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Resumo: O objetivo neste trabalho consistiu em analisar
os pedidos de registro de marca da Universidade Federal
do Piaui (UFPI). For tanto, elaborou-se pesquisa descritiva
qualitativa, usando o método de multipos. Realizou-se a coleta de
dados documentais junto ao Instituto Nacional de Propriedade
Industrial (INPI), busca-se por titularidade e marcas associadas
3 universidade avaliada. Os resultados evidenciaram que ha
limitagoes no processo de gestio desses ativos pela instituigio;
que os motivos de indeferimentos levantados ocorreram por falta
de cumprimento de exigéncia, falta de envio dos documentos
obrigatérios para protocolo, falta de pagamento das retribuicées
finais ¢ marca constituida por termo sem elemento descritivo
suficiente. Tais desafios se impdoem & atividade do Nucleo de
Inovagio Tecnolégica da UFPI (NINTEC/UFPI), a quem cabe a

funcao de gerenciar esses ativos intelectuais.

Palavras-chave: Registro de marca, Institui¢oes de Ensino

Superior (IES), UFPL

Abstract: O objetivo deste trabalho foi analisar os pedidos de
registro de marca da UFPL Para tanto, elaborou-se uma pesquisa
qualitativa descritiva, utilizando-se 0 método dos casos multiplos.
Os dados documentais foram coletados no Instituto Nacional
da Propriedade Industrial, buscando a propriedade e as marcas
associadas a universidade avaliada. Os resultados mostraram que
ha limita¢oes no processo de gestao da instituigao para esses ativos;
que os motivos das recusas suscitadas se deviam ao incumprimento
do requisito, a0 nio envio dos documentos obrigatérios para
protocolo, a0 ndo pagamento das taxas finais e 4 marca constituida
por prazo sem elemento descritivo suficiente. Tais desafios sao
impostos 4 atuagio do Centro de Inovagio Tecnolégica da UFPI,
responsdvel pela gestao desses ativos intelectuais.

Keywords: Registro de marca, Instituigoes de Ensino Superior,
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Introducao

Signos linguisticos sao instrumentos de comunicagao e representagao utilizados
para distinguir linguisticamente objetos entre si, a exemplo das palavras que
compdem uma Iingua. Nessa perspectiva, a marca ¢ um signo. Analogamente,
a marca somente obtém sentido como elemento linguistico se interpretada
conforme a lingua que lhe originou, ou seja, o mercado. A propdsito, Barbosa
(2005) afirma que seria essa a virtude de se originar do mercado: este confere as
marcas a habilidade de adapt-se naturalmente e dialogar com todas as nagoes.

No Brasil, a Lei de Propriedade Industrial (LPI) estabelece que a propriedade
de uma marca se efetiva apds a concessao do certificado de registro pelo INPL
Ainda que as marcas sejam protegidas para uso no mercado, aconselha-se o
registro para conferir mais seguranga juridica a elas. Uma vez registrada, a marca
gozard de maior protegio no mercado, diante de conflito com uma marca
idéntica ou semelhante, capaz de causar confusio ao consumidor (INPI, 2013;
JUNGMANN; BONETTI, 2010).

Nesse sentido, Martins, Menezes e Justiniano (2011) defendem que o ponto
inicial para a gestio da marca em organizacoes ¢ a atividade de protegao. O
exercicio bibliografico mostrou que o registro da marca nas Institui¢oes de
Ensino Superior (IES), de modo geral, ¢ escasso, apesar da evolugio recente,
denotando a caréncia de trabalhos que aabordam a tematica. E mais exigua ainda
quando se trata de gestdo da marca em IES publicas ou sem fins lucrativos,
e da aplicagio da salvaguarda legal nos diferentes produtos e servicos dessas
organizagoes (CHAPLEOQ, 2010; SANTINTI; GUIMARAES; SEVERO, 2014).

A UFPI ¢ a maior IES do estado do Piaui, reconhecida, também, como uma
das mais importantes institui¢des de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia
do meio-norte brasileiro. No presente artigo pretende-se analisar as tentativas de
registro marcario da referida IES e tecer ensaios para futuros trabalhos que visem
a contribuir & ampliagao do conhecimento na tematica.

Para tanto, além desta se¢io introdutéria, apresenta-se um levantamento
bibliogréfico atinente a aplicabilidade da gestao das marcas em IES, ao processo
de registro na autarquia competente, a0 INPI e as atribui¢oes do NINTEC da
UFPI - que lhe conferem a fungao de protegao da propriedade intelectual da
instituicao.

Por oportuno, designa ou método de andlise documental dois casos multiplos
de pedidos de registo. Em seguida, expéem-se os resultados, seguindo o método
de andlise proposto para as condi¢oes iniciais do depdsito, bem como a
avaliagao qualitativa dos despachos do INPI para cada pedido que configurou
o quadro atual da marca. Uma tltima se¢ao destina-se as consideragoes finais e
apontamentos para possiveis produtos fins deste trabalho.

1 Revisao da literatura

1.1 Aplicabilidade da gestao da marca nas IES

No mercado de produtos, o préprio produto ¢ a marca principal. No
entanto, nos servicos, as marcas passam a constituir o produto pelo qual serao
reconhecidos pelos clientes (BERRY, 2000). Logo, as IES sio organizagdes
eminentemente prestadoras de servios. Ainda assim, a gestao de marca nessa
organizagdo representa preocupagio recentemente. Isso pode ser reflexo do que
Kotecha (2003) traduziu como carater conservador de algumas universidades.
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Contudo, hd uma evidente distin¢io, dada a natureza de cada IES: institui¢oes
privadas, em geral, tém maior preocupagio com agdes voltadas para as marcas;
enquanto isso, em institui¢oes publicas ou sem fins lucrativos, ¢ comum a gestao
da marca ser confundida com as a¢des de publicidade e propaganda, consideradas,
muitas vezes, inadequadas para essas organizagoes (CARDOSO; SANTANA,
2017).

Ao avaliar a percepcao de IES sem fins lucrativos, Ramezali, Silveira e Sousa
(2014) constataram que hd certa limitagao geral por parte dos gestores sobre
a aplicabilidade da gestao das marcas. Logo, associa-se, em muito, a gestdo
de marketing ¢ propaganda, o que proporciona resisténcia a introdugao de
novos conceitos sobre o assunto e fortalece a natureza tradicional desse tipo de
organizagao.

E vélido ressaltar que, no Brasil, universidades publicas tém a prerrogativa
de protecao natural da marca, sendo vedado registro de designagio ou sigla
de entidade ou 6rgao publico quando nao requerido pela prépria entidade ou
6rgao publico (BRASIL, 1996). Isso porque tal vantagem pode reforcar a pouca
necessidade de zelo aos distintivos dessas IES, uma vez que a marca principal ja
tem resguarda legal. Contudo, designagao e sigla sio apenas uma parte dos signos
distintivos de uma IES, ainda que os mais importantes.

O efetivo registro de marcas junto ao INPI deve ser entendido, além de medida
protetiva, como o ponto inicial do processo de gestiao da marca, porquanto seu
objetivo nas IES se justifica por esclarecer a missao da institui¢ao, seus valores,
apresentar sua qualidade como vantagem competitiva, sua reputagao e aumentar
seu engajamento social (CHAPLEOQ, 2007, 2011).

A atividade bibliogréfica alusiva a essa questao encontrou profunda escassez de
trabalhos que intentassem o levantamento de possibilidades de registro para as
marcas de uma IES. Porém, de modo geral, a aplicabilidade da prote¢ao de marca
tem seu limite no total de produtos e servi¢os desenvolvidos por uma organizacio
que necessite de distingao de externos. Trata-se, pois, da personalitye interna e da
exposi¢ao da institui¢ao na comunidade em que estd inserida (BARBOSA, 2005;
JUNGMANN; BONETTI, 2010).

1.2 Do registro junto ao INPI

Segundo a Lei 9.279/96, podem ser registrados como marca os sinais
distintivos visualmente perceptiveis nao compreendidos nas proibicoes legais.
As marcas podem ser de produtos ou servicos — utilizadas para distinguir
produtos idénticos ou semelhantes; de certificagao — que atesta a conformidade
de um produto ou servigo; ou coletiva — que identifica produtos ou servigos
provenientes de determinada entidade.

Quanto a apresentagao, as marcas podem ser nominativas, ﬁgurativas, mistas
ou tridimensionais. A primeira ¢ constituida por uma ou mais palavras, em
sentido amplo. A segunda ¢ o sinal constituido por desenho, imagem, figura
ou simbolo, qualquer forma fantasiosa ou figurativa de letra ou algarismo,
isoladamente, palavras compostas por letras de alfabetos diferentes da lingua
vernicula e ideogramas. Uma terceira combina elementos nominativos e
figurativos. A quarta ¢ constituida pela forma pldstica distintivo em si (INPI,
2017).

O INPI ¢ a autarquia federal responsavel pelos registros de marcas no Brasil.
Obtém-se a propriedade da marca com a expedi¢ao do registro, tendo o titular
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uso exclusivo desta em todo territério nacional, que vigorard por dez anos da data
da concessao do registro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos
(BRASIL, 1996).

Antes de fazer a peti¢ao de marcas, ¢ importante fazer a busca de anterioridade
para certificar-se de que nao existe uma marca igual ou semelhante ja registrada
ou em processo de registro. Para tanto, o INPI disponibiliza um banco de dados
eletronico, publico e gratuito, além de servi¢o de busca, que exige pagamento de
taxa. O Manual de Marcas, também disponivel no site da instituicao, contém
orientagdes para todo o processo. No sitio eletrénico do instituto ainda pode ser
encontrada a tabela de restitui¢des com todas as taxas que podem ser cobradas
durante o processo, assim como os descontos aplicaveis.

O protocolo de pedido de registro de marca pode ser feito de duas formas. Uma
pela internet, por meio do sistema E-Marcas, disponivel no site do INPL. Outra
pelo formulério de papel que esta disponivel no portal do INPI e deve ser entregue
na sede ou em uma das unidades do instituto, ou encaminhado pelo Correios,
com aviso de recebimento (INPI, 2017).

Conforme consta no Manual de Marcas do INPI, as publica¢des referentes
as marcas serdo feitas na Revista da Propriedade Industrial (RPI), disponivel no
portal do instituto, que ¢ o meio oficial de publica¢ao. O acompanhamento do
processo por meio da revista ¢ relevante para a observincia dos prazos, pois as
contagens desses se inicia ap6s as publicagoes.

Apés o depésito da peticao de marcas, aguarda-se a publicagio na RPI ¢ o
exame de mérito. Em seguida, inicia-se o prazo de 60 dias para apresentacio
de oposi¢oes. Decorrido o prazo de oposi¢ao e manifestagio, caso tenha havido
oposigdes, 0 processo vai para analise de mérito. Apos o exame de mérito, o INPI
profere decisao com deferimento ou indeferimento do pedido. O certificado serd
conceda depois de o pedido ser deferrido e a taxa federal paga (BRASIL, 1996).

Os principais motivos de recusa de pedido de registro sao a utilizagao de
termos genéricos, descritivos, marcas fallaciosas, contrérias & ordem publica ou a
moral, e se a marca objeto da solicitagao entrar em conflito com marcas e direitos
preexistentes. Marcas que contenham bandeiras, escudos de armas, carimbos
oficiais, emblemas de estados e de organizacoes internacionais que tenham sido
comunicadas a Organiza¢ao Mundial da Propriedade Intelectual sao, geralmente,
excluidas do registro (INPI, 2013).

Consta na Lei 9.279/96 que o registro da marca pode se extinguir pela
expiragao do prazo de vigéncia e nio pagamento da taxa de renovagao; pela
rentncia do titular; pela caducidade; E, caso o titular seja domiciled no exterior,
por nio constitute e manter procurador devidamente qualificado ¢ domiciliado
no pais, com poderes para representa-lo administrativa e judicialmente, e receber
citagoes.

1.3 Do Nucleo de Inovagio Tecnoldgica (NIT)

OsNITssao estruturas que tém por finalidade a gestao de politica institucional
de inovagio, instituida por uma ou mais ICTs. Para tanto, podem dispor de
personalitye juridica prépria. Sao competéncias dos NIT's, dentre outras:

Artigo 16. [...]
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I §1°[..]I-zelar pela manutengio da politica institucional de estimulo
a protecao das criagoes, licenciamento, inovagao e outras formas de
transferéncia de tecnologia;

[..] IV - opinar pela conveniéncia e promover a protecao das criagoes
desenvolvidas na institui¢io;

[...] V - opinar quanto & conveniéncia de divulgacio das criagoes
desenvolvidas na institui¢io, passiveis de protecio intelectual;

[..] VI - acompanhar o processamento dos pedidos e a manutengao
dos titulos de propriedade intelectual da instituicio (BRASIL, 2016).

De modo geral, a gestao das marcas nio ¢ competéncia direta dos NITs, mas
de setores especializados das IESs, como os departamentos de marketing. Sobre

isso, Martins, Menezes e Justiniano (2011) destacam que dentre as atividades

6 7
que compdem o 7ix de marketing[ ] das IESs, apenas no quesito promogéo[ ] o

departamento de marketing teria autonomia para desenvolver o planejamento
e a criagdo da gestao da marca. A prote¢io dos ativos intangfveis, neste caso, as
marcas, ¢ questdo de protecio intelectual das instituicoes, entao, ¢ competéncia
dos nucleos impostos as ICTs.

O NINTEC da UFPI foi instituido pela Resolu¢ao interna da UFPI n° 036
de 2008, em consonincia com a Lei n° 10.973 (BRASIL, 2004), que dispoe
sobre os direitos de propriedade industrial resultantes da producao intelectual
da institui¢iao. A norma ainda prevé, expressamente, a propriedade intelectual
dos frutos que decorram da aplicagio ou utilizacio de recursos da UFPI,
independentemente do vinculo existente entre a universidade e o inventor/autor,
estar o NINTEC responsével pela gestio desses ativos (UFPI, 2008).

Os formulérios ¢ a documentagio necesséria para solicitar o registro de uma
marca encontram-se disponiveis no NINTEC/UFPIL De modo geral, exigem-
se os dados do requerente ¢ do vinculo deste com a institui¢dao, bem como
informagoes sobre a marca objeto da protegao, tais como: designacio, tipo de
marca, Classificacio NICE de produtos ou servicos, Classificacao Internacional
dos Elementos Figurativos (CFE) e especificagio dos produtos e/ou servigos que
serdo utilizados em associagao & marca. Determina, inclusive, a representacio
grafica da marca em um CD-R, com arquivo tipo "jpg" (NINTEC, 2017a,
2017b).

2 Método de andlise

Com o objetivo de avaliar os pedidos de registro de marcas associados a
UFPI, adotou-se a pesquisa descritiva de abordagem qualitativa. Devido ao
reduzido numero de depdsitos levantados na pesquisa, descartou-se a aplicacao
probabilistica dos resultados. Assim, o foco ¢ a andlise detalhada dos pedidos
mapeados para proposicio de ensaios ¢ apontamentos para a problematic. A

pesquisa por titularidadc[g] de marcas da UFPI junto ao INPI remeteu a seis
protocolos de solicitud de registro, sendo este o universo de analise. Quanto
aos procedimentos, partiu-se de coleta e analise documental dos dados publica
relativa a solicitud de registro de marcas publicado na RPI e no sistema de busca
de marcas do INPI.

Os resultados apresentados sio a andlise documental dos pedidos de registro
e seguem o esquema proposto: exame formal, publicagio, exame de mérito e
circunstancia atual. Para facilitar a atividade de andlise, segmentou-se o processo
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de registro conforme o esquema exposto no Quadro 1, cujas etapas foram
definidas com base na literatura de Jungmann ¢ Bonetti (2010) e no Manual de
Marcas (INPIL, 2017).

Desconsideram-se, nesse sentido, as etapas anteriores ao depdsito do pedido de
registro apresentadas no item 2.2, uma vez que os documentos disponiveis pelo
INPI sao posteriores a essa etapa.

Quadro 1
Categorias de andlise Pedidos de Registro de Marcas

Exame
Exarme o . .
forral Fublicagao de‘ _ Circunstancia
mérito
Tipo de Situacgdo da
IMArca analise marca
Apresentacio a6 Analise da
da marca circunstancia
—— . AT
Classificacao | Analise de que
segundo dos . configurou a
. mMErito ) -
tabela de pedidos situacgio da
Mice de ITIArca
OPOSICES, [ RFI do
sehouver |exame |REPIda
EFl da de situacao
publicagao mérito, | final, se
e houwer
houwer

claborada pelas autorias.

Exame formal: essa etapa, na verdade, antecede a publica¢io do pedido de
registro na RPI, e corresponde a uma anilise preliminar da diretoria do INPI que
verifica se o pedido de registro preenche os requisitos formais estabelecidos em lei.
Assim, verifica-se a documentagao apresentada junto ao formulario de depdsito.
No entanto, como a documentacio disponivel ¢ posterior a essa fase, adota-se
essa nomenclatura para fins diddticos de apresentagao das caracteristicas gerais do
sinal marcério, bem como a RPI de sua publicacio, desde que ela tenha cumprido
todos os requisitos formais para aceitagio do pedido de registro (INPI, 2017).

Publicagio: faz referéncia a etapa que segue a publicag¢io para fins de oposigdo
de terceiros, ou seja, aqui se analisam os pedidos de terceiros interessados que se
manifestarem contrariamente ao pedido de registro publicado (INPL, 2013).

Exame de mérito: examinam-se os requisitos de registrabilidade da marca. Em
caso positivo, publica-se o deferimento dela; em caso negativo, pondera-se a
fundamentagio legal do indeferimento, conforme a LPI (INPI, 2017).

Circunstdncia final: essa etapa ¢ utilizada para tecer consideragoes acerca
da marca analisada quanto a situacio de deferimento, indeferimento ou
arquivamento (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

3 Resultados

A busca na base de dados do INPI resultou em seis pedidos de registros de
marcas relacionados & UFPL, sendo: dois de titularidade da instituicao, dois de
associagao dos docentes e dois da fundagio. Nenhum dos processos tém registro
de marca concedido: quatro estao arquivados, um estd em processo de registro e
o outro foi indeferido.
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Os dois pedidos de registros solicitados pela UFPI (marcas 1 e 2) sao de servigo.
O primeiro foi depositado no ano de 2001, com apresenta¢io mista, na Classe

NICE -NCL(7) 41 [9], que engloba educagao, cursos, lazer, atividades culturais e

desportivas. Na CFE[IOl, optou-se por letras, apresentando um grafismo especial.
No sitio eletronico do INPI, a situagao do processo da marca esta arquivada e os
elementos nominativos do logotipo sao inelegiveis.

Analisando-se os despachos realizas pelo instituto no processo, constatou-se
que a peti¢ao de marca foi publicada na RPI 1620, de 22 de janeiro de 2002.
Em 17 de outubro de 2006, publicou-se o deferimento do pedido de registro na
RPI 1867, com o seguinte complemento de despacho: "alterada a especificacao
para melhor adequagio A NCL(7) 41 reivindicada". Na RPI 1893, de 17 de abril
de 2007, or INPI (2017b) publicou o arquivamento do solicitud de registro,
fundamentado no Art. 162 da LPI, que segue:

O pagamento das retribuigdes, ¢ sua comprovacio, relativas 3 Expedi¢io do
certificado de registro e ao primeiro decénio de sua vigéncia, Deverao ser efetuados no
prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento. Paragrafo tnico. A retribuicio
podera ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) Dias apds o prazo previsto
neste artigo, independentemente de notificaio, Por o pagamento de retribuicio
especifica, sob pena de arquivamento Definitivo fazer a ordem.

De acordo com as publicagdes realizadas pelo instituto, vislumbrou-se que
o pedido de registro de marca foi deferido pelo INPI, mas, em seguida, foi
arquivado tendo em vista 0 ndo pagamento da taxa de concessao exigida pelo
4rgao no prazo estabelecido. Ademais, o 6rgao adequou a especificagio para
melhor adequagao a classe escolhida no momento do protocolo.

O segundo pedido de registro solicitado pela UFPI foi depositado no ano
de 2015, com apresentagio mista, na NCL (10) 44, em que constam servigos
médicos, veterindrios, de higiene e beleza para seres humanos ou animais; Servigos
agricolas, horticolas ¢ florestais. Na CFE, optaram por outras partes do corpo
humano. No sitio eletronico do INPI, a situagao do processo da marca ¢ a de
pedido de registro de marca indeferido.

Avaliando-se os despachos realizas pelo instituto no processo, notou-se que a
peticao de marca foi publicada na RPI 2318, de 9 de junho de 2015. Em 1 de
agostode 2017, o indeferimento do pedido de registro foi publicado na RP12430,
com o seguinte detalhe de despacho:

7

A marca ¢ constituida por termo descritivo sem forma distintiva suficiente,
irregistravel Concordar com o subse¢io VIdo Art. 124 da LPI. Artigo 124.° Nao sio
registrveis as a brand: VI - sinal de cardter genérico, necessario, comum, vulgar ou
simplesmente Descritivo, quando tiver relagio com o produto ou servigo a distinguir,
ou Aquele empregado comumente para designar uma caracteristica do produto
ou servi¢o, quanto a natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e tempo de
Produgio ou de prestagio do servigo, salvo quando revestidos de suficiente forma

distintiva (INPI, 2017b, p. 900).

Em consonéncia com as publicacoes lancadas pelo instituto, o pedido de
registro de marca foi indeferido pelo INPI, ao que a universidade no entrou com
recurso.
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Quadro 2

Volto as fun¢oes confiadas a registro de uma marca registrada pela UFPI

Exame de Circunstancias
METIHD finais
Arquivada
definitivamentes
N&o houve
pagamento das
Mista retribuicdes
MNao houwe M_arcagao finais .
Marcos - diferida referentes &
pedidosde o
1 oposicio Expr_ac_ilc;ao de
certificado e
(7141 protecio ao
prirmeiro
decénio

RFI 1867 RFI 1867

Exarne

forrmal Publicagio

Servigo

RFI
1620

Servico Mao diferido

A marca é
. Irregistrével constituida por
Mlsta em termg

MN&o houve | conformidade des_cr_1t1vo =erm
. suficiente
Marcos pedidosde | com o ponto

z OPOSICAD V1 do Arte goéﬁ]at o mera
124 da LFI ISHITO,

descricdo do
(10) 44 produto ou
SErvIgo que
visa distinguir

EFI 2420 EFI 2420

RFI
2218

claborated pelas autorias, com base em dados do INPI (2017b, 2018).

A Associagao dos Docentes da UFPI requereu dois processos (marcas 3 e
4) na NCL (10)45, que diz respeito a servigos pessoais ¢ sociais prestados por
terceiros, para satisfazer as necessidades de individuos; e servigos de seguranca
para protecao de bens e pessoas. Ambos contam com apresenta¢io mista e com
os mesmos elementos nominativos e figurativos da marca, natureza coletiva, e
encontram-se com a situagao pedido definitivamente arquivado. Destaca-se que
também optaram pela CFE letras apresentando um grafismo especial.

A primeira foi protocolada em 22 de outubro de 2014 ¢, em 3 de fevereiro de
2015, na RP12300, despachado o arquivamento definitive de pedido de registro,
por falta de documentos de marca coletiva. Dessa forma, examinando a peticao
no sitio eletronico do INPI, identificou-se que a associagdo anexou apenas a
procuracio no momento do protocolo e, posteriormente, no prazo permitido
pela Lei, nao anexou as outras exigéncias para marca coletiva, o que, segundo
a LPI, devera conter o regulamento de utilizagao dispondo sobre condigoes e
proibi¢oes de uso da marca.

O segundo pedido de registro de marca solicitado pela associagio foi
protocolado em 3 de fevereiro de 2015. Analisando as publica¢des do INPI ¢ as
peticoes protocoladas no processo, constatou-se que na RP12357, em 8 de marco
de 2016, houve despacho como segue:
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de acordo com o disposto no inciso III do art.123 da LPL a marca coletiva visa
a assinalar a produtos ou servicos provindos de membros de uma determinada
entidade, ¢ nao daqueles provindos da mesma. Portanto TConsiderando a
especificagio apresentada, diga se deseja prosseguir como marca de servigo para
assinalar servicos prestos pela proépria requerente (INPI, 2016a, p- 1518).

No dia 6 de maio de 2016, a associagao protocolou documento confirmando a
intengao de prosseguir como marca coletiva, e ndo como marca de servi¢o, como
orienta o despacho. Em 5 de julho de 2016, na RPI 2374, o INPI realizou mais
uma publica¢io:

de Acordo com os esclarecimentos apresentados na peti¢io de cumprimento de
exigéncia, solicitamos adequar a especificagio aos servigos que Serdo efetivamente
prestos pelos associados. Observe que servigos como participagio em assembleias de
professorcs, encontros e seminarios, se corresponderem aorganizagao de tais eventos,
se enquadram na NCL (10)41. Caso Contrario, a marca tem caracteristica de marca
de servigo e nio de marca coletivo (INPI, 2016b, p. 964).

Apés o despacho referido, a associacao nao se manifestou ¢, em 27 de setembro
2016, na RPI 2386, o INPI arquivou definitivamente o processo, por falta de
cumprimento de exigéncia de mérito.

Quadro 3 - Resumo dois pedidos de registro de marca protocolados pela
Associagao de Docentes da UFPI

Quadro 3

Volto as fungoes confiadas a registro de marca depositado pela Associagio de Docentes da UFPI

Exame |p ilicacge | EXaMede Circunstancias
formal & Erito Finais
. Rejeicao Arquivada
oletivo final do definitivamente
pedido de p
Marcos falta de goc Tentos
3 DOCUITENtOS o dLLl)S e
(10045 | Coletivos LGOS para
de Marcas marca coletiva.
1;2100 Registradas | BPI 2300
. Arquivada
Coletivo Exigéncias | definitivamerte
Marcos | Mista N&o houve de Descurmnprimernto
4 pedidosde mérito da exigéncia de
(10145 | oposicio Iérito
RPI RFI 2357
2313 RFI 2374 RFl 2386

elaborated pelas autorias, com base em dados do INPI (2016a, 2016b, 2018).

Uma fundagio também protocolu dois pedidos de registro de marcas (marcas 5
e 6) naclasse (10)35, que envolve propaganda, gestio de negécios, administragio
de negécios, fungoes de escritério — ambas com apresentagio mista, natureza de
servico, e optaram pelas CFE: cabegas, bustos; além de livros, magazines, jornais.

A primeira foi protocolada em 31 de janeiro de 2013 e publicada na RP1 2222,
de 6 de agosto de 2013. Em seguida, no dia 6 de outubro de 2015, o INPI deferiu
o pedido. Em 10 de maio de 2016, na RPI 2366, publicou-se o arquivamento
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definitive do pedido, por falta de pagamento da concessao. A segunda marca da
fundagao foi protocolada em 11 de setembro de 2018 e publicada na RPI 2493,
de 16 de outubro de 2018, para oposi¢ao, fase em que se encontra atualmente o
processo.

Quadro 4 - Resumo dois pedidos de registro de marca protocolados pela
fundacao vinculada a UFPI

Quadro 4
Retomo dois pedidos de registro de marca depositado pela fundagio vinculada 8 UFPI

Exarme . |Pxame | cicunstancias
formal Publicacao de‘ . finais
merito
. Arquivada
Servigo definitivamente
MNao houwve
pagamento das
Mista retribuictes
N&o houve | Marcacdo | finais
Marcos pedidos diferida |referentes &
= de Expedicdo de
o] slul=Tat:T0] certificado e
(10 35 protecio ao
jeiglssi=igel
decénio
RFI RFI
2222 2335 RFI1 2366
Servico -
M Mista Fase atual |- B
e (1) 35 |do
RFI Processo
2493

elaborado por autorias, com base em dados do INPI (2018).

Consideragoes finais

A reduzida publicagio académica no Brasil sobre registro de marcas em IES
pode caracterizar a pouca atencao dispensada ao tema, o que, consequentemente,
¢ algo desafiante aos NITs. A pesquisa de literatura aqui envidada apontou a
aplicabilidade da gestao das marcas 4 uma IES nos mesmos moldes de qualquer
organizagio que intenta o bom relacionamento com a sociedade. Tal argumento
se alia a Ramezanali, Souza e Silveira (2014) e Martins, Menezes e Justiniano
(2011). Contudo, trabalhos que objetivem mapear a aplicabilidade da protegao
de marcas para os produtos, servi¢os e processos das IES ainda estio por se
desenvolver.

Com relagao a andlise documental dos pedidos de registro de marca da UFPI,
constatou-se que cinco dos seis processos de registros de marcas estao encerrados e
nao obtiveram resultado positivo. Tal fato se deu por alguns aspectos, tais como:
falta de cumprimento de exigéncia, falta de envio dos documentos obrigatérios
para protocolo, falta de pagamento das retribui¢oes finais e marca constituida por
termo descritivo da atividade.

Muitos podem ser os produtos que servem a instituicio com vistas 20 aumento
da efetividade dos depdsitos de registro. Nessa dire¢io, uma normativa interna
especifica para o tema, de modo a traduzir mais acuradamente o processo de
protecdo, mostra-se oportuna. Qutrossim, sugere-se, em protocolos futuros, que
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os processos sejam acompanhados na RPI todas as tercas-feiras, dia em que a
revista ¢ publicada, evitando a perda de prazo para o cumprimento de exigéncias
pagamentos de taxas. Antes do protocolo, também ¢ importante conferir se todos
os documentos obrigatdrios para o registro constam na peti¢ao, além de verificar
as proibicoes legais de indeferimento do registro e observar o tipo de marca e a
classe em que se enquadrard.

Por oportuno, os resultados parecem ressaltar a necessidade de difusao de
conhecimentos especificos sobre as marcas. Concebe-se isso como relevante, pois,
ampliard o escopo de iniciativas que enfrentem esta vulnerabilidade.

A principal limitagao percebida na pesquisa refere-se a ado¢ao do método
qualitativo, devido ao nimero reduzido de depdsitos levantados junto ao INPL
Tal barreira poderia ser reflexo da nao padronizagao dos processos de registro
quanto a titularidade da UFPIL.

Por fim, espera-se que este artigo assista a compreensao do estdgio em que
se encontra a gestao das marcas na UFPI, suscitando a producio de pesquisas
académicas sobre a tematica e auxiliando na tomada de decisao em organizagoes
envolvidas na gestao de ativos marcarios.
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