destinam-se a atestar a
conformidade de um produto ou servico com determinadas normas ou
especificacdes técnicas, notadamente quanto a qualidade, natureza,
material utilizado e metodologia empregada)

4. DESCRICAO DO PRODUTO OU SERVICO DA MARCA:

5. PALAVRAS-CHAVES RELACIONADAS A PRESENTE MARCA:

1 p 3

4 5 6

6. DESCRICAO DETALHADA DA MARCA: (APRESENTE-A COM SUFICIENCIA DESCRITIVA E
INDIQUE, QUANDO FOR O CASO, OS COMPONENTES GRAFICOS COM O CONCEITO
ASSOCIADO E AS FORMAS OU IMAGEM DE INSPIRAGCAO)

7. QUAL O ESTAGIO DA CRIAGAO DA SUA MARCA COM RELAGCAO AO LICENCIAMENTO
(FRANQUIA)?

[ ] Estado embrionario (Precisa muito trabalho para leva-lo ao mercado)
[ ] Parcialmente desenvolvida (Podera ser levada ao mercado com um

investimento razoavel)
[ ] Desenvolvida (Pode ser levada ao mercado com um minimo

investimento)




ANTECEDENTES DA MARCA

1. ANTERIORIDADE E REFERENCIAS:

Sim Nao

1.Conhece outra com caracteristica similar?

2. Houve algum registro de marca depositada/requerida similar a sua?

3. Ha pesquisa bibliografica relacionada com sua marca?

4. Ha alguma protecao de propriedade intelectual aplicada a sua marca?

2. FOI REALIZADA ALGUMA BUSCA DE MARCAS, EM ESPECIAL NA AREA DE ATUACAO? EM CASO
POSITIVO, INFORME O DIFERENCIAL EM RELACAO AS MARCAS ENCONTRADAS.

N2 da Marca Titulo

[0 DECLARO QUE AS INFORMAGCOES PRESTADAS SAO VERIDICAS, COERENTES E OBEDECEM A
LEGISLAGAO PERTINENTE E NORMAS INTERNAS DA IES.

ASSINATURA DO REQUERENTE
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DADOS DOS REQUERENTES

OBS: para inserir novos integrante, selecione a ultima tabela correspondente aos dados

necessarios do mesmo, copie, clique no botao direito do mouse e pressione “R”.

Dados do Integrante 1

Nome completo: *
CPF: *
RG: *

Data de nascimento: *

Nacionalidade/Pais: *

Qualificagao Profissional: *

Telefone®: *

Telefone2:
CEP: ™ Foto

Endereco completo: *

E-mail: *
Curriculo lattes:

Informacoes de vinculo institucional

Instituicao: *

Telefone®: * helefonezz
E-mail: *

Tipo de vinculo: Matricula:
Campus: Centro:
Departamento: Curso:

* campos obrigatorios.

Dados do Integrante 2

Nome completo: *
CPF: *

RG: *

Data de nascimento: *

Nacionalidade/Pais: *

Qualificacao Profissional: *

Telefone®: *

Telefone?:
CEP: *

Endereco completo: *

Foto

E-mail: *

Curriculo lattes:

Informacgdes de vinculo institucional
Instituicao:*
Telefone®: * -
E-mail: *
Tipo de vinculo: Matricula:
Campus: Centro:
Departamento: Curso:

* campos obrigatorios.




Dados do Integrante 3

Nome rnmplp’m' £

CPE: *
RG. *
Data de nascimento: *

Nacionalidade/Pais: *

Qualificacao Profissional: *

Telefone®: *

Telefone?: Foto
CEP: *

Endereco completo: *

E-mail: *
Curriculo lattes:

Informacgdes de vinculo institucional

Instituicao: *
Telefone®: *

Telefone?:
E-mail: *
Tipo de vinculo: Matricula:
Campus: Centro:
Departamento: Curso:

* campos obrigatdrios.

DADOS DO(S) TITULAR (ES)

Preencha somente se a marca tiver cotitularidade com empresa(s), orgdo(s) publico(s) ou pessoa(s) fisica(s) sem vinculo com a IES.

DADOS DO(S) REQUERENTE(S)

OBS: para inserir novos integrantes, selecione a ultima tabela correspondente aos dados necessdrios do mesmo, copie, clique no
botdo direito do mouse e pressione “R”.




ANEXO V

PRODUTOS










SERVICOS




FONTE: INPI, 2022.
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APENDICE B - BPMN Para Portfélio de Marca da IES Publica

Link para visualizagdo ampliada: https://encurtador.com.br/myB56
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APENDICE C - BPMN Para Pessoa Fisica ou Juridica

Link para visualizagdo ampliada: https://encurtador.com.br/fwETO
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APENDICE D - Formulario de Avaliacdo de Sinais Para Compor o Portfélio de
Marcas da IES Publica

FORMULARIO DE AVALIACAO DE SINAIS PARA COMPOR O
PORTFOLIO DE MARCAS DA IES PUBLICA

PARTE |

1. Informagoes basicas:
Forma:

[ ] Nominativa [ ]Figurativa [ ]Mista [ ] Tridimensional

Caso  seja nominativa  descrever 0 nome na linha a
sequir:

Caso seja marcado as demais opgdes inserir a imagem no campo especifico,
abaixo:

Logomarca

Natureza:

[ ]1Produto [ ]Servico [ ]Coletiva [ ] Certificagao

Anterioridade do Sinal:

Propriedade Industrial - Marca
Anterioridade e Referéncias:

Critérios de Avaliacio SIM NAO
1. O sinal a ser protegido, cumpre os requisitos de
registrabilidade? (Licitude, Distintividade e Disponibilidade.
(Em caso positivo, justifique):
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2. E de conhecimento do interessado algum sinal com elementos
similares a marca a ser protegida?

(Em caso positivo, justifique):

3. Houve algum registro de marca depositada/requerida similar a
utilizada pelo seu produto ou servi¢co?

(Em caso positivo, justifique informando o nimero do depdsito):

Y. Na existéncia de marca semelhante, é possivel destacar o
diferencial do seu sinal em relacao aos demais?

(Em caso positivo, destaque qual é o diferencial)

5. Seu signo foi resultado da necessidade de possuir um sinal
identificador para produto/servigo construido a partir de um projeto?

(Em caso positivo, justifique informando o nome do projeto):

0. O produto ou servigo recebe/recebeu algum recurso publico
(externo a IES) ou de alguma entidade privada?

(Em caso positivo, justifique informando o nome da(s) organizagdes financiadora(s):

7. O sinal foi construido através de um projeto de parceria
envolvendo outra(s) IES ou Empresa(s)?

(Em caso positivo, detalhar se a empresa ou IES participou da construgdo do sinal)

8. 0 signo foi produzido por algum setor de criacao (programador
visual) da [ES?

0. Na discussdo da construgdo do signo foi levantado as
caracteristicas do produto ou servico ofertado para serem inclusos no
sinal, ou seja, houve a inclusao de elementos no sinal que possam
facilitar o reconhecimento do consumidor final?

(Em caso positivo, destaque mencione as associa¢oes realizadas)

10. Foi levantada a possibilidade de associar elementos que estdao
na marca-mae ou marca principal ao signo criado?

(Em caso positivo, destaque tais pontos. (Ex: Cores, formas geométricas, desenhos)

Periodo de graca:

Critérios de Avaliacao

SIM

Foi demonstrado interesse comercial?

O sinal ja foi apresentado a sociedade? (Periodo de Graga 180 dias)
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(Em caso positivo, é possivel estimar a data de apresentacao ao publico)

Esta primeira etapa é respondida pelo representante do servico prestado ou do
produto desenvolvido na IES, com intuito de fornecer informagdes preliminares ao
NIT sobre o sinal pleiteado.

OBS: A equipe do NIT pode auxiliar nas respostas.

PARTE Il
CRITERIOS GERAIS
Critérios de Avaliacdo | Pontos
1. Estimativa do alcance do signo
Apenas a comunidade interna 1
Apenas a comunidade externa 3
Ambas as Comunidades 5
Pontuacao atribuida
Justifique:
Pl Percepcao por parte do publico em relacio ao sinal, aos quesitos de arquitetura e
extensibilidade proporcionados pela associacio a marca-mae
Facil percepgao e Facil Similitude 7
Fécil percepgao e Dificil Similitude 5
Dificil percepcéo e Facil Similitude 3
Dificil percepgdo e Dificil Similitude 1
Pontuacdo atribuida
Justifique:
3. O setor possui algum produto ou servico conhecido no mercado que possa levar a sociedade
(empresarios, concorrentes, investidores) a fazer associacdo com 0 novo produto ou servico?
Mais de um produto/servigo 7
Apenas um produto/servi¢o 5
Nenhum produto/servigo 3
Pontuacao atribuida
Justifique:
4. E possivel que o signo seja objeto de imitacio por parte de terceiros, ou seja, o registro
funcionara como uma barreira para entrada de outras organizacoes? (Ha alguma empresa ou outra
IES que trabalhe na mesma area de atuacio do sinal apresentado)
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Existem Instituigoes Pablicas e Privadas que atuam na
mesma area do produto/servigo

Existem, apenas, Institui¢des Privadas que atuam na
mesma area do produto ou servigo

Existem, apenas, Institui¢des Publicas que atuam na
mesma area do produto ou servigo

Nio existem Institui¢Ges Publicas e/ou Privadas que
atuam na mesma area do produto/servigo

Pontuacdo atribuida

Justifique:

5. O sinal marcario podera ao longo do tempo retornar alguma receita para a IES? (Através de
mecanismos como: licenciamentos exclusivos ou nao e cessoes)

Ja encontra-se (produto/servigo) licenciado ou cedido

Ha interessados em licenciar ou adquirir a cessdo
(produto/servigo)

Serd um elemento constituinte do portfolio da IES

Apenas para fins de protecdo intelectual

Pontuacdo atribuida

Justifique:

6. Detentor da Marca

IES

IES + 1 Titular

IES + 2 Titulares

IES + 3 ou mais Titulares

Pontuacao atribuida

Justifique:

7. Investimentos

Recebeu investimento externo (com interesse) direto no
produto ou servigo

Recebeu investimento externo (sem interesse) direto no
produto ou servico

Recebeu apenas recurso institucional

Pontuacao atribuida

Justifique:
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8. Agregar valor as marcas nova e a marca-principal como via de mao-dupla

Grande valor para a marca nova e Grande valor para a
marca principal

7

Grande valor para a marca nova ¢ Pouco para a marca
principal

Pouco valor para a marca nova ¢ Grande valor para a
marca principal

Pouco valor para a marca nova e Pouco valor para a
marca principal

Pontuacao atribuida

Justifique:

9. Marketing - Considerar periodo de Graca

O sinal ja foi trabalhado em algum evento externo a
IES (Ex: Congressos, Seminarios internacionais e
Nacionais)

O sinal foi apresentado pela equipe de comunicagédo da
IES nas midias sociais (Ex:Instagram, Facebook, Site)

O sinal foi trabalhado em algum evento interno a IES
(Ex: Apenas dentro da IES)

Nunca foi apresentado ao publico

Pontuacao atribuida

Justifique:

10. Prejuizos pelo nio registro

Outra IES privada que atua na mesma area pode
registrar a marca e impedir o uso pela institui¢do

Outra IES publica que atua na mesma area pode
registrar a marca e impedir o uso pela institui¢do

Pontuacdo atribuida

Justifique:

11. Bonus

Esteve pessoalmente envolvido em outro processo de
registro de marca?

Foi firmado algum tipo de convénio/contrato com a
IES ou empresa que relacione a marca pretendida?

10

Pontuacao atribuida

Justifique: Caso positivo para a pergunta de bonus de 10 pontos, apresentar uma cépia junto a equipe do NIT:
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A segunda parte do formulario deve ser preenchida pelo representante do NIT,
juntamente, com o requerente no intuito de verificar a viabilidade de protegao
estratégica da marca-filha para a IES, ou seja, se o sinal pleiteado pode compor o
portfélio de marcas da academia de ensino.

OBSERVAGOES:

e A pontuagdo maxima alcangada € de 81 pontos.

e A pontuagdo minima para que o sinal pleiteado entre na lista de portfélio de
marcas-filhas da instituicdo de ensino é de 33 pontos, ou seja, metade do que
pode ser alcangado, excluindo a pontuagao Bénus.

e Este formulario deve ser anexado a solicitagdo do pedido de marca ao NIT da
instituicao
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APENDICE E - Artigo Publicado em Revista QUALIS CAPES B3

Impacto da Pandemia Sobre o INPIl: um comparativo dos despachos
realizados pela Diretoria de Marcas, entre os anos de 2019 e 2020.
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Resumo

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) desempenha papel estratégico em nosso pais, pois é responsavel
por garantir os direitos relacionados a propriedade industrial e intelectual, além de disseminar a inovagéao. O estudo
consistiu, essencialmente, em coletar os dados nas Revistas de Propriedade Industrial publicadas entre os anos de
2019 (pré-pandemia) e 2020 (pandemia), com o objetivo de levantar o quantitativo de deferimentos, indeferimentos
e publicagbes de oposicao dos registros de marcas, buscando evidenciar se houve ou nao a interrupgao brusca dos
trabalhos dos examinadores, bem como procurou levantar informacoes sobre os dados relacionados aos processos
de marcas de alguns escritérios mundiais, fazendo um comparativo entre o desempenho dessas reparticoes com
o INPI. Concluiu-se que o escritério brasileiro manteve nimeros expressivos em sua atuacdo, demonstrando a
capacidade de adaptacéo, eficacia das medidas tomadas e desempenho de seus agentes.

Palavras-chave: Pandemia. Teletrabalho. Registro de Marcas.

Abstract

The National Institute of Industrial Property plays a strategic role in our country, as it is responsible for guaranteeing
rights related to intellectual property, in addition to disseminating innovation. The study essentially consisted of
collecting data in Industrial Property Magazines published between the years 2019 (pre-pandemic) and 2020
(pandemic), with the objective of raising the amount of approvals, denials and opposition publications of the
registration of trademarks, seeking to evidence, whether or not there was a sudden interruption of the work of the
examiners, as well as, it sought to gather information on the data related to the trademark processes of some world
offices, making a comparison between the performance of these departments with the INPI. We conclude that the
Brazilian office maintained significant numbers in its operations, demonstrating the ability to adapt, the effectiveness
of the measures taken and the performance of its agents.

Keywords: Pandemic. Telework. Trademark Registration.
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Andresson Cicero Silva Leal, Aldre Jorge Morais Barros

1 Introducéo

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal vinculada, inicial-
mente, ao Ministério da Industria e do Comércio, foi criado por meio da Lei n. 5.648, de 11
de dezembro de 1970, com a finalidade principal de regular as normas referentes a proprieda-
de industrial e, também, executar funcoes: sociais, técnicas, econémicas e juridicas, além de
promover outras atividades que envolvam direta ou indiretamente a Propriedade Intelectual
(PI) como um todo (BRASIL, 1970). Atualmente, essa entidade de direito piblico encontra-se
vinculada ao Ministério da Economia (BRASIL, 2019).

Vive-se no atual contexto, a chamada economia do conhecimento, que representa um
diferencial socioeconémico importante no mundo globalizado, ou seja, o saber tornou-se um
dos ativos intangiveis mais significativos para as instituicbes, sendo utilizado, taticamente, para
o alcance de vantagens competitivas (RORIZ, 2019).

Dessa forma, o INPI desempenha um papel estratégico, pois é responsavel por garantir os
direitos relacionados a PI, consistindo essencialmente em: concessdes de patentes, registros de
programa de computador, indicacoes geogréficas, desenhos industriais, averbacoes de contratos
de franquias e transferéncia de tecnologia, bem como o registro de marcas, o qual sera objeto
de estudo neste artigo (INPI, 2021a).

Por conter essa vasta capilaridade de atividades que esta sob sua tutela, o INPI vem de-
senvolvendo, desde a sua fundagao, programas, cursos de capacitagao, atividades que visam a
promover a inovacao, a expansao geografica via processo de instalagao de unidades regionais,
além de estimular a competicao e o desenvolvimento tecnolégico do pais, buscando sempre a
protecéo eficiente da PI (MEDEIROS, 2020).

Dessa maneira, nao se pode deixar apenas sob a responsabilidade do INPI a “populariza-
cao” do processo inovativo, ja que é indispensavel integrar e ativar mais atores nesse cenario.
Faria (2018) relata que é importante criar vinculos mais estreitos entre as politicas-ptblicas e o
setor produtivo, com vistas a promover a consolidacao da inovacao brasileira, ja que esta possui
vérios elementos em seu arcabougo, mas ainda de forma dispersa.

A afirmacao acima ratifica o que mostra a linha do tempo brasileira em relacao a protecao
industrial, ja que, desde o século XIX, o Brasil integra tratados que buscam abrigar a PI, pois
foi uma das nagdes que assinou a Convencao da Unido de Paris em 1883, mesmo assim, nao
houve de fato internamente um trabalho de conscientizacao da populacao sobre a importancia
dessa area. Segundo Medeiros (2020), para alavancar o vetor de crescimento em relacao a ino-
vacao de uma sociedade, é necessaria uma estrutura planejada, integrada e com instrumentos
que possam ser continuamente aperfeicoados para que os resultados produzam efetividade.

1.1 INPI e o Trabalho no Periodo de Pandemia

A pandemia da COVID-19 trouxe uma nova realidade para as pessoas, entre elas, a neces-
sidade de distanciamento social, isolamento, uso de méascaras, protetores faciais (face shield), e,
mesmo com todas essas adaptacoes, a vida humana, comercial, profissional e competitiva entre
as nacbes teve que seguir. Assim, contar com pilares que dessem sustentacao as inovagoes e
com instrumentos que abarcassem a protecao juridica era, sobretudo, essencial.

‘| 028 Cadernos de Prospeccéo — Salvador, v. 15, n. 4, outubro a dezembro, 2022, p. 1027-1040.
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O home-office ou teletrabalho tornou-se o principal instrumento capaz de manter a conti-
nuidade da atividade laboral necesséaria em varias areas e instituicbes. A Organizagao Interna-
cional do Trabalho (OIT, 2020a) define essa pratica quando um colaborador exerce atividade
ocupacional fora do escritério da instituicao a qual esta vinculado, por meio das Tecnologias
da Informacéao e Comunicagao (TICs).

Com a decretacao da pandemia em nosso territério, o INPI montou um gabinete de crise
formado pelas equipes de: Administracao, Tecnologia da Informacéo e Saide Ocupacional.
Esse gabinete elaborou o plano “desembarque”, que, em 48h, conseguiu evacuar os mais de
750 trabalhadores que atuavam no prédio principal da instituicao, alocando-os para desenvol-
vimento das atividades nas suas respectivas residéncias (INPI, 2021b).

Para dar legitimidade a essa acdo emergencial, foi publicada a Portaria INPI n. 119, de 16
de marco de 2020, que autorizou, em regime temporario, o home-office para os servidores e
colaboradores, bem como permitiu o revezamento de equipes para aqueles em que a presenca
era indispensavel na instituicao (BRASIL, 2020).

1.2 Diretoria de Marcas — INPI

As marcas, por ter a funcao de identificar e diferenciar, sentido mais estrito e, por poder
funcionar também como ativo intangivel e de ser um diferencial competitivo, sentido mais am-
plo de sua atuacao, deveriam ser uma das primeiras acoes planejadas por qualquer instituicao,
sejam elas publicas ou privadas.

Quando um interessado abre um processo de registro de marcas no INPI, este é direcionado
para a Diretoria de Marcas (DIRMA), a qual tem a incumbéncia de analisar e de decidir sobre
a registrabilidade ou nao do sinal, além de prestar assisténcia a uma gama de atividades que
ocorrem em paralelo a atividade-fim (BRASIL, 2016).

O exame de registrabilidade de uma marca é executado pelos Tecnologistas em Proprieda-
de Industrial' que possuem como requisitos necessarios para o cargo habilitacao em qualquer
curso de nivel superior, o que promove, de certa forma, uma vasta gama de conhecimento na
pasta, por meio de uma equipe multidisciplinar que possui a responsabilidade de analisar o
registro de uma marca (RORIZ, 2019). Os tecnologistas contam com um moderno sistema de
informatizacdo Industrial Property Automation System (IPAS)?, que permite a incorporacao de
trés bases de dados diferentes em um tnico sistema, o que proporciona, uma maior praticidade,
agilidade e robustez das decisdes por parte de seus agentes (MASKE; AZEVEDO, 2018).

O pedido de registro de marca segue um caminho estabelecido pela norma definida na
autarquia com base na Lei de Propriedade Industrial (LPI — Lei n. 9.279/96) e segue duas fases
de andlises: (i) Exame Formal — Consiste na anélise das condicoes basicas para continuidade do
processo (documentacao necesséaria sem discrepancias, prioridade, atividade declarada, entre
outros); e (ii) Exame de Mérito — Abarca se o sinal pleiteado atende aos requisitos estabelecidos
na legislacao vigente (liceidade, disponibilidade, distintividade) e quando, muitas vezes, ha uma
andlise subjetiva dos tecnologistas, mas sempre com a adogao de critérios predeterminados
(INPI, 2021c).

! Carreira exclusiva do INPI criada em outubro de 2006.
2 [PAS - Industrial Property Automation System — Ofertado pela OMPI e introduzido no INPI em junho de 2013.
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2 Metodologia

Com o fim precipuo de analisar os principais despachos realizados pela DIRMA entre os
anos de 2019 (pré-pandemia) e 2020 (pandemia), tem por objetivo este artigo: fazer o levanta-
mento do quantitativo de deferimentos, indeferimentos, arquivamentos dos pedidos por falta do
pagamento de concessao e publicagoes de oposicao dos pedidos de registros de marcas, com
intuito de evidenciar, se houve ou nao, interrupgao brusca dos trabalhos dos examinadores,
bem como buscou-se levantar informacoes sobre os dados relacionados as marcas de alguns
escritérios mundiais, fazendo um comparativo entre o desempenho dessas reparticbes com a
brasileira em relacao a quantidade de depésitos daqueles anos, tempo médio para deciséo final
por nacao e nimero de agentes que compdem cada unidade responséavel por analisar o pedido
de registro do sinal.

Para alcance do objetivo proposto, a metodologia adotada nesta pesquisa esté delineada
em uma abordagem quantitativa (GUNTHER, 2006), esse tipo de atividade busca trabalhar com
a coleta de dados significativos, proporcionando a generalizagédo dos resultados por meio do
método da inducao, mas, antes de chegar a universalizacao das informacoes, ¢ vital estabelecer
regras para cada situacao a ser analisada.

O estudo esta configurado ainda como uma pesquisa basica, de objetivo exploratério, e,
para coleta dos dados, foram utilizados procedimentos bibliograficos e documentais, pois ofe-
rece ao pesquisador um olhar mais agucado em relacao ao que ja foi dito sobre algum tema
estudado. Foram utilizados dados primérios, disponibilizados no site do INPI em suas Revistas
de Propriedade Industrial (RPI), que sao expedidas semanalmente, as tercas-feiras, na secao
destinada as marcas e, também, informacoes da Revista dos Indicadores Mundiais de Proprie-
dade Intelectual de gerenciamento da Organizacao Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI),
no periodo compreendido entre 2019 (pré-pandemia) e 2020 (pandemia).

Por fim, para tabulagao, tratamento e organizacao dos dados coletados, utilizou-se apoio
fornecido por planilhas eletrénicas que permitiram fazer uma anélise estatistica descritiva.

3 Resultados e Discussédo

Nesta secao serao discutidos os principais pontos abordados pelos autores em relacao aos
despachos da secao de marcas do INPI e das informagdes contidas nos Indicadores Mundiais
de PI referentes as marcas.

Os dados mostrados na Figura 1 tratam do Deferimento do Pedido de Registro Marca rea-
lizado pelo escritério brasileiro.
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Figura 1 - Deferimento do pedido de registro de marca
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O Deferimento de Registro de Marca ocorre quando o sinal pleiteado no INPI atinge os
requisitos necessarios para a registrabilidade na classe reivindicada, ou seja, na anélise realizada
pelo tecnologista, a marca nao infringiu nenhum dispositivo contido na LPI.

Comparando as andlises informadas na Figura 1, é possivel observar que os examinado-
res de marcas, em 2019, deferiram 224.186 (duzentos e vinte e quatro mil, cento e oitenta e
seis) pedidos de registros de marcas, atingindo o maior pico nas revistas publicadas no més de
abril com 27.334 (vinte e sete mil, trezentos e trinta e quatro) deferimentos, enquanto no ano
seguinte, o deferimento marcério caiu para 153.323 (cento e cinquenta e trés mil, trezentos e
vinte e trés), tendo como o pior més de publicacao julho, com 4.780 (quatro mil, setecentos e
oitenta) deferimentos.

O INPI promoveu, a partir do ano de 2016, um plano estratégico com vistas a desenvolver
o teletrabalho, em que foram contemplados a DIRMA e mais alguns setores, pois os resultados
podiam ser mensurados no programa-piloto. Um dos objetivos principais da experiéncia era aliar
o aumento da produtividade com a qualidade de vida dos seus agentes. Com a apresentacao
dos resultados positivos obtidos no projeto, a instituicao publicou a Instrucao Normativa n. 103,
de 30 de maio de 2019, que regulamentou o Programa de Gestao, instituindo a modalidade
de home-office aos servidores aplicaveis® e estabeleceu, entre algumas metas, desempenho de
atividade superior a, no minimo, 30% das previstas aos agentes nao participantes (INPI, 2019).

Portanto, a queda de producao, em torno de 31% no ano de 2020, em relacao a 2019,
nos despachos referentes aos deferimentos dos pedidos de registros de marcas pode encontrar
uma explicacao na Portaria do INPI n. 119/2020, que discorre sobre as atividades da instituicao
durante o periodo de pandemia, permitindo, em um dos seus paragrafos, a suspensao das re-
gras e dos procedimentos da Instrucao Normativa mencionada acima, além da adequacao, da
adaptacao e de ajustes de todos os servidores da autarquia ao teletrabalho durante a repentina
e dura realidade.

3 Servidores lotados na sede do INPI e domiciliados no Estado do Rio de Janeiro.
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Figura 2 - Indeferimento do pedido de registro de marca
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Fonte: INPI (2021d)

Conforme apontam os dados apresentados na Figura 2, o indeferimento do pedido de
registro de marca seguiu, aparentemente, o mesmo curso dos deferimentos, ja que o més de
abril de 2019 mostrou o maior nimero de despachos, com 10.174 (dez mil, cento e setenta
e quatro) indeferimentos, e o més de julho de 2020 com 3.004 (trés mil e quatro) as menores
decisbes publicadas.

O indeferimento do pedido de registro de marca ocorre quando o examinador, por meio
de suas anélises, muitas vezes subjetivas, mas sempre pautadas nos conhecimentos, cursos de
capacitacao e experiéncias, percebe que o solicitante cometeu alguma infringéncia das proibi-
¢oes contidas na LPI.

Contar com a expertise de um corpo intelectual é de grande valia. Percebendo isso, o ins-
tituto lancou méo, em 2006, do Programa de Ambientacao para Novos Servidores (PROAMB)
que, inicialmente, tinha como caracteristica a adaptacao de todos os servidores no trabalho, no
entanto, hoje, ha um programa especifico para os examinadores de marcas com o objetivo de
trazer a maxima eficacia por meio da equalizacao dos seus membros com a participagao de:

multiplicadores (agentes com vasta experiéncia no registro de marcas) e colaboradores concei-
tuados na area de PI (MANGABEIRA, 2018; RORIZ, 2019).

Toda essa estrutura montada pela autarquia, voltada para a qualificacdo dos seus inte-
grantes, fez com que os examinadores de marcas passassem a solucionar, em suas tomadas de
decisoes, as fases dos pedidos de registros com mais seguranca, autonomia e independéncia.
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Figura 3 - Arquivamento do pedido por falta de pagamento de concessao
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A Figura 3 traz a discussao sobre os nimeros de pedidos de registros de marcas que sao
arquivados pela falta de pagamento da concessao. Somando-se os dois anos pesquisados, foram
obtidos 109.262 (cento e nove mil, duzentos e sessenta e dois) pedidos de registros arquivados
por falta de pagamento de concessao, distribuidos da seguinte maneira: 77.832 (setenta e sete
mil, oitocentos e trinta e dois) arquivamentos no ano de 2019 e 31.430 (trinta e um mil, qua-
trocentos e trinta) arquivamentos no ano de 2020.

O arquivamento do pedido de registro por falta do pagamento da concessao ocorre quando
ao processo, apds passar por todas as etapas previstas para o registro, é dado o aval positivo
pelos examinadores por meio da publicacao na RPI do seu deferimento. Apés essa publicacao,
o requerente possui um prazo de 60 (sessenta) dias, prazo ordinario, ou mais 30 (trinta) dias, no
prazo extraordinario, para realizar o pagamento das retribuicoes relativas a concessao e, final-
mente, é disponibilizada pelo INPI a emissao do Certificado do Registro de Marca (INPI, 2021c).

O artigo 133 da LPI prevé que, diferentemente de outras propriedades industriais existen-
tes, as marcas podem ter a protecao infinitamente, isso ocorre devido ao fato de a concessao
do registro valer por um periodo de 10 anos e de o titular da PI poder renovéa-la sucessivas
vezes, mediante o pagamento de taxas ao 6rgao competente. Caso o titular da marca nao abra
um processo de prorrogacao da validade do registro no ultimo ano de vigéncia, ou fazé-lo, no
maximo, até os seis meses subsequentes ao periodo fixado pela lei com o pagamento de taxas
adicionais, o registro sera extinto (BRASIL, 1996).

A falta de gerenciamento pessoal ou até profissional pelos requerentes sobre as fases que
consistem no exame de marca pode ser um dos gatilhos que provocam o arquivamento dos
sinais que foram deferidos pela instituicao. Ao perder um sinal que foi deferido pelos agentes,
mas nao foi concedido pela falta de pagamento de taxas, o requerente perde o direito de exercer
a totalidade das atribuigoes que sé a marca consegue abrigar. Com isso, o sinal fica em dispo-
nibilidade e qualquer terceiro interessado pode pedir o registro daquela marca na autarquia e
utiliza-la com seguranca e plenos direitos que lhe serao conferidos.
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Figura 4 - Publicacao do pedido para oposicao
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A Figura 4 aponta para os despachos realizados pelos examinadores em relacao aos pedidos
de registros das marcas liberadas para oposicao, que, segqundo o Manual de Marcas, consiste
quando o sinal depositado é publicizado para que terceiros possam manifestar a oposigao ao
signo, dentro do prazo de 60 dias, contados a partir deste ato (INPI, 2021c).

Ao realizar o comparativo entre os anos de 2019 e 2020, verifica-se que, para essa fase do
pedido de registro, o Gltimo ano obteve um acréscimo em suas andlises, somando um total de
249.332 (duzentos quarenta e nove mil, trezentos e trinta e dois) despachos, enquanto aquele
apresentou um total de 238.283 (duzentos e trinta e oito mil, duzentos e oitenta e trés) decisoes.

E importante ressaltar que, para um terceiro entrar com um processo de oposicao, ele deve:
ser cadastrado no sistema do INPI, bem como do e-Marcas, efetuar o pagamento de taxas, con-
forme tabela disponibilizada pela autarquia e, por fim, enviar o formulario com os argumentos
que justifiquem o nao registro do sinal. Ja o requerente, por sua vez, é notificado por meio da
RPI e pode, de maneira opcional, apresentar manifesto contra a impugnacao, no prazo de 60
dias a partir da publicacao, bem como mediante o pagamento de taxas (INPI, 2021c).

Figura 5 - Pedido de registro de marca por pais
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A Figura 5 mostra o quantitativo de solicitacoes de pedidos de registro de marcas pelo
mundo. A China é a Unica nagao a romper a casa dos milhdes em relagdo aos pedidos de
registros de marcas, em 2019, foram feitos 8.272.455 (oito milhdes, duzentos e setenta e dois
mil, quatrocentos e cinquenta e cinco) solicitagdes e, no ano seguinte, o nimero de pedidos
aumentou para 9.116.454 (nove milhdes, cento e dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e
quatro) pedidos de registros de marcas, sendo uma das poucas nacbes em que se observou o
aumento desse tipo de protecao ao longo do ano de 2020.

Os escritérios que mais receberam solicitacbes de registros marcéarios nos anos investiga-
dos junto a China foram: (i) Estados Unidos com um total de 794.469 (setecentos e noventa e
quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove) solicitacoes; (ii) india com uma soma de 718.261
(setecentos e dezoito mil, duzentos e sessenta e um) pedidos; e (iii) Brasil, que registrou 632.715
(seiscentos e trinta e dois mil, setecentos e quinze) depésitos. Diferente da China, esses trés
escritérios responsaveis por conceder o certificado de marca assinalaram uma diminuicao dos
pedidos de registro no ano de 2020 (pandemia) em compara¢ao com o ano anterior, contudo,
nesse ano investigado, houve um acréscimo de solicitagoes de registros de marcas em cerca de
mais de 2.000.000 (dois milhdes) quando comparado ao ano de 2019, isso considerando todos
os escritérios mundiais estudados.

Antes de decidir proteger um sinal por meio do registro em um escritério, os requerentes
devem analisar estrategicamente varios fatores, como: (i) mercado de atuacao do produto/servigo;
(ii) territério de atuacao da marca, se nacional ou internacional; (iii) proximidade geogréafica com
o mercado; e (iv) lagos histéricos estabelecidos entre a marca e o consumidor (OMPI, 2021).

Ao verificar as solicitagbes de registros de marcas, € importante discutir o quantitativo de
depdsitos realizados por requerentes residentes e nao residentes, relacionando, dessa forma,
ao principio marcario da territorialidade. Por esse principio, as marcas registradas em um pais
sao exclusivas daquela nacao, nao existindo, portanto, marca internacional. No ano de 2020,
do total de depésitos realizados nos escritérios dos paises credenciados, observou-se a seguinte
participagao por nao residentes: (i) China 2,5%; (ii) Estados Unidos 36,9%; (iii) india 10%; e
(iv) Brasil 12,5%. Com isso, o escritério da China e dos Estados Unidos foram os que os néao
residentes possuiram participacao consideravel nos pedidos de registros de marcas, portanto,
sao cogitadas como nacdes em que os requerentes pretendem expandir seus negoécios, por meio
da disponibilizagdo de algum servico ou da comercializacao de produtos, sendo considerada
pelos autores como atividade estratégica desenvolvida pelas empresas ou pessoas fisicas.

Na Tabela 1, estao apresentados o quantitativo de examinadores de marcas de alguns
escritérios participantes do estudo da OMPI espalhados pelo mundo, a média ponderada do
quantitativo de analises realizadas por agente de propriedade industrial especializado nesta
propriedade industrial e o tempo médio para decisao final, conforme dados apresentados nos
indicadores da OMPI.
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Tabela 1 — Tempo médio de andlise para decisao final de um registro de marca

# Pais SOLICITACOES DE NUMERO DE Exami- PROCESSOS/ TeEmMpPo MEDIO PARA
RecisTRO (2020) NADORES DE MARcAs  ExamMINADOR  DEcisAo FINAL (DIAS)

1 Brasil 248.184 102 2.433 716

2 Canadéa 38.457 59 652 926

3 China 9.116.454 2.000 4.558 214

4 Petados 325.780 633 515 285

5 India 278.190 120 2.318 40

6 Japéao 150.868 161 937 331

7 México 128.620 45 2.858 140

8 epdblica 210.766 141 1.495 396

9 Russia 61.743 120 515 150

Fonte: Elaborada pelos autores deste artigo

Analisando a Tabela 1, é possivel constatar que a China possui a maior quantidade de
examinadores de marcas e, também, é o escritério que possui a maior relacao de processos de
solicitacao de registro de marcas por agentes. Dessa forma, contar com sistemas informatizados
que proporcionem uma avaliagao consistente e célere, aliada a uma legislagcao desburocratizada,
pode elevar a efetividade dos exames e uma maior producao pelos agentes. Observa-se que
os escritérios da China e dos Estados Unidos sao os que despacham, em média, com a maior
brevidade as andlises finais de um pedido de registro marcario.

No INPI, a informatizacdo da cadeia que envolve o pedido de registro de marca, por
meio da implantagdo do IPAS que completou recentemente oito (8) anos, contribuiu signi-
ficativamente para a agilidade dos despachos realizados pela equipe da DIRMA. O software
promove varias atividades como: (i) realizar a triagem dos processos de marcas, mais de 90%
foram automatizadas, permitindo a distribuicao automética das centenas de documentos; (ii)
fim dos despachos e certificados de registro em papel, reduzindo os gastos com impressao e
permitindo a alocacao de mais recursos humanos em outras areas da diretoria; (iii) garantia de
mais integridade, seguranga e disponibilidade dos processos por meio das melhores praticas
de armazenamento dos despachos e pareceres; e, por fim, (iv) tanto os examinadores quanto
os gestores passaram a ter instrumentos de gerenciamento das atividades pendentes que estao
sob sua atividade-fim (INPI, 2016).

A aquisicao do escritério brasileiro de sistemas cada vez mais modernos e a capacitacao de
seus agentes vém permitindo o reconhecimento da comunidade internacional do trabalho que
esta sendo executado na DIRMA. Uma prova disso € o ingresso brasileiro no Protocolo de Madri,
tratado administrado pela OMPI, que permite a solicitacao de registro de marcas no exterior e
tem o objetivo principal administrar um sistema que receba pedidos internacionais de marcas,
buscando protegé-las, automaticamente, em mais de 120 paises de interesse do proprietario do
sinal, simplificando o processo, com a exigéncia de um tnico depésito no escritério nacional ou
regional, bem como a redugao de taxas, devido a unificacao dos custos administrativos para
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o registro (INPI, 2022). A participacao do INPI no Protocolo é considerada, por muitos espe-
cialistas da area, como um vetor essencial para expansao dos negécios brasileiros no exterior.

4 Consideracoes Finais

O teletrabalho, ja antes experimentado pelo INPI para alguns servidores da instituicao e
que durante o periodo de pandemia foi expandido para praticamente todos os seus agentes,
demonstrou a capacidade de adaptacao, eficacia das medidas tomadas e dos resultados apre-
sentados pela equipe daquela autarquia. Conclui-se que, quando comparados os anos 2019
(pré-pandemia) e 2020 (pandemia), o escritério brasileiro conseguiu, por meio da Diretoria
de Marcas, manter nimeros totais expressivos em relacao as diversas fases em que tramita um
pedido de registro de marca, mesmo com toda a dificuldade que o distanciamento social e,
necessariamente, o teletrabalho exigiam.

Isso s6 foi possivel devido ao fato de a instituicao adotar, rapidamente, acoes efetivas que
permitiram a continuidade do trabalho por meio de instrumentos que autorizava o teletrabalho
para seus agentes e colaboradores, além de possuir um sistema robusto eletronico (IPAS) capaz
de proporcionar tomada de decisdes seguras por parte de seus examinadores, ter realizado
programas de ambientagdo que permitiu ao servidor a aquisicao de conhecimentos praticos e
situacoes reais (PROAMB) e, por fim, ter adotado, recentemente, um programa-piloto de ho-
me-office que apresentou resultados positivos, sendo adotado pela autarquia em 2019, o que
ajudou, portanto, a ndo quebrar e a continuar com os “expressivos” nimeros alcancados pela
instituicao recentemente.  Outro ponto positivo que ajudou a manutencao dos trabalhos
executados pelo escritério nacional foi o ingresso como pais-membro do Protocolo de Madri,
ambicao antiga dos gestores e equipes que compoem aquela autarquia, o que contribuiu para
reducao do backlog* de marcas existentes na instituicao, ja que os examinadores passaram a
realizar o primeiro exame técnico em seis (6) meses para pedidos sem oposicao e nove (9) meses
para os pedidos que foram submetidos a oposicgao.

5 Perspectivas Futuras

As acbes tomadas pelo INPI, desde o inicio deste século, com a criacao da Academia de
Propriedade Intelectual e Desenvolvimento, responsavel por promover: (i) cursos capacitacao
de curta duracao; (ii) mestrado e doutorado na area; e (iii) modernizacao dos sistemas internos,
demonstram a preocupagao da autarquia em evoluir e em acompanhar os melhores mecanismos
que sao utilizados pelo mundo, e, junto a outras posturas, como a criacao de leis relacionadas
a PI, pode ser considerado o “primeiro-passo” da cultura de PI em nosso pais.

Espera-se ainda que o INPI, assim como varios outros érgaos publicos e empresas, conti-
nuem a exercer a atividade a distancia mesmo com a tendéncia de volta a normalidade, mas
claro, para que isso possa ocorrer, é necessaria a construcao de elementos que promovam o
monitoramento continuo das atividades na Diretoria de Marcas, definindo, por exemplo, quais
objetivos, metas e resultados deverdo ser alcancados, bem como possam ofertar aos agentes

4 Atraso nos exames de marcas que aguardam avaliacéo pelos tecnologistas do INPI.
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melhores instrumentos de trabalho para realizacao de suas atividades, buscando o contato que
facilite a comunicacao com o publico externo.

Contudo, percebe-se que, mesmo com niimeros expressivos em relacao ao tema marcério,
é impossivel que o INPI sozinho consiga promover a cultura da PI em nossa nagao e esta fique
enraizada como é percebido em outros paises. E necessario, portanto, que demais atores atuem
também nesse sentido, por meio de politicas e programas que busquem estreitar a relacao entre a
industria, as academias de ensino e o governo, tornando a Triplice Hélice cada vez mais efetiva.
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ANEXO | - Informagdes da Marca Requerida

INFORMAGOES DA MARCA REQUERIDA

FORMULARIO EXTRAIDO DA UNIVASF

INFORMAGOES SOBRE A MARCA

1. Especificagcoes da logomarca segundo Manual de marca INPI.
Logomarca (inserir figura)

Propriedades do arquivo SIM NAO
Formato de arquivo JPG
Tamanho minimo 945 x945 pixels (8x8)
Resolugdo minimo 300 dpis
Tamanho maximo de 2MB

2. Forma e Apresentagao: (/dentifique o nome da marca e a origem da fonte, expresséo para
aquisicdo do dominio na internet)

[ ] Nominativa (Palavra, neologismo e combinagées de letras e nimeros).

[ ] Figurativa (constituida de desenhos, imagem, ideograma, forma fantasiosa ou figurativa

de letras, algarismos)
[ ] Mista (Combinagéo de letras e figuras)
[ ] Tridimensional (forma de um produto, ou que seja capaz de distingui-lo

tridimensionalmente de outras formas semelhantes).

A Marca possui elementos em idiomas estrangeiros: () Sim ( ) Nao
Obs: Se a marca contiver algum elemento em idioma estrangeiro, ele deve ter sua tradugao

indicada pelo usuario.
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3. Natureza: (Definir os elementos de uso da marca)

[ ] Produto e/ou Servigo (Aquelas usadas para distingui-los de outros idénticos,

semelhantes ou afins, de origem diversa.)

[ ] Marca Coletiva (Aquelas usadas para identificar produtos ou servicos provindos de
membros de uma determinada entidade.)

[ ] Marca de Certificagdo (Aquelas que destinam-se a atestar a conformidade de um
produto ou servico com determinadas normas ou especificagcbes técnicas, notadamente quanto a

qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada)

4. Descrigao do produto ou servigo da marca:
Clique aqui para digitar texto.

5. Palavras-chaves relacionadas a presente marca:

1 2 3

4 5 6

6. Descricao detalhada da marca: (Apresente-a com suficiéncia descritiva e indique, quando for
0 caso, os componentes graficos com o conceito associado e as formas ou imagem de inspiragdo)

Clique aqui para digitar texto.

7. Qual o estagio da criacdo da sua marca com relagdo ao licenciamento

(franquia)?

[ ]Estado embrionario (Precisa muito trabalho para leva-lo ao mercado)
[ ] Parcialmente desenvolvida (Podera ser levada ao mercado com um investimento

razoavel)
[ ] Desenvolvida (Pode ser levada ao mercado com um minimo investimento)

ANTECEDENTES DA MARCA

Para esta segéo, se necessitar de folha adicional, preencha o ANEXO IlI.

1. Anterioridade e referéncias:

Sim Nao
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1. Conhece outra com caracteristica similar?

2. Houve algum registro de marca depositada/requerida similar a sua?

3. Ha pesquisa bibliogréfica relacionada com sua marca?

4. Ha alguma protecéo de propriedade intelectual aplicada a sua marca?

2. Foi realizada alguma busca de marcas, em especial na area de atuacao? Em

caso positivo, informe o diferencial em relagao as marcas encontradas.

[ 1INPI [ 1]

digitar texto.

Google Imagens

3.1 Informagao das marcas encontradas:

] outros : Clique aqui para

N° da Marca

Titulo

[0 Declaro que as informagbes prestadas sado veridicas, coerentes e

obedecem a legislagao pertinente e normas internas da IES.

Assinatura do Requerente

DADOS DOS REQUERENTES

ANEXO |

Dados do Integrante 1

Nome completo: *

CPF: *

RG: *

Data de nascimento: *

Nacionalidade/Pais: *

Qualificagao Profissional:

Telefone®: *

Telefone?:

CEP: *

Foto
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Endereco completo: *

E-mail: *

Curriculo lattes:

Informagdes de vinculo institucional

Instituicao: *

Telefone™: * Telefone
E-mail: *

Tipo de vinculo: Matricula:
Campus: Centro:
Departamento: Curso:

* campos obrigatorios.

DADOS DO(S) TITULAR (ES)

Preencha somente se a marca tiver cotitularidade com empresa(s), 6rgdo(s) publico(s) ou pessoa(s) fisica(s) sem
vinculo com a UNIVASF.

% nos

Instituicao Contribuigdo para o invento Royalties

DADOS DO(S) REQUERENTE(S)

OBS: para inserir novos integrantes, selecione a ultima tabela correspondente aos dados necessarios do mesmo,

copie, clique no botao direito do mouse e pressione “R”.

Dados da Instituicdo envolvida

Nome da instituicao:

Sigla CNPJ:
Qualificagao Juridica: Escolher um item. Cidade:
Estado: Nacionalidade/Pais:
Enderec¢o:

CEP:

Telefones de
E-mail:

contato:




