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RESUMO

O presente artigo tem o intuito de informar sobre os procedimentos para obtencéo
das marcas e demonstrar a demora que o INPI tem para a concessdo desses
registros. Através de pesquisa de campo no Instituto Nacional de Propriedade
Industrial, analisamos as possiveis alternativas para resolver tais problematicas, com
base na implementagcédo do Protocolo de Madri, a necessidade de concurso publico
para a autarquia e a recém Instrucdo Normativa de agosto 2018 N° 1, 31 de agosto
que estabelece critérios e orientacdbes no trabalho semipresencial trazendo

celeridade e eficacia bem como melhorar o resultado institucional.
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ABSTRACT

This article intends to inform about the procedures for obtaining the trademarks and
to demonstrate the delay that INPI has for the granting of such registrations. Through
field research at the National Institute of Industrial Property we obtain the solutions
for such problems, based on the implementation of the Madrid Protocol, the need for
a public tender for the municipality and the new Normative Instruction of August 2018
N 1, August 31 establishing criteria and guidelines in the semi-presential work

bringing speed and effectiveness as well as improving the institutional outcome.
Key-words: Industrial Property, Trademarks, Concession.
INTRODUCAO

De acordo com André Luiz Santa Cruz Ramos, o Brasil foi:

um dos paises fundadores da Convencéo de Paris, a qual, [...] comecou, ho
final do século XIX, a estabelecer as primeiras matrizes para a
uniformizacdo internacional da defesa da propriedade intelectual e
industrial. (RAMOS, 2015)

As revolucdes sociais e 0o Estado Moderno fizeram com que existisse a
necessidade de regulamentacdo das atividades econdmicas, contribuindo para o
avanco do modelo estatal econémico no Brasil.

A Constituicdo Federal prevé em seu texto uma ordem juridica econémica
utilizando o termo “Ordem Econdmica”, positivado em seu artigo 170 ao qual visa
valorizar a livre concorréncia e trabalho humano, em busca de assegurar a todos
uma vida digna, como assim determina a justica social.

O Brasil, visando valorizar a competitividade entre pequenos e médios
empresarios assegura o direito sobre a propriedade intelectual tendo em vista o
desenvolvimento econdémico, no qual a Carta Magna em seu artigo 5° inciso XXIX,

garante aos autores a protecao a propriedade das marcas, patentes, dentre outros.



As marcas sao o0 que nos ajudam a distinguir um servico ou produto de outro,
para que o consumidor ndo se confunda e o empresario tenha total direito sobre ela.
Também protege o empresario para que terceiros ndo obtenham marca semelhante
ou idéntica, por isso, se faz necessério o registro da mesma. Tal registro é realizado
pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), onde estabelece um
procedimento para essa concessdo. Este pedido é inicializado por um cadastro no
site do INPI e a partir de entdo, da-se todo tramite desse pedido, pela via eletronica.

O presente trabalho busca esclarecer o procedimento da concessao do
registro das marcas no Brasil, pois 0s registros em sua maior parte superam o valor
patrimonial de uma empresa. Desta forma, se faz necessario conhecer o basico
sobre Propriedade Industrial é essencial para aqueles que visam atuar nos
competitivos mercados mundiais, demonstrando o qudo importante é o registro de
marcas e suas vantagens, seus procedimentos, seus prazos, sua validade e os
requisitos para sua obtencéo.

Assim, serd apresentado o processo de registro das marcas, desde o
procedimento do pedido até concessdo de propriedade industrial no territério
nacional, gerando inovacdes e tecnologias no pais e no mundo.

Também serdo abordados quanto a forma das marcas elencadas pelo érgéo,
os direitos sobre o pedido de registro, a importancia para o consumidor para
distinguir determinado produto ou servigo e identificar vantagens do registro que os
empresarios podem vir a obter.

E notdrio que ha empresarios que ndo tem o conhecimento da suma
importancia que é fazer o registro no INPI, ndo sabendo identificar o Registro na
Junta Comercial e 0 Registro no Instituto e muito menos os direitos inerentes a tal
ato de registrar sua marca. Por este motivo a diferenca seré esclarecida na presente
pesquisa cientifica.

Compreendendo os prazos e a metodologia atualmente utilizada pelo INPI no
processo de registro da marca, a fim de identificar os problemas que implicam na
demora da conclusédo dos registros solicitados.

Observa-se que ha uma grande demora na validagdo da concessdo do
registro, visto que terceiros podem agir de ma fé, a fim de prejudicar financeiramente
aguele que esta em busca, da sua marca registrada, para a exploracéo exclusiva da
mesma. Diante deste cenario, levantamos as seguintes hipéteses: E normal existir

essa demora? Ha alguma sansdo para solucionar oposi¢cao que traz prejuizo para



outrem? O que pode ser implementado no INPI a fim de ter uma mudanca
significativa no aumento de concessdes das marcas?

Tais questionamentos serdo respondidos ao longo deste trabalho, cuja
relevancia se justifica na necessidade de se refletir, no plano académico, sobre a
importancia do registro das marcas para 0os empresarios brasileiros.

Para elaboracdo do presente artigo, foi utilizada a pesquisa de campo com
Survey que, além dos dados bibliograficos e documentais, foi realizada no préprio
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), com auxilio do coordenador Geral
de Marcas, indicacfes geograficas e desenhos industriais, Me. Marcelo Luiz Pereira,
a busca de informacdes diretas acerca dos dados, informacfes e opinides com este
representante do o6rgéo.

As bibliografias utilizadas foram: RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito
Empresarial Esquematizado. ed. Método, 2015; Manual de Direito Comercial-Fabio
Ulhoa - 2011; Manual de Marcas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial; a
Lei N° 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996 que trata sobre as obrigacdes e direitos
relativos a propriedade industrial; e, o levantamento de gréficos referente a situacéo
anual das concessdes de marcas obtidas.

Os bens sujeitos a tutela juridica sob a nog¢ao de “propriedade industrial” (isto
€, as patentes de invencao, as marcas de produtos ou servicos, o0 nome empresarial,
etc.) integram o estabelecimento empresarial. Sdo assim, bens imateriais da
propriedade do empresario. (Coelho, 2011).

Na legislacdo brasileira, a primeira lei do direito sobre as marcas comecou em
1824 em seu artigo 179, XXVI, na primeira Constituicdo Brasileira, assegurando os
inventores a propriedade de suas invengdes e descobertas.

As marcas tém a arte de configurar a imagem de uma empresa e o valor do
segmento de um produto no mercado, de um jeito que os clientes possam verificar
entender e apreciar o que a empresa proporciona em relacdo as concorréncias.
(COBRA, 1992).

Conforme previsto em legislagdo brasileira aplicada no Brasil com seus
diversos seguimentos juridicos a propriedade industrial se encaixa juridicamente no
ramo empresarial tendo seus direitos garantidos e registrando tais como segue a
seguir Marca.

O bem protegido pela propriedade industrial sdo as marcas, em que no Art.

123 da LPI (Lei de Propriedade Industrial) define que a marca é “ marca de produto



ou servico: aquela usada para distinguir produto ou servico de outro idéntico,
semelhante ou afim, de origem diversa; ” (Ramos, 2015).

Através dessa definicdo do artigo podemos perceber que marca serve para
identificar o produto ou servigos no mercado dos seus concorrentes.

Fabio Ulhoa defende que “a classificacdo dos produtos e servigos para fins do
direito Macario tem a funcéo de auxiliar a investigacdo da eventualidade da confusao
entre as marcas.” (Coelho, 2011).

Segundo Andre, como a marca possui a finalidade de identificar
determinado produto ou servico do empresario, distinguindo-o dos demais, ela deve
cumprir de forma eficiente essa funcdo, sob pena de ndo ser considerada como
marca e, consequentemente, ndo poder ser registrada. ” (Ramos, 2015).

Conforme disposto no artigo 129 da LPI “a propriedade marca adquire-se pelo
registro validamente expedido” (Ramos, 2015).

No entanto, € necessario destacar que aquele que venha a requerer o registro
de marca deve ter ciéncia que estar4 submetido a trés condicdes: a novidade
relativa; a ndo colidéncia com marca notoriamente conhecida e desimpedimento
(Coelho, 2011).

No que pese, “qualquer pessoa, fisica ou juridica (de direito privado ou de
direito publico), pode requerer o registro de marca, conforme previsto no artigo 128
da LPI" (Ramos, 2015).

Mas ocorrem fatos que dificultam a obtencao para ser concedido, com fatores
que prejudicam o andamento do processo, 0 registro de marca € um processo
burocréatico que leva em média de trés a quatro anos para ser finalmente realizado.

Por serem demandas complexas, que necessitam de conhecimento técnico
especifico, analise bem-feita com total conhecimento o baixo nimero de servidores
dificulta para a rapidez para obtencao, tenho em vista baixo nimero de profissionais,
o INPI realiza concurso publico a cada dois anos, aproximadamente, com pouca
guantidade de vaga e ainda dependendo de qual seja a vaga ndo pode ser usada
para outro setor, por exemplo, uma pessoa que examina patente fazer o trabalho de
marcas. Ha uma demanda muito grande e o corpo técnico muito menor, fora que o
préprio procedimento para realizar a analise seja um dos motivos para tanta demora,
por causa das oposicdes, prazos, e poder recorrer.

Apesar do fato dessa demora, é notoério que € indispensavel fazer um pedido

de registro de marcas ora que tera garantia sobre aquela marca, se adiantando a



concorréncia tendo total certeza que ndo ocorrera risco de perdé-la, sendo assim
essa demora ndo possui impacto negativo profundo, devido a retroatividade para

assegurar seu direito sobre ela.
1 BREVE HISTORICO SOBRE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

N&o se sabe ao certo quando comegou a preocupacdo da sociedade com as
criacoes e ideias que os seres humanos tém. No entanto, podemos afirmar que
desde os tempos mais primordios existiam em Roma, filosofos que se preocupavam
em formas de proteger suas invencgdes e criagdes como sinais ou marcas distintivas.
Ja entre os Gregos, as protecdes de ideias e criagbes eram feitas a partir de
assinaturas. Leonardo Da Vinci escrevia de formas erradas ou de tras para frente,
para que as suas obras nao fossem utilizadas como sendo de outras pessoas.

Mesmo sem a real nocdo da importancia de proteger as invencdes, esses
homens estavam além do tempo deles, o que faz pensar que desde sempre o
“registro de marcas” se faz presente no mundo.

A Revolucao Industrial foi o grande marco histérico, pois foram nesta época que
as criagcbes deram novos rumos nas relacdes econbmicas, fazendo com que
representantes de diversos paises se encontrassem a fim de ser concedido o direito
a protecéo das marcas.

Ap6s Revolucgdo Industrial é que se percebeu a real importancia de conferir
protecdo aos direitos de propriedade industrial, 0 que acabou provocando a
realizacdo de um grande encontro de nacdes, a Convencgdo de Paris, que
se reuniram pela primeira vez em 1883, com a finalidade de tentar
harmonizar e uniformizar o sistema internacional de protecdo a propriedade

industrial. (Ramos, André Luiz Santa Cruz, 2015).

Segundo o autor Walter Brasil Mujalli, “A propriedade industrial nova lei de
patentes”. Brasilia: De Direito, 1997. A primeira lei de marcas e patentes surgiu em
1875, onde estudos apontam que a primeira acao judicial envolveu direito no Brasil
sobre propriedade industrial foi das marcas de rapé "Areia preta", contra 0 uso

indevido da marca de rapé "areia parda"?.

! Evolucdo histérica da propriedade intelectual no Brasil e a evolucdo das legislages. 2014. Pesquisa
realizada no dia 02/08/2018, disponivel no link: https://jus.com.br/artigos/32908/evolucao-historica-da-
propriedade-intelectual-no-brasil-e-a-evolucao-das-legislacoes



Em nossa constituicdo atual, de 1988 as marcas estdo asseguradas no
disposto de seu artigo 5° inciso XXIX tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnoldgico e econémico do pais. A Convencéo da Unido de Paris
(CUP) e o acordo de comércio relacionado aos direitos de propriedade intelectual
(TRIPS) onde o Brasil € consignatéario e a lei 9.279/96 (LPI) que regulam os direitos
e obrigacOes relativos a propriedade industrial, inclusive seus procedimentos para a
obtencao da marca.

Ressalta-se que o Brasil foi um dos primeiros paises a adotar a propriedade

intelectual, além de ter incorporado mais a frente o acordo TRIPS.

2 DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO BRASIL

7

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial € uma autarquia federal
brasileira, criada em 1970, 6rgdo bastante importante para o desenvolvimento do
pais, onde é feito o procedimento de pedido, negociagéo, concessao de propriedade
industrial no territério nacional. Tem a capacidade para criar, inventar, gerando
inovacdes e tecnologias no pais e nho mundo. Sendo assim, tem impacto marcante
na comercializacdo. Esse instituto é responsavel por regulamentar os direitos e
obrigacdes inerentes a propriedade industrial. A lei que assegura € lei de n° 9.279,
de 14 de maio de 1996, (LPI).

Dentro dessas protecbes a propriedade industrial efetua-se a concessao de
pedido de marcas, existindo trés tipos de marcas quanto a sua forma, sendo estes: a
nominativa, figurativa ou mista.

A marca nominativa é aquela quando s6 quer proteger a expressdo, ja a
figurativa requer proteger uma figura ou logotipo. Caso queira as duas formas de
protecdo, faz-se necessario uma solicitacdo de marca mista, colocando as duas
protecdées em um unico pedido. E a Tridimensional que € constituida pela forma
plastica de produto ou de embalagem, cuja forma tenha capacidade distintiva em si
mesma e esteja dissociada de qualquer efeito técnico.

A Marca serve para facilitar por parte do consumidor a identificagdo do
produto ou servigo que a empresa disponibiliza, distinguindo-se determinado produto
ou servico é semelhante dos concorrentes. Dessa maneira, se da por meio de
utilizacdo de sinais distintivos, elas possuem uma fungdo muito importante no

mercado tendo em vista que é essencial nas estratégias de empresariais, jogadas



publicitarias e marketing. Sua imagem gera credibilidade para os clientes, pois
consumidores satisfeitos voltam a comprar e usar novamente, os clientes querem
encontrar um conjunto de qualidades ou caracteristicas nos produtos, sé o fato da
marca possuir boa reputacdo e boa imagem, ja permite que a empresa tenha no
mercado uma posi¢cao maior em relacdo a concorréncia.

Apesar dos empresarios notarem a necessidade da marca em relacdo a
concorréncia e suas vantagens, eles acabam nao tendo nocdo da grande
importancia que é fazer o registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI). Esse registro € feito para obter a protecdo dos direitos garantidos sob a
marca, onde evita que terceiros possam se apropriar da mesma evitando confusao
entre os consumidores caso tenha algo semelhante.

Diferente do registro na junta comercial, que se faz necessaria em cada
Estado que houver sede ou filial, a partir do momento que € concedido o registro de
marca no INPI, este sera valido e protegido em todo territério nacional, e nos paises
unionistas, se presentes as condi¢Oes estabelecidas na Convencao de Paris.

Embora, muitas pessoas registrem suas marcas na junta comercial, existe a
legislacdo especifica no Brasil (LPI) onde é oferecida a concesséo de um registro. O
nome empresarial identifica o empresério, a pessoa fisica ou juridica, enquanto a
marca € utilizada para a identificacdo de produtos ou servicos, por exemplo, o0 Banco

Bradesco SA se trata da empresa, e o Bradesco € a marca de servi¢cos bancarios.

O primeiro elemento distintivo entra a prote¢do do nome e da marca diz
respeito ao 6rgao em que sao registrados. A prote¢do ao nome empresarial
deriva da inscricdo da firma individual, ou do arquivamento do ato
constitutivo da sociedade, na junta comercial, ao passo que a da marca
decorre do registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Um n&o
substitui o outro em nenhuma hipétese. SO tem protecdo o nome
empresarial arquivado ou registrado na junta e a marca registrada no INPI
(Coelho, Fabio Ulhoa, 2011).

Fabio Ulhda, continua sua tese afirmando que

A segunda diferenca € uma consequéncia da primeira: a prote¢do conferida
pela Junta Comercial ao home se exaure nos limites do Estado a que ela
pertence, enquanto que os efeitos do registro de marca s&o nacionais
(Coelho, 2011).
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Para obter a concessédo do pedido de marca requer procedimentos para tal
efeito. As fases se encontram na Lei e sdo as seguintes: Depdosito, exame formal,
publicacdo do pedido, oposicdo, exame substantivo, exigéncia, sobrestamento,
deferimento, indeferimento, pedido arquivado, recurso, pedido indeferido, concesséo
do registro. Para tornar validas a concessao do pedido e obter o registro de marcas
eleva um tempo, este tempo que vamos destacar em nosso texto explicando cada

fase, cada prazo e cada etapa para sua concessao.

3 DOS PROCEDIMENTOS DAS MARCAS

O pedido de registro de marca pode ser feito por papel ou pela internet, logo
em seguida, aconselha a fazer uma busca prévia para verificar se ja existe uma
marca semelhante, ndo é obrigatdria esta busca, porém se faz necessario para o
interessado j4 que antes de fazer o deposito para o registro, analisa se ha uma
marca parecida registrada ou depositada.

A lei brasileira ndo protege como marca 0s sinais sonoros, olfativos e
gustativos, somente registrados 0s sinais visuais. Depois de pagar o guia de
recolhimento da unido (GRU) faz-se o cadastramento, para dar inicio ao pedido de
registro de marcas® é necessario preencher o formulario, devendo entregar a
imagem e a procuracdo se no caso tiver, devera ser discriminado o escopo da
protecao.

Em seguida vem todo tramite do processo, comecando pelo periodo de
exame formal onde a etapa exige todas as condicbes necesséarias para dar o
andamento do processo. Se esse pedido estiver nas condicfes atendidas, entrara
na publicacdo da revista de propriedade industrial (RPl) onde toda terca-feira &
publicada para todos tomarem conhecimento do pedido, e terceiros tem o prazo que
comega a transcorrer de 60 dias previsto em lei art. 158 da LPI para apresentarem
suas oposicoes.

O principal objetivo desta etapa é garantir que o pedido seja publicado de
forma correta na (RPI) para os terceiros terem informacdes claras sobre o pedido

depositado, observando se ha desigualdade informada pelo requerente do pedido no

2 Como formular um pedido de registro ou uma peticdo de marca. 2018. Pesquisa realizada no dia
02/08/2018, disponivel no link:
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/03_Como_formular_pedido_de_registro_ou_peti%C3%
A7%C3%A30_de_marca
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que diz respeito a documentos anexados pelo peticionario. Esta etapa visa que as
exigéncias devem ser cumpridas sob pena de sofrer que o pedido seja considerado
inexistente.

Para verificar sua conformidade os procedimentos do exame formal s&o:
Dados de protocolos, Dados do requerente, Dados do procurador, Dados da marca,
Classificacdo de Nice, Especificacdo dos produtos e servicos, Prioridade unionista,
Documentos anexados, Declaracdo de atividade, Assinatura e identificagdo do
pedido e Exame do cumprimento de exigéncia formal.

Caso seja encontrada alguma irregularidade no exame formal, sera feito o
despacho aplicaveis onde tem o prazo de cinco dias corridos, para o depositante
atender com as exigéncias necessarias. Atendido essas exigéncias o pedido sera
publicado na RPI para manifestacdes de terceiros. Em situacbes em que néo tenha
vicios ou irregularidades serdo publicadas na revista dando o prazo para terceiros se
manifestarem para interposicdo de oposicdo em 60 dias?.

Nova etapa é o exame substantivo, onde verifica se o sinal atende as
condicdes previstas em lei, se € realmente veridica a informacado dada na peticdo
inicial, atendendo os critérios que a marca deve conter sinal que seja visualmente
percebido, para distinguir dos outros que tem a mesma vigéncia. Sendo assim, é
observado se todos os documentos estdo adequados a especificacdo dos produtos
ou servicos a classe reivindicada, e se ha outras peticdes que possam vir a interferir
no resultado do exame.

O exame substantivo é composto por duas filas de exame, sendo uma de
oposicdo e outra de pedido sem oposicdo. O pedido sem oposicdo engloba os
pedidos que ndo foram objetos de oposicao de terceiros decorrente do prazo de 60
dias segundo o artigo 158 da LPI. Ja o pedido com oposi¢cao sdo 0s que tiveram,
independentemente da manifestacdo por parte do requerente. Tais pedidos com
oposicado serdo decididos por servidores que tenham trés anos de experiéncia
superior em pedidos de marcas, e por tal complexidade tera prazo bem maior do que
ao sem oposicao. Ha também outra fila que € de exame proprio, ele agrupa os

pedidos de registro de marcas coletivas e de certificacao.

3 Exame formal. 2018. Pesquisa realizada no dia 02/08/2018, disponivel no link:
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/04_Exame_formal; e, Exame substantivo. 2018.
Pesquisa realizada no dia 02/08/2018, disponivel no link:
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/05_Exame_substantivo
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Da-se o0 prosseguimento ao exame, caso hao encontre nenhum problema na
formulacdo de exigéncia durante a decorréncia do prazo de 60 dias para a
interposicdo de terceiros, sendo apto para o exame de mérito onde se efetua o
despacho decidindo sobre seu deferimento, indeferimento ou sobrestamento.

O exame de mérito nada mais € que o0 momento que se analisa o pedido de
registro de marca em si, verificando se o sinal em tramite esta estabelecido como
previsto na lei de propriedade industrial.

A exigéncia € o despacho de natureza interlocutéria onde uma das partes é
chamada para realizar esclarecimentos, apresentar documentos necessarios,
promover alteracfes para o andamento do exame do processo. Também previsto o
prazo de 60 dias para sua realizagao.

O sobrestamento € o despacho de natureza preliminar, ocorre quando a
decisdo da concessdo de registro depende da andlise de outros processos
anteriores, ou seja, se outro processo que o INPI entenda que possa ser parecida
com sua marca esteja em fase de exame de mérito ele faz o congelamento da
analise do pedido da sua marca.

O sobrestamento tem excecdo, se pelo menos uma das anterioridades
apontadas na busca ja estiverem devidamente registradas, e constem demais
registros ou pedidos pendentes para decisao final. Assim, sera indeferido o sinal sob
andlise em funcdo da marca registrada, deixando restar as outras anterioridades
serem apontadas no procedimento da decisdo a ser publicada na revista (RPI),
observando a incidéncia de proibicbes legais a auxiliar este recurso contra o
indeferimento.

N&o infringindo nenhum dispositivo e atendendo as condigbes de
registrabilidade prevista no sinal examinado, ocorre-se o deferimento do pedido de
registro da marca. Cabendo ao titular realizar o pagamento da retribuicéo relativa ao
primeiro decénio de vigéncia da marca e emissao de certificado, sendo 60 dias apés
a publicacdo do despacho na revista considerado como prazo ordinario e 30 dias
apos o término do prazo ordinario sob pena de arquivamento do pedido de registro
que € o prazo extraordinario. Quando ha infringéncia de proibicdo prevista em lei,

ocorrerd o indeferimento. Cabendo recurso quando um sinal é deferido com
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alteracdo de oficio de sua especificacdo, que é um indeferimento parcial. Ha
possibilidade também de ser realizado outros despachos®.

Para requerer a desisténcia do pedido de registro de marca ou de uma
posicdo, devera ser apresentada uma peticdo, acompanhada, caso for necessério
de procuracédo onde o outorgado comprove ter poderes para tal procedimento junto
ao INPI.

E por fim, finalizando o procedimento, segundo a lei de propriedade industrial,
art. 212, “salvo expressa disposicdo em contrario, das decisdes de que trata a LPI
cabe recurso, que sera interposto no prazo de 60 dias contado do ato impugnado na
RPI”. A competéncia € exclusiva para o Presidente do INPI, encerrando-se na
instancia administrativa. Os recursos sao recebidos nos efeitos devolutivo pleno e
suspensivo.

Seus tipos sdo de Recurso sdo: contra o indeferimento do pedido de registro
de marca; recurso contra o deferimento ou indeferimento do pedido de caducidade;
recurso contra a anotacdo de transferéncia de titularidade; recurso contra
arquivamento /cancelamento de oficio (art.135, LPI); recurso contra o0
deferimento/indeferimento do pedido de prorrogacao e recurso contra denegacéao de

qualquer outro requerimento.
5 CONSIDERACOES FINAIS

Com base nos estudos e através de realizacdo de pesquisa de campo no
Instituto Nacional de Propriedade Industrial, onde foi realizada uma entrevista com o
coordenador de marcas do INPI, Me. Marcelo Luiz Pereira, concluiu-se que, um dos
motivos para tamanha demora na concessdo de marcas, da-se ndo somente pela
precariedade do 6rgdo, como também na quantidade de oposi¢cdes de terceiros
agindo de ma fé, no qual mesmo sendo inviavel, este faz para prejudicar o
empresario, a fim de que sua marca nao seja concedida.

Observou-se que a lei € omissa quanto a estes terceiros que agem no intuito
de atrasar o registro, em razdo de que ndo ha na legislagdo nenhum tipo de sancéo

contra tal ato.

4 Recursos e processos administrativos de nulidade. 2018. Pesquisa realizada no dia 02/08/2018, disponivel
no link:
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/07_Recursos_e_processos_administrativos_de_nulidade


http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/07_Recursos_e_processos_administrativos_de_nulidade

14

Se o legislador ndo tivesse sido omisso nessas hipoteses, 0 prazo para a
concessao diminuiria veemente, pois as oposicdes seriam realizadas apenas por
aqueles que agem de boa fé e que tem real interesse sobre a marca.

Diante do exposto, uma das solu¢des mais plausiveis de diminuicdo no prazo
para obtencédo do registro de marcas, sera o protocolo de Madri, posto que o pais
possa se tornar signatario, onde o prazo estabelecido € de 18 meses para tal
concessao, considerando-se que o prazo anterior era em média de 25 meses em
casos que nao houvesse oposi¢ao e, ocorrendo a oposicao, este prazo dobrava em
alguns casos.

De acordo com noticias no site do INPI “o Protocolo de Madri foi criado em
1989 e oferece aos titulares de marcas a possibilidade de terem as suas marcas
protegidas em Varios paises, com apenas um depdsito junto ao escritério de registro
de seu pais. Além disso, contam com maior agilidade no registro de sua marca.”

Desta feita, o Protocolo de Madri, assim que for implementado, terd uma
crescente complexidade do exame, além de aumentar a quantidade de depdsitos
nacionais, como ja havia acontecendo nos ultimos anos.

Outrossim, é importante que seja realizado projetos que ajudem na melhoria
para a diminuicdo do backlog, que é um resumo histérico da acumulacao de trabalho
num determinado intervalo de tempo, que sinaliza a necessidade de aumentar ou
diminuir a quantidade de integrantes da equipe, gerando a manutencdo da receita
para as decisdes aos pedidos de marcas, pois aumentard o nimero de pedidos
vindos do exterior que trardo uma melhor complexidade técnica.

Basta ver que a diminuicdo do backlog no decorrer dos projetos ja
implementados resultou em aumentos significativos de producdo, dado que o que
contribuiu para este feito foi a contratacdo de novos servidores, a modernizacdo de
processos fisicos para processos eletrénicos.

A titulo exemplificativo, o numero de pedidos cresceu 20%, apenas no ultimo
ano, algo que pode aumentar ainda mais com uma possivel retomada do

crescimento econdmico.

5 Mensagem sobre Protocolo de Madri é encaminhada ao Congresso Nacional. 2018. Pesquisa realizada no
dia 02/08/2018, disponivel no link: http://www.inpi.gov.br/noticias/mensagem-sobre-protocolo-de-madri-e-
encaminhada-ao-congresso-nacional


http://www.inpi.gov.br/noticias/mensagem-sobre-protocolo-de-madri-e-encaminhada-ao-congresso-nacional
http://www.inpi.gov.br/noticias/mensagem-sobre-protocolo-de-madri-e-encaminhada-ao-congresso-nacional
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Sendo assim, ndo restam duvidas que com 0 novo concurso, agilizara a
concessao de marcas, no entanto, até o fim da elaboracdo deste artigo, ndo foi
confirmado definitivamente sobre esta hipétese de novo concurso.

No INPI ja foi implementado o trabalho remoto, que se deu inicio em julho
2016, onde o intuito era de analisar o desempenho dos servidores, para realizar a
experiéncia-piloto do trabalho remoto. Neste tocante, foi analisado trés itens, sendo
eles: alcance de metas de producdo dos servidores em trabalho remoto,
infraestrutura de Tl e qualidade de vida.

Com o trabalho remoto, é possivel verificar a reducdo do prazo de respostas
do INPI para os pedidos de marca.

Os dados abaixo retirados do proprio portal do INPI demonstram o resultado
de agosto de 2016 a agosto de 2018 e a queda de pedidos pendentes, diminuindo

de 446483 para 264123.

Agosto/16 Junho/17 Dezembro/17 Marco/18 Agosto/18
Estoque de Pedidos 446483 411558 365372 338848 264123
Pendentes de 1° (-1%) (-18%) (-24%) (-41%)
Exame
Espera de pedidos 32 meses 30 meses 25 meses 23 meses 19 meses

sem oposicao

(dez /13 - ago/16)

(jan/15- jun/17)

(nov/ 15 - dez/17)

(abr/ 16 - mar/18)

(jan/ 17 - ago/18)

Espera de Pedidos

com oposicao

63 meses
(mai/ 11 - ago/16)

60 meses
(jun/12 - jun/17)

50 meses
(out/ 13 - dez/17)

44 meses
(jul/14 - mar/18)

20 meses
(dez/16 - ago/18)

Os pedidos com oposicdo, de acordo com a planilha acima, foram os mais
reduzidos, no qual a espera diminuiu de 63 meses para 20. Por mais que o trabalho
remoto tenha colaborado para tal melhoria de prazos, o que realmente concedeu
esta reducao foi a convocacdo de novos servidores no ultimo concurso realizado
pelo 6rgao, porgue a diretoria de Marcas contava com somente 96 examinadores,
iISso no ano de 2016.

Ja em 2017, a DIRMA (Diretoria de Marcas) passou a contar com 144
examinadores para a marca, aumentando o numero de servidores e qualificando o
trabalho.

Com o sucesso do trabalho remoto, a Diretoria de Marcas vem insistindo em
novas modalidades para alcancar o objetivo pretendido. De acordo com a pretensao
do Instituto, foi criada a Instrucdo Normativa de Agosto de 2018 N° 1, de 31 de
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agosto de 2018, para estabelecer os critérios e procedimentos a serem seguidos
pelos 6rgdos e pelas entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da
Administracdo Federal. Relacionados a implementacdo de Programa de Gestdo de
que trata o 86 do artigo 6° do Decreto n° 1590, de 10 de agosto de 1995.

Desta forma, baseados na recém-publicada Instrucdo Normativa,
apresentamos consideracdes sobre o contexto normativo do teletrabalho no INPI,
bem como resultados do mesmo e ac¢des que serdo tomadas para a implementagao
da modalidade Semipresencial.

Visando o exemplificativo dos anos anteriores que funcionou o trabalho
remoto, outra solucdo € o trabalho semipresencial que esta elencado no Decreto
n°1590, de 1995, 86° do artigo 6°, que institui no seu artigo 2°, inciso VI a seguinte

forma:

VI - Modalidade semipresencial: categoria de implementacdo do programa
de gestdo em que o servidor publico executa suas atribuicbes funcionais
parcialmente fora das dependéncias da unidade, por unidade de tempo, em
dias por semana ou em turnos por dia, mediante o uso de equipamentos e
tecnologias que permitam a plena execucdo das atribuicdes remotamente,
dispensado do controle de frequéncia, nos termos desta Instrucdo

Normativa;

A aplicacao de trabalho semipresencial, na medida em que os examinadores
de marca consigam participar deste programa, por conta das limitagcdes atualmente
impostas pela INJSEGEP/MPDG 1/2018, possa contribuir ainda mais para a reducao
de estoque de pedidos pendentes de primeiro exame, com consequéncia direta no
tempo de espera para pedidos com e sem oposi¢cao, podendo o Instituto trabalhar
com 0s prazos minimos exigidos pela legislagéo.

Contudo, a Instrucdo Normativa veio para trazer celeridade e eficacia, com
intuito de solucionar a demora do procedimento para a concessdo das marcas.
Portanto, € urgente que decisfes de gestdo da autarquia, aliadas a reiteracdo das
necessidades de concurso publico e politicas de melhoria da carreira, possam
colaborar para a retencdo de funcionarios no Instituto. A implementacdo de
programa de trabalho semipresencial se coloca como iniciativa complementar, aliada
a iniciativa do Trabalho Remoto, para melhorar a qualidade de vida do servidor, bem

como melhorar o resultado institucional da Diretoria de Marcas.
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