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1. Histórico do Direito Marcário

O hábito de se indicar a autoria ou origem de uma obra por meio de 
algum símbolo ou sinal é um costume existente desde a antiguidade. Os roma-
nos costumavam diferenciar as suas peças de olaria e cerâmica ao deixar uma 
impressão na base de cada artesanato. Estas marcas podiam ser impressões 
digitais ou pequenos símbolos básicos como estrelas ou cruzes. Costumeira-
mente, os criadores de rés também marcavam as cabeças de gado de modo 
que pudessem registrar a propriedade e distinguirem a suas rezes. Este hábito 
se perpetua até os dias atuais.

A prática de marcar e identificar objetos antes da sua venda foi crescendo 
e se propagando ao longo do tempo, mas este costume de se identificar objetos 
por meio de sinais passou a ser amplamente praticado a partir do século XIX, 
com a revolução industrial, que então consagrou tal prática. Naturalmente, per-
cebeu-se a importância deste costume, principalmente quando os compradores 
passaram a exigir que um produto tivesse determinada autoria e procedência. 
Percebeu-se também que a marca agregava valor ao produto vendido ou servi-
ço prestado, sendo, muitas vezes objeto de desejo. 

Consequentemente, algumas marcas passaram a ser indevidamente co-
piadas, surgindo aí uma necessidade de se impedir esta prática para garantir a 
autenticidade das marcas sobre os produtos, protegendo o consumidor. Assim, 
nasceu o direito marcário e as suas especificações para proteção e registro de 
marcas, sendo uma área ampla e que vem crescendo e se modificando confor-
me as novas necessidades do ramo.
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2. Conceito e Normas Legais
 

 
A marca é a identidade visual de uma empresa. A 
forma como ela vai se apresentar aos seus clientes 
e criar uma relação de confiança com eles. É a ma-
neira como a empresa conseguirá criar uma ima-
gem, uma expressão, que remeta ao seu produto ou 
serviço, facilitando a sua comunicação e relação 
com seus clientes. 

A marca também agrega status, sendo objeto de desejo e valoração do 
produto ou serviço prestado. Em alguns casos, a marca é o bem mais valioso 
de uma empresa, tendo o seu valor superior ao valor das instalações e demais 
bens da empresa.

Além disso, a marca também tem o objetivo de proteger o consumidor, 
que poderá identificar mais facilmente a origem do produto que consome, per-
mitindo assim, reclamar algum direito sobre o produto comprado, se neces-
sário, como no caso de defeito ou má prestação de serviço, além de permitir 
que o consumidor exclua ou inclua um determinado produto ou serviço da sua 
“nuvem de consumo”.

Sendo assim a marca tem o poder de identificar o produto ou serviço de 
forma a reforçar tanto as qualidades que se vinculam á marca, trazendo-lhe, 
assim, prestígio,  quanto reforçar os defeitos do produto ou serviço, trazendo 
uma imagem negativa à respectiva marca.
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Por esse motivo, a marca possui uma proteção especial por parte do esta-
do. No Brasil, é a Lei da Propriedade Industrial (LPI), a Lei nº 9.279, de 14 de 
maio de 1996, em seu Título III, nomeado “Das marcas”, que trata a respeito 
das marcas registráveis em território nacional. É possível consultar a LPI em sua 
totalidade no Anexo I deste livro.

A Lei em questão dedica 11 (onze) capítulos, que regulamentam as nor-
mas para registro e proteção das marcas. Prevê as marcas que são registráveis 
e as não registráveis, quem pode requerer o registro, os direitos concedidos 
aos detentores do registro de marca, além de prever a vigência do registro de 
marca, as condições para a licença de uso e as hipóteses de perda dos direitos 
sobre a marca registrada.

Segundo a Lei da Propriedade Industrial, entende-se por marca todo sinal 
distintivo visualmente perceptível, utilizada para diferenciar um determinado 
produto ou serviço de outro que lhe seja idêntico, semelhante ou afim, mas que 
possua uma origem diversa.

Marcas também podem ser utilizadas para atestar a conformidade de 
um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, 
notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia 
empregada. São as chamadas marcas de certificação.

A seguir, serão abordadas as diferentes classificações dos tipos de marca, 
previstas na LPI, além das suas especificações técnicas, principais semelhanças 
e as diferenças existentes entre cada uma delas.
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3. Classificação dos tipos de marcas

As marcas são classificadas tanto com relação à sua natureza, isto é, 
com relação a sua origem e o propósito a que se destina, quanto em relação a 
sua forma. Que nada mais é que a maneira como a marca se apresenta e os 
elementos que a compõe.

Quanto a sua natureza, as marcas são classificadas, conforme artigo 123 
da Lei nº 9.279, como marcas de produtos e serviços, marcas de certificação e 
marcas coletivas. Quanto à forma, o INPI classifica as marcas em nominativas, 
figurativas, mistas e tridimensionais. A seguir, trataremos de cada classificação 
de marca de maneira específica.

3.1. Classificação quanto à natureza

Como foi dito anteriormente, quanto a sua natureza, as marcas são classi-
ficadas como marcas de produtos e serviços, marcas de certificação e marcas 
coletivas. Sendo assim, verificaremos cada uma delas a seguir.

3.1.1. Marca de Produtos ou Serviços 

Conforme o inciso I do artigo 123 da Lei nº 9.279, a marca de produto 
ou serviço, como o próprio nome nos indica, é aquela marca usada para dis-
tinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, mas de origem 
diversa. Nas figuras abaixo, alguns exemplos de marcas amplamente difundi-
das em nosso cotidiano.
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Figura 1: Garoto. Exemplo de marca de produto ou 

serviço. Disponível em <https://goo.gl/TLRzK2>.

Figura 3: Batavo. Exemplo de marca de produto ou 
serviço. Disponível <https://goo.gl/vt5ax6>.

Figura 4: O Boticário. Exemplo de marca de produto ou 
serviço. Disponível em <https://goo.gl/G8AGUO>.

 
Figura 2: Havaianas. Exemplo de marca de produto ou  

serviço. Disponível em <https://goo.gl/KslKMy> 

3.3.2. Marca de Certificação

Conforme o inciso II do artigo 123 da Lei nº 9.279, a marca de certifi-
cação é aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço 
com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à 
qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. São exem-
plos de marcas de certificação as marcas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) e do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
(INMETRO), conforme se observa a seguir:

 

 
Figura 5: Inmetro. Exemplo de marca de certificação. 

Disponível em <https://goo.gl/vr51qt>.

 
Figura 6: ABNT. Exemplo de marca de certificação. 

Disponível em <https://goo.gl/5OKFMN>.
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Ressalta-se que as marcas de certificação não servem como substitutas dos 
selos de inspeção sanitária ou de qualquer cumprimento da regulamentação ou 
norma jurídica específica para aquele serviço ou produto vigente no país.

Sendo assim, a utilização de uma marca de certificação não exime a res-
ponsabilidade dos produtores, distribuidores e prestadores de serviço quanto 
à responsabilidade de atender aos requisitos exigidos legalmente e quanto à 
qualidade dos produtos e serviços prestados. 

3.3.3. Marca Coletiva 

Conforme o inciso III do artigo 123 da Lei nº 9.279, a marca coletiva é 
aquela usada para identificar produtos ou serviços advinda de membros de 
uma determinada entidade. Em outras palavras, a marca coletiva é aquela que 
visa diferenciar produtos ou serviços pertencentes a um determinado grupo ou 
associação em relação a outros produtos ou serviços que lhes sejam idênticos, 
semelhantes ou afins, mas que possuem uma origem diversa. As figuras a seguir 
referem-se a alguns exemplos de marcas coletivas.

 
 

 
Figura 7: Vinhos do Brasil. Exemplo de marca coletiva. 

Fonte: INPI. Disponível em <https://goo.gl/btXIv7>.

 
 

Figura 8: Exemplo de marca coletiva. Fonte: INPI. 
Disponível em <https://goo.gl/lQLxOd>.

 

 
 

Figura 9: Amorango. Exemplo de marca coletiva. 
Fonte: INPI. Disponível em <https://goo.gl/Spz60b>.

 
Figura 10: Coodetec. Exemplo de marca coletiva. 

Fonte: INPI. Disponível em <https://goo.gl/eOeGja>.
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No caso da marca coletiva, esta somente pode ser registrada por pes-
soas jurídicas representativas de coletividade como, por exemplo, associações, 
cooperativas, sindicatos, consórcios, federações, confederações, dentre outras 
entidade jurídicas coletivas.

O registro e utilização da marca coletiva estão sujeitos a um regulamento 
de utilização a ser cumprido por todos os membros da entidade jurídica coleti-
va que solicitou o registro da marca, dispondo sobre condições e proibições de 
uso da marca registrada. Tal disposição está prevista no artigo 147 da Lei nº 
9.279, que condiciona a concessão do registro à existência de regulamento de 
utilização da marca que, quando não constar no pedido de registro da marca, 
deverá ser protocolado em até 60 (sessenta) dias da data do depósito, sob 
pena de arquivamento definitivo do pedido.

Conforme Manual de Marcas do INPI, o regulamento a ser submetido 
juntamente com o pedido de registro pelo requerente deve conter os seguintes 
requisitos, sob pena do pedido de registro de marca sofrer uma exigência para 
eventual correção ou clarificação:

a) descrição da entidade coletiva requerente, indicando sua qualificação, ob-
jeto, endereço, e pessoas físicas ou jurídicas autorizadas a representá-la;

b) condições para eventual desistência do pedido de registro ou renúncia ao 
registro da marca (parcial ou total), caso as mesmas não estejam previstas no 
contrato social, em observância ao art. 152 da LPI;

c) pessoas (físicas ou jurídicas) autorizadas a utilizar o sinal em exame, de-
vendo ser descritos quaisquer requerimentos ou condições necessárias para 
a utilização do sinal;

d) condições de utilização do sinal, caso as mesmas existam. No caso de falta 
de detalhamento das condições de uso do sinal, entende-se que as condições 
aplicáveis limitam-se ao estabelecido pelas normas legais;

e) sanções aplicáveis no caso de uso inapropriado do sinal, caso as mesmas 
existam. Se o requerente não detalhar a definição de uso inapropriado, este 
será entendido como o emprego da marca coletiva de forma contrária ao es-
tabelecido pelas condições previstas no item “d”.

Manual de Marcas do INPI, 3ª revisão, junho de 2016, disponível em http://manual-
demarcas.inpi.gov.br/.
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O regulamento de utilização da marca poderá conter, além dos requisitos 
listados acima, outras disposições que os membros da entidade jurídica coleti-
va acreditar serem importantes, desde que todas as informações contidas sejam 
suficientes e completas, isto é, caso o regulamento mencione um documento ou 
norma específicas, estes deverão estar devidamente anexados ao regulamento.

Uma empresa que usa uma marca coletiva pode, também, usar sua própria 
marca, desde que o regulamento de utilização assim o permita. Por exemplo, 
em uma associação de arquitetos ou engenheiros, um membro poderá usar o 
logotipo da associação em conjunto com o logotipo de seu negócio particular.

3.2. Classificação quanto à forma

Como foi dito anteriormente, quanto à forma, o INPI classifica as marcas 
em nominativas, figurativas, mistas e tridimensionais. A seguir trataremos de 
cada uma dessas classificações de maneira específica.

3.2.1. Marcas Nominativas

A marca classificada como nominativa é aquela composta exclusivamente 
por letras e números, podendo ser composta por uma ou mais palavras.

Uma marca nominativa, contudo, não pode ser composta por uma única 
letra ou número. As marcas nominativas protegem, como o próprio título suge-
re, o nome da marca, não importando, neste caso, a fonte, tamanho, cor, e 
demais estilos que serão utilizados para expressar este nome.

Para fins do registro de marca nominativa, utiliza-se o alfabeto romano. 
As palavras que farão a composição da marca também podem admitir neolo-
gismos e combinações de letras ou algarismos romanos ou arábicos.

Vale ressaltar que ao registrar uma marca nominativa, o seu titular terá o 
direito de utilizá-la da forma como melhor entender, podendo usá-la isolada-
mente ou em conjunto com um desenho ou fundo que possuam quaisquer cores 
que o titular desejar, desde que a marca nominativa não seja alterada.
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Por exemplo, se uma determinada empresa é titular da marca nominativa 
registrada “Nascer do sol” essa empresa pode utilizar essa marca em um fun-
do amarelo, ou então associada a uma imagem de um sol nascendo ou outra 
figura desejada. Mas, ela não pode utilizar o nome “Sol nascente”, pois esta 
não é a marca nominativa protegida junto ao INPI.

3.2.2. Marcas Figurativas

A marca classificada como figurativa é aquela composta por algum tipo de 
representação bidimensional, como por exemplo, um desenho, uma figura ou até 
mesmo qualquer forma estilizada de letra e número, ainda que isoladamente.

Ao contrário da marca nominativa, a marca figurativa pode ser consti-
tuída por um único número ou letra, desde que configure uma representação 
estilizada e personificada de modo que possa distinguir aquela forma das re-
presentações de letras e números comuns.

Veja como exemplo as marcas a seguir:

 

 
Figura 11: Carrefour. Exemplo de marca figurativa. 
Fonte: INPI. Disponível em <https://goo.gl/rbCzPk>.

 
Figura 12: Nike. Exemplo de marca figurativa.  

Fonte: INPI. Disponível em <https://goo.gl/NUYmZU>.

 

 
Figura 13: Microsoft. Exemplo de marca figurativa. 

Fonte: INPI. Disponível em <https://goo.gl/nDG6As>.

 
Figura 14: Banco do Brasil. Exemplo de marca figurati-
va. Fonte: INPI. Disponível em <https://goo.gl/v0Pifu>.
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Vale ressaltar que, diferentemente da marca nominativa, o titular da mar-
ca figurativa deve obrigatoriamente utilizá-la da forma como foi protegida. Se 
a marca figurativa for registrada em preto e branco, o titular da marca poderá 
utilizar qualquer combinação de cores na sua marca, sem correr o risco de ser 
declarada a sua caducidade. Contudo, se a marca figurativa foi protegida nas 
cores azul e verde, ela não poderá ser utilizada com outras combinações de 
cores.

Sendo assim, ao solicitar uma marca figurativa com certa disposição de 
cores, o titular da marca deve respeitar essa composição. Além disso, a marca 
figurativa colorida torna-se ainda mais distintiva, podendo servir de argumento 
para impedir terceiros de utilizarem marcas semelhantes que utilizem cores 
parecidas.

Ressalta-se, contudo, que a proteção de uma marca figurativa colorida 
não concede ao titular a exclusividade sobre as cores utilizadas. Isto é, se a sua 
marca figurativa utiliza as cores azul e verde para o setor alimentício, isso não 
significa que outras empresas no mesmo setor não poderão utilizar as mesmas 
cores.

Sendo assim, se uma empresa tiver a intenção de alterar a disposição 
de cores da sua marca figurativa, ela deverá registrar a sua marca em preto e 
branco, caso contrário, ela deverá realizar um novo registro de marca junto ao 
INPI solicitando a proteção da mesma marca mista, contudo com uma disposi-
ção de cores distinta. 

3.2.3. Marca mista

A marca classificada como mista é aquela composta tanto pelos elemen-
tos da marca nominativa, quanto os elementos da marca figurativa, sendo, 
portanto, uma mistura dos dois tipos de marca anteriores. Em outras palavras, 
a marca mista é constituída por nomes e figuras expressas bidimensionalmente 
de modo a distinguir o produto ou serviço a ser representado.
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Alguns exemplos de marcas mistas:

 

 
Figura 15: Petrobras. Exemplo de marca mista.  

Fonte: INPI. Disponível em <https://goo.gl/wMnVQz>.

 
 

Figura 16: Mc Donald’s. Exemplo de marca mista. 
Fonte: INPI. Disponível em <https://goo.gl/pwVZiH>.

 
Figura 17: Natura. Exemplo de marca mista. Fonte: 

INPI. Disponível em <https://goo.gl/l9OWqR>.

 
Figura 18: SBT. Exemplo de marca mista. Disponível 

em <https://goo.gl/9DCY2d>.

 
 Vale ressaltar que, diferentemente da marca nominativa, o titular da marca 
mista deve obrigatoriamente utilizá-la da forma como foi protegida. Se a marca 
mista for registrada em preto e branco, o titular da marca poderá utilizar qual-
quer combinação de cores na sua marca, sem correr o risco de ser declarada a 
sua caducidade. Contudo, se a marca mista foi protegida nas cores amarelo e 
vermelho, ela não poderá ser utilizada com outras combinações de cores.

Sendo assim, ao solicitar uma marca mista com certa disposição de cores, 
o titular da marca deve respeitar essa composição. Além disso, a marca mista co-
lorida torna-se ainda mais distintiva, podendo servir de argumento para impedir 
terceiros de utilizarem marcas semelhantes que utilizem cores parecidas.

Ressalta-se, contudo, que a proteção de uma marca mista colorida não con-
cede ao titular a exclusividade sobre as cores utilizadas. Isto é, se a sua marca 
mista utiliza as cores vermelho e amarelo para o setor alimentício, isso não signi-
fica que outras empresas no mesmo setor não poderão utilizar as mesmas cores.

Assim como ocorre com as marcas figurativas, se uma empresa tiver a in-
tenção de alterar a disposição de cores da sua marca mista ela deverá registrar 
a sua marca em preto e branco, caso contrário, ela deverá realizar um novo 
registro de marca junto ao INPI solicitando a proteção da mesma marca mista, 
contudo com uma disposição de cores distinta. 
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3.2.4. Marca tridimensional

A marca classificada como tridimensional é aquela que compõe uma for-
ma plástica de produto ou de embalagem, cuja configuração possua três di-
mensões de maneira que seja capaz de diferenciar tal produto e embalagem, 
mas que essa configuração não possua, em si mesma, qualquer tipo de efeito 
técnico, mas um efeito puramente estético.

A forma tridimensional a ser protegida como marca não pode conter algu-
ma função ou melhoramento na utilização daquele produto. Por exemplo, uma 
garrafa de bebida que tenha uma curva ergonômica que cause mais conforto 
para o usuário que irá segurá-la e que evita que ele escorregue pela mão. Essa 
configuração do formato da garrafa não pode ser registrado como marca no 
INPI, pois possui um efeito técnico no produto.

Já uma embalagem de perfume em formato de borboleta, por exemplo, 
poderia ser registrada como marca no INPI, pois tal configuração tridimensio-
nal é meramente estética para fins de diferenciar o produto dos demais encon-
trados no mercado e não traz nenhum benefício funcional ao produto.

Alguns exemplos de marcas tridimensionais:

 

 
Figura 19: Toblerone. Exemplo de marca tridimensional. 

Fonte: INPI. Disponível em <https://goo.gl/s8UqgK>.

 
Figura 20: Yakult. Exemplo de marca tridimensional. 
Fonte: INPI. Disponível em <https://goo.gl/nfxk2I>.

 
Figura 21: Baton. Exemplo de marca tridimensional. 
Fonte: INPI. Disponível em <https://goo.gl/94lRa6>.

 
Figura 22: Dior J’adore. Exemplo de marca tridimensional. 

Fonte: INPI. Disponível em <https://goo.gl/w8Nk6S/>.
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4. Princípios legais

As marcas obedecem a quatro princípios legais básicos, o princípio da 
exclusividade, o princípio da territorialidade, o princípio da especificidade e o 
princípio do sistema atributivo, conforme será abordado nos tópicos a seguir.

4.1. Princípio da exclusividade

O artigo 129 da LPI confere ao detentor de um registro de marca a exclusivi-
dade quanto o uso da marca registrada conforme se verifica na transcrição a seguir: 

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expe-
dido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso 
exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coleti-
vas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Dessa forma, o detentor de um registro de marca tem o poder de excluir 
terceiros de utilizá-la, sem a sua autorização prévia, não sendo permitido a 
cópia, imitação ou alteração de uma marca registrada.

Existe, entretanto, uma exceção ao princípio da exclusividade, conforme 
se verifica a seguir.

4.4.1. Caráter relativo das marcas

O direito conferido a um titular de um registro de uma marca é um direito 
relativo, e não absoluto, existindo, portanto, algumas hipóteses em que tercei-
ros poderão utilizar uma marca registrada independentemente de autorização 
prévia do titular.

Conforme o artigo 132 da LPI, mesmo depois de registrada uma marca, 
o seu titular não poderá impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem as 
suas próprias marcas juntamente com a marca do produto a ser comercializado. 
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É defeso ao titular da marca impedir que os fabricantes de acessórios 
utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas 
as práticas leais de concorrência. Por exemplo, uma fabricante de carros que 
possui a sua marca registrada, não pode impedir que oficinas mecânicas anun-
ciem que realizam a reposição de peças de carros dessas marcas.

Permitir tal proibição do uso da marca registrada impediria inclusive a co-
municação dos distribuidores com relação aos produtos que oferecem. Proibir 
a utilização das marcas registradas nestes casos impediria, inclusive, o bom 
andamento do comércio interligado a elas, desvirtuando assim, o próprio pro-
pósito do direito marcário.

Além disso, após o titular de uma marca autorizar a venda e um produto 
que a contenha, este não poderá impedir a livre circulação do produto no mer-
cado interno alegando a utilização de sua marca pelos mesmos motivos acima 
expostos.

Por fim, o titular de uma marca não poderá impedir a citação da marca 
registrada em discurso, palestra ou qualquer tipo de obra ou publicação, cien-
tífica ou literária, desde que tais trabalhos não possuam conotação comercial e 
não alterem ou comprometam o caráter distintivo da marca.

4.2. Princípio da territorialidade

O princípio da territorialidade está previsto no artigo 129 da LPI que 
afirma que a proteção adquirida por um registro de marca assegurará ao seu 
titular o uso exclusivo em todo o território nacional. Isto é, o registro de uma 
marca no Brasil, gozará da proteção territorial apenas no Brasil. Para estender 
a proteção de um registro de marca à outros países, o titular da marca necessi-
ta solicitar o registro em cada um dos países desejados.

Vale ressaltar que o registro de uma empresa na Junta Comercial não pro-
tege o nome da empresa como marca, além de possuir abrangência apenas no 
Estado em que a empresa solicitou o registro.
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Existe, contudo, uma exceção ao princípio da territorialidade, que é o 
caso da marca notoriamente reconhecida.

4.2.1. Marca notoriamente reconhecida

O Brasil é um dos países signatários da Convenção da União de Paris 
para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP) que em seu artigo 6º Bis prevê 
o seguinte:

Art. 6 Bis. Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o re-
gistro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido 
do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que 
constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer con-
fusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do 
uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de 
uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos 
idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca 
constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetí-
vel de estabelecer confusão com esta.

Sendo assim, respeitando-se o que prevê o artigo acima transcrito, a LPI, 
em seu artigo 126 que a marca notoriamente conhecida em seu ramo de ati-
vidade goza de proteção especial, independentemente de estar previamente 
depositada ou registrada no Brasil.

Isto é, uma marca que está devidamente registrada em outro país, a prin-
cípio, goza de proteção apenas no território do país em que está registrada. 
Contudo, é possível que esta marca obtenha a mesma proteção no Brasil, mes-
mo que não esteja depositada em território brasileiro, desde que esta marca 
seja notoriamente reconhecida no seu ramo de atividade. 

A aplicação do artigo 126 da LPI poderá ocorrer por requerimento do 
titular da marca notoriamente reconhecida, por meio de oposição a um pedido 
de registro de marca. No momento em que se realiza essa oposição, o titular 
da marca notória deverá comprovar esse reconhecimento dentro do ramo de 
atividade em que atua. É extremamente importante que o titular de uma marca 
notoriamente reconhecida faça um constante monitoramento dos pedidos de 
registro de marca em todo o mundo a fim de se resguardar.
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Após realizar a impugnação com base na exceção prevista no artigo 126 
da LPI, o impugnante deverá solicitar o registro da marca notória no país im-
pugnado em até 60 (sessenta) dias após a interposição da oposição, conforme 
o artigo 158, §2º da LPI.

Vale ressaltar que o INPI pode indeferir de ofício algum pedido de registro 
de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, uma marca notoriamen-
te conhecida, independentemente de haver, contra o pedido de registro, uma 
oposição por parte do titular da marca notória.

4.3. Princípio da especificidade

O princípio da especificidade, ou especialidade, refere-se ao fato de que 
o registro de marca limita-se ao ramo de atividade do titular. Isto é, somente 
será possível requerer o registro de marca relativo à atividade que o solicitante 
exerça efetivamente. Ao solicitar um registro de marca, o requerente deverá 
listar os ramos de atividades em que deseja proteger aquela marca. Somente 
os ramos de atividades solicitados pelo titular da marca gozarão da proteção 
pelo registro.

Sendo assim, ao se registrar a marca “Brisa do verão” para venda de 
roupas de banho, outra empresa poderá registrar a marca “Brisa do verão” 
para uma sorveteria.

Isso é permitido tendo em vista que não haverá concorrência entre a em-
presa “Brisa do verão” de roupas de banho e a sorveteria “Brisa do verão”, 
uma vez que o consumidor que pretende comprar roupas de banho não corre o 
risco de se confundir entre as marcas e acabar consumindo o produto vendido 
pela sorveteria.

Para fazer cumprir o princípio da especificidade, o INPI adota a Classifi-
cação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL, na sigla em inglês), 
também conhecida simplesmente por Classificação de Nice para a realização 
dos registros de marca no Brasil. Existem atualmente 45 (quarenta e cinco) clas-
ses distintas em que se pode encaixar um pedido de registro de marca. 
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A classificação de Nice é dividida entre produtos, que compreendem as 
classes de 1 a 34, e serviços, compreendidos entre as classes 35 a 45. Essa 
classificação, entretanto, não é suficientemente descritiva e não incluem todos 
os tipos de produtos e serviços existentes. A fim de sanar tal insuficiência o 
INPI criou as chamadas Listas Auxiliares que servem de apoio no momento do 
requerente classificar o seu pedido de registro de marca.

Além disto, tendo em vista as frequentes mudanças no mercado e o sur-
gimento de novos produtos e serviços, o Comitê de Peritos da Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) promove anualmente alterações na 
Classificação de Nice.

Existe, entretanto, uma exceção ao princípio da especificidade, que são 
as marcas de alto renome, conforme será exposto a seguir.

4.3.1. Marca de alto renome

As marcas de alto renome estão previstas no artigo 125 da Lei de Pro-
priedade Industrial e são aquelas marcas que foram registradas no Brasil e 
que gozarão de uma proteção especial em todos os ramos de atividades.

Para uma marca ser reconhecida como uma marca de alto renome ela 
precisa solicitar esse reconhecimento junto ao INPI. É a Resolução 107 de 
2013 do INPI que regulamenta esse procedimento.

É necessário que o requerente da proteção especial concedida às mar-
cas de alto renome comprove que a sua marca possui de fato reconhecimento 
amplo por parte do público em geral. Essa comprovação pode ser feita por 
meio de pesquisas de mercado, apresentação de planos de mídias, bem como 
matérias e artigos que tratem a respeito da marca pelas grandes mídias.

O requerente também precisa comprovar a reputação e o prestígio que 
a sua marca possui juntamente ao grande público em geral. Além disso, a 
qualidade associa à marca e aos produtos ou serviços por ela assinalados 
também necessita estar evidenciada para que o alto renome seja reconhecido. 
Tal comprovação pode ser feita, por exemplo, por meio da apresentação de 
uma pesquisa da imagem da marca no mercado nacional. 
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O requerimento de reconhecimento do alto renome de uma marca é apre-
ciado por uma Comissão Especial no INPI, designada especificamente para 
análise do caso pelo Presidente do INPI, por meio de um ato próprio. Essa 
Comissão será composta por servidores da Diretoria de Marcas do INPI, que 
possuam elevado conhecimento técnico e profissional, e será presidida pelo 
Diretor de Marcas, na forma designada pelo Presidente do INPI.

A comissão Especial analisará o requerimento, podendo emitir exigência 
para maiores esclarecimentos se entender necessário. Após análise, a Comissão 
emitirá um parecer circunstanciado. Com base em tal parecer, o Presidente da 
Comissão decidirá quanto ao reconhecimento ou não do alto renome da marca.

Caso ocorra o reconhecimento do alto renome da marca, o INPI fará uma 
anotação na marca registrada, que tornará pública a proteção especial esten-
dida á todos os ramos de atividade. Tal anotação tem a duração de 10 (dez) 
anos. Findo este prazo, o titular da marca de alto renome deverá fazer novo 
requerimentos, seguindo os mesmo procedimentos para a primeira concessão.

Atualmente no Brasil, existem as seguintes marcas de alto renome em vi-
gência segundo o INPI:

Marcas de alto renome em vigência
Marca Titular Concessão

Pirelli & C. Società Per Azioni Processo nº 900775114

Data: 23/11/2010

3M 3 M Company Processo nº 828505292

Data: 21/12/2010

Chanel Chanel SARL Processo nº 822500337

Data: 10/05/2011

KIBON Unilever N.V. Processo nº 900101610

Data: 21/06/2011

MOÇA Société des Produit Nestlé S/A Processo nº 828233900

Data: 21/06/2011

Sadia S/A

Processo nº 826915426

Data: 21/06/2011
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McDonalds International Property Company, Limi-
ted

Processo nº 821410512

Data: 04/09/2012

FUSCA Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Auto-
motores LTDA

Processo nº 817078126

Data: 10/03/2015

BARBIE Mattel, Inc. Processo nº 790377179

Data: 31/03/2015

PLAYSTATION

Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment 
(Sony Computer Entertainment Inc.)

Processo nº 826263798

Data: 07/04/2015

HONDA Honda Motor Co. LTD Processo nº 007041799

Data: 07/04/2015

FABER-CASTELL Faber-Castell Aktiengesellscha Processo nº 812844424

Data: 09/06/2015

 
Fonte: site do INPI. http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-dirma-1/inpi-marcas_-marcas-de-alto-renome-em-
-vigencia_-18-08-2015.pdf. Atualizada até 18/08/2015.

4.4. Princípio do sistema atributivo

Outro princípio que rege o Direito Marcário no Brasil é o princípio do 
sistema atributivo de direito, previsto no artigo 129 da LPI que assim dispõe:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expe-
dido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso 
exclusivo em todo o território nacional[...].

Este princípio determina que o requerente de um registro de marca junto 
ao INPI somente passará a gozar do seu direito de propriedade sobre a marca 
quanto efetivamente obtiver o seu registro.

Segundo este princípio, aquele que primeiro registrar uma marca junto ao 
INPI é que terá a propriedade sobre a marca. O princípio do sistema atributivo, 
contudo, também comporta uma exceção, conforme se verifica a seguir.
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4.4.1. Direito de precedência

O artigo 129 da LPI, em seu § 1º prevê a exceção do direito de prece-
dência ao registro de marca. O direito de precedência é dado aquele que, de 
boa fé, já utilizava, no Brasil, há pelo menos seis meses uma marca igual ou 
semelhante à marca que foi solicitada o registro no INPI. Neste caso, se com-
provada essa utilização prévia e legítima, tal empresa terá a preferência ao 
registro da marca que já utilizava.

É necessário que o detentor do direito de precedência entre com uma 
oposição ao pedido de registro da marca que utiliza, fundamentando a sua 
reivindicação com provas suficientes para caracterizar o uso no país da marca 
a ser oposta. Além disso, é necessário que o impugnante também realize um 
pedido de registro da sua marca, juntamente com tal comprovação na instru-
ção processual do pedido de oposição.

Ressalta-se que, não se considera detentor de boa fé o usuário de marca 
que já tenha ido ao INPI solicitar um registro de marca, mas teve o seu pedido 
arquivado ou o seu registro extinto. 

É importante observar também que o direito de precedência deve ser usu-
fruído no tempo adequado, sob pena de perda do direito de precedência. Sendo 
assim, aquele que utiliza a marca de boa fé, deve requisitar o seu direito de 
precedência antes da concessão do registro de marca à terceiro. Após a ex-
pedição do registro de marca a terceiro, aquele que utiliza a marca de boa fé 
não poderá mais tentar anular a marca registrada por terceiro.
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5. Proteção

A proteção do direito marcário se dá por meio de pedido de registro de 
marca junto ao INPI. Podem requerer o registro de marca tanto as pessoas 
físicas quanto jurídicas, seja de direito público ou privado, isto é, tanto empre-
sas particulares podem solicitar o seu registro de marca como também órgãos 
públicos, como por exemplo a Fundação Universidade de Brasília que é titular 
da marca nominativa “Universidade de Brasília”.

O prazo de vigência de um registro de marca é de 10 (dez) anos, con-
tados da data da concessão do registro. É possível prorrogar esse prazo por 
igual período e de maneira sucessiva. Para tanto, o titular da marca deverá 
solicitar a prorrogação durante o último ano de vigência do registro, mediante 
pagamento da respectiva retribuição.

É importante ressaltar que apenas com um registro de marca no INPI será 
possível realizar uma futura transferência do direito sobre a marca, por meio 
de um licenciamento, franquia ou cessão.

O artigo 122 da LPI prevê que são registráveis as marcas que possuem 
sinais distintivos que sejam visualmente perceptíveis e que não estejam com-
preendidas nas proibições legais.

O Capítulo I, “Da registrabilidade”, Secção II, “Dos sinais não registráveis 
como marca”, da LPI, elenca uma lista taxativa de sinais que não podem ser 
registrados como marca. Tal lista encontra-se prevista no artigo 124, in verbis:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento ofi-
ciais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respec-
tiva designação, figura ou imitação;

 II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de sufi-
ciente forma distintiva;
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III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e 
aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente 
contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento 
dignos de respeito e veneração;

IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido 
o registro pela própria entidade ou órgão público;

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de 
título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de cau-
sar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente 
descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou 
aquele empregado comumente para designar uma característica do produto 
ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época 
de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficien-
te forma distintiva;

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo 
peculiar e distintivo;

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal 
que possa falsamente induzir indicação geográfica;

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, nature-
za, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para ga-
rantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;

XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca 
coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;

XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, so-
cial, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem 
como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela 
autoridade competente ou entidade promotora do evento;

XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem 
de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
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XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico sin-
gular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucesso-
res;

XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam 
protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou as-
sociação, salvo com consentimento do autor ou titular;

XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha rela-
ção com o produto ou serviço a distinguir;

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acrésci-
mo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou servi-
ço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação 
com marca alheia;

XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, 
salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de sufi-
ciente forma distintiva;

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondiciona-
mento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

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

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o re-
querente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, 
cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país 
com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tra-
tamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, se-
melhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela 
marca alheia.

Não desrespeitando quaisquer dessas proibições, e preenchido os re-
quisitos mínimos previstos no artigo 122 da mesma Lei, é possível solicitar um 
pedido de registro de marca no INPI para conseguir a proteção concedida as 
marcas no Brasil.
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6. Força da marca

Sempre que um pedido de registro de marca cumprir com os requisitos 
mínimos para concessão, a marca solicitada será suscetível de ser uma marca 
registrada. Isso não significa, entretanto, que toda marca registrada possua a 
mesma força, ou seja, possua a mesma capacidade de se distinguir das demais 
marcas do mesmo ramo.

Existem diferentes graus de distintividade de uma marca que determina-
rão, portanto, a força que esta marca possui de se diferenciar das demais e 
impedir que outras marcas a copiem.

Sendo assim, são consideradas marcas fracas as marcas meramente evo-
cativas, descritivas e sugestivas, estando essas marcas nos graus mais baixos 
de proteção que pode ser conferido a uma marca.

Pode-se dizer então que as marcas dividem-se em cinco graus distintos 
de força, sendo que o menor grau confere á marca a menor proteção possível:

1º grau: marcas genéricas

2º grau: marcas descritivas

3º grau: marcas evocativas ou sugestivas

4º grau: marcas arbitrárias

5º grau: marcas de fantasiosas

As marcas genéricas são as marcas que utilizam signos que são utilizados 
comumente para designar o próprio produto ou serviço ou que, pelo uso, tor-
naram-se signos necessárias ao processo de comunicação. Pode-se citar como 
exemplo de marca genérica a marca “The Computer Store” para distinguir uma 
loja de venda de computadores e demais produtos eletrônicos relacionados. 
Sendo assim, as marcas genéricas não podem obter a exclusividade dos signos 
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nela compreendidos, pois haveria uma apropriação singular do que pertence 
ao domínio comum, e portanto, são as marcas que possuem o menor grau de 
proteção.

Considera-se marcas descritivas aquelas marcas que são compostas de 
elementos que descrevem o produto ou a atividade ao qual a marca está vin-
culada. São exemplos de marcas descritivas “sapato de couro”, para distinguir 
uma loja de sapatos, “A Casa do Pão de Queijo” para distinguir uma lancho-
nete e “American Airlines” para distinguir uma companhia aérea.

As marcas ditas evocativas são as marcas que contém em si um termo que 
lhe atribui uma mensagem positiva, que conota algum tipo enaltecimento ou 
que relaciona algum signo de importância de maneira sugestiva. Pode-se citar 
como exemplo de marca evocativa ou sugestiva “O rei da embalagens” para 
distinguir uma loja de embalagens e produtos afins, “Rei do chocolate” para 
distinguir uma loja de doces.

A marca arbitrária já pode ser considerada uma marca forte. É a marca 
que se utiliza de algum signo conhecido no mundo mais que não guarda qual-
quer relação com o produto ou serviço a ser prestado. Cita-se como exemplo “Gi-
raffas” para distinguir fast food e “Apple” para distinguir produtos eletrônicos.

As marcas que possuem maior força e portanto maior poder de distinti-
vidade são as chamadas marcas fantasiosas ou de fantasia. São as que de 
fato criam um novo signo para representar o produto ou serviço. Temos como 
exemplo “Kodak”, “Nikon” e “Cannon”.

Pode-se então perceber que, em princípio, uma marca genérica não po-
derá ser apropriável em nenhuma hipótese.  As marcas descritivas, poderão ser 
apropriáveis desde que possuam o mínimo de forma distintiva. Todas as demais 
marcas poderão ser apropriáveis, “segundo um balanceamento entre os níveis 
de significação inicial: uma marca sugestiva induzirá o público a discernir 
qual o produto ou serviço assinalado, mesmo que não o conheça” (BARBOSA, 
2011). Já as marcas de fantasia deverão ter a sua percepção junto ao consu-
midor construída com o tempo. 
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Dessa forma, observa-se que a força que uma marca possui é inversamen-
te proporcional a capacidade que a marca tem de ser imediatamente relacio-
nado ao produto ou serviço que presta. Isto é, quanto mais facilmente a marca 
alude o seu significado ao produto ou serviço prestado, menor é a sua força, 
menor é o seu grau de distintividade e menor é a sua força. Quanto maior é o 
poder de associação imediata da marca com o produto ou serviço prestado, 
menor é o seu poder de se diferenciar das demais marcas, conforme pode-se 
perceber na figura abaixo:
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7. Valoração da marca

A marca, muitas vezes, é o bem de maior valor de uma empresa. O valor 
de uma marca é determinado principalmente pela sua notoriedade, qualidade 
e fidelidade do cliente dentro do mercado ao qual está inserida.

Alguns dos principais fatores responsáveis por aumentar o valor de uma 
marca é a adoção de medidas de notoriedade, a qualidade dos produtos as-
sociados à marca, adoção de medidas de lealdade dos clientes e medidas de 
consolidação da marca no mercado ao qual está inserida.

A notoriedade de uma marca está intimamente ligada à capacidade que 
a marca possui de ser lembrada pelo consumidor ao pensar em determinado 
produto ou serviço, não pela obviedade da marca em si, mas por sua forte 
presença e consolidação no mercado.

A lealdade com relação a uma marca é determinada de duas manei-
ras: pela  satisfação dos clientes com relação à experiências anteriores; e por 
quanto o consumidor está disposto a pagar por um produto ou serviço de de-
terminada marca em comparação com o produto ou serviço de outra marca 
concorrente que possua produto ou serviço semelhante. 

As medidas de mercado são aquelas medidas a serem tomadas com base 
no comportamento do mercado em relação a sua marca. São medidas indiretas 
e fortemente ligadas ao comportamento do indivíduo na qualidade de consumi-
dor. Sendo assim, as medidas de mercado são tomadas conforme o resultado 
das demais medidas já adotadas para a valoração da marca.

É sempre importante que uma empresa esteja atenta a todas essas medi-
das. O valor de uma marca é resultado de uma série de fatores subjetivos e 
da percepção do mercado com relação aos serviços ou produtos oferecidos 
e por esse motivo pode ser alterado facilmente diante de uma má decisão da 
empresa.
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Assim como uma empresa nova no mercado pode subir o valor da sua 
marca em um curto período de tempo, uma empresa já consolidada há muitos 
anos pode perder o seu valor no mercado.

A seguir, uma tabela com as 30 (trinta) marcas mais valiosas do ano de 
2016, segundo a Millward Brown.

30 marcas mais valiosas em 2016
Logo Nome Valor ($ M)

1º Google 229,198

2º Apple 228,460

3º Microsoft 121,824

4º AT&T 107,387

5º Facebook 102,551

6º Visa 100,800

7º Amazon.com 98,988

8º Verizon 93,220

9º McDonald’s 88,654

10º IBM 86,206

11º Tencent 84,945

12º Marlboro 84,143

13º Coca-Cola 80,314

14º Wells Fargo 58,540
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15º China Mobile Limited 55,923

16º General Electric 54,093

17º UPS 49,816

18º Alibaba 49,298

19º Disney 49,229

20º MasterCard 46,141

21º Starbucks 43,565

22º SAP 39,023

23º T-Mobile 37,733

24º Nike 37,472

25º Vodafone 36,750

26º The Home Depot 36,440

27º Industrial and Commer-
cial Bank of China

33,637

28º Toyota 29,501

29º Baidu 29,030

30º Louis Vuitton 28,508

Fonte: Lista BrandZ 2016 da Millward Brown. Disponível em <https://goo.gl/lohcdH> Acesso em 26 de 
outubro de 2016.
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8. Prioridade

O artigo 127 da LPI estabelece o advento da reivindicação de prioridade 
unionista, respeitando uma previsão da Convenção da União de Paris (CUP), 
conforme se verifica a seguir: 

Art. 127. Ao pedido de marca depositado em país que mantenha acordo com 
o Brasil ou em organização internacional que produza efeito de depósito na-
cional, será assegurado o direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no 
acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorri-
dos nesses prazos.

Com base no dispositivo em questão, é possível que um titular de pedido 
de marca protocolado me outro país, que mantenha acordo com o Brasil, pos-
sa solicitar a prioridade no depósito de pedido de registro de marca no INPI, 
desde que atendidas algumas exigências.

A prioridade somente será concedida se o pedido de registro for referente 
à marca idêntica a que foi solicitada no exterior e que for requerido em até 6 
(seis) meses, da data do primeiro depósito em país signatário da CUP. Além 
disso, a reivindicação da prioridade está sujeita a comprovação do depósito 
no exterior.
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9. Crimes contra as marcas

A Lei da Propriedade Industrial, em seu Título V “Dos crimes contra a pro-
priedade industrial”, Capítulo III “Dos crimes contra as marcas” tipifica quais 
condutas são consideradas crimes marcários.

O artigo 189 da LPI afirma que é crime contra o registro de marca a 
reprodução, sem autorização do titular, no todo ou em parte, da marca regis-
trada, ou a imitação desta de modo que possa a induzir confusão. Também 
considerou crime contra o registro de marca a alteração de marca de terceiro 
já colocada em produto no mercado. A pena para esse tipo de crime é de 3 
(três) meses a 1 (um) ano de detenção, ou multa. 

Nota-se, que o artigo em questão restringe tais hipóteses para as marcas 
registradas, não incluindo as marcas em que o pedido de registro esteja em 
trâmite no INPI.

Já o artigo 190 da LPI prevê que é crime contra o registro de marca a 
importação, exportação, venda, oferta ou exposição à venda, ocultação ou 
manutenção em estoque, de produto assinalado com marca de terceiro, ilicita-
mente reproduzida ou imitada, mesmo que parcialmente, e de produto próprio, 
mas que esteja contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha 
marca legítima de outrem. A pena para esse tipo de crime é de 1 (um) ano a 3 
(três) anos de detenção ou multa. Mais uma vez o legislador restringe essa pro-
teção às marcas que já tiverem o seu registro devidamente expedido pelo INPI.
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10. Transferência

Assim como os demais direitos de Propriedade Industrial os direitos sobre 
a marca também podem ser transferidos pelo seu titular a um terceiro. É possí-
vel realizar a transferência tanto de marcas registradas quanto de pedidos de 
registro de marca.

Existem diferentes tipos de transferências dos direitos relativos à um regis-
tro ou pedido de registro de marca e todos eles devem respeitar o que prevê o 
artigo 135 da LPI, in verbis:

Art. 135 - A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em 
nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou 
serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros 
ou arquivamento dos pedidos não cedidos.

Sendo assim, não será possível que um titular de uma marca realize a 
cessão de apenas alguns dos seus registros de marca ou pedidos de registro de 
marca, se estes registros tratarem-se de marca iguais ou semelhantes, a fim de 
evitar que titulares diferentes possuam registros de marcas idênticas, o que iria 
de encontro à todo o cerne da proteção do direito marcário.

Uma forma muito comum de transferência dos direitos de marca é um 
licenciamento para o uso da marca. Neste caso, a marca permanece sendo do 
titular, que em troca de um recebimento de pagamento em pecúnia autoriza um 
terceiro a fazer uso da sua marca.

Outra maneira de se transferir uma marca é por meio de um contrato de 
franquia. Neste caso, a marca também permanece sendo do titular. As fran-
quias tratam-se de contratos mais abrangentes que os licenciamentos, possuin-
do inclusive uma legislação própria, a Lei 8.955/94, conhecida como Lei de 
Franquias. Ao fazer uma franquia, o titular da marca irá transferir uma série 
de direitos e prever obrigações por parte do franquiado. Dentre os direitos a 
serem transferidos estará o direito de uso da marca. Sendo assim, o contrato de 
franquia transfere o direito de uso da marca, mas não se  o limita.

Outra forma bastante comum de transferência dos direitos de marca é por 
meio de uma cessão. Neste caso, o titular transferirá todos os seus direitos so-
bre a marca, transferindo, inclusive, a titularidade sobre ela. O cedente deixará 
de ser dono da marca em troca de algum pagamento em pecúnia.
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Disposições preliminares
Art. 1º Esta Lei regula direitos e obrigações 
relativos à propriedade industrial.

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à 
propriedade industrial, considerado o seu 
interesse social e o desenvolvimento tecnoló-
gico e econômico do País, efetua-se median-
te:

I - concessão de patentes de invenção e de 
modelo de utilidade;

II - concessão de registro de desenho indus-
trial;

III - concessão de registro de marca;

IV - repressão às falsas indicações geográfi-
cas; e

V - repressão à concorrência desleal.

Art. 3º Aplica-se também o disposto nesta 
Lei:

I - ao pedido de patente ou de registro pro-
veniente do exterior e depositado no País por 
quem tenha proteção assegurada por tratado 
ou convenção em vigor no Brasil; e

II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em 
país que assegure aos brasileiros ou pessoas 
domiciliadas no Brasil a reciprocidade de di-
reitos iguais ou equivalentes.

Art. 4º As disposições dos tratados em vigor 
no Brasil são aplicáveis, em igualdade de 
condições, às pessoas físicas e jurídicas na-
cionais ou domiciliadas no País.

Art. 5º Consideram-se bens móveis, para os 
efeitos legais, os direitos de propriedade in-
dustrial.

TÍTULO I 
DAS PATENTES

CAPÍTULO I 
DA TITULARIDADE

Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de 
utilidade será assegurado o direito de obter 
a patente que lhe garanta a propriedade, nas 
condições estabelecidas nesta Lei.

§ 1º Salvo prova em contrário, presume-se o 
requerente legitimado a obter a patente.

§ 2º A patente poderá ser requerida em nome 
próprio, pelos herdeiros ou sucessores do 

Anexo 1 - Lei nº 9.279/96 (LPI)
 

Lei da Propriedade Industrial (LPI)

LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996

Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

O  PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei:
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autor, pelo cessionário ou por aquele a quem 
a lei ou o contrato de trabalho ou de pres-
tação de serviços determinar que pertença a 
titularidade.

§ 3º Quando se tratar de invenção ou de mo-
delo de utilidade realizado conjuntamente 
por duas ou mais pessoas, a patente poderá 
ser requerida por todas ou qualquer delas, 
mediante nomeação e qualificação das de-
mais, para ressalva dos respectivos direitos.

 § 4º O inventor será nomeado e qualificado, 
podendo requerer a não divulgação de sua 
nomeação.

Art. 7º Se dois ou mais autores tiverem rea-
lizado a mesma invenção ou modelo de uti-
lidade, de forma independente, o direito de 
obter patente será assegurado àquele que 
provar o depósito mais antigo, independen-
temente das datas de invenção ou criação.

Parágrafo único. A retirada de depósito an-
terior sem produção de qualquer efeito dará 
prioridade ao depósito imediatamente pos-
terior.

CAPÍTULO II 
DA PATENTEABILIDADE

 Seção I

Das invenções e dos modelos de utilidade 
patenteáveis

Art. 8º É patenteável a invenção que atenda 
aos requisitos de novidade, atividade inven-
tiva e aplicação industrial.

Art. 9º É patenteável como modelo de utili-
dade o objeto de uso prático, ou parte deste, 
suscetível de aplicação industrial, que apre-
sente nova forma ou disposição, envolvendo 
ato inventivo, que resulte em melhoria fun-
cional no seu uso ou em sua fabricação.

Art. 10. Não se considera invenção nem mo-
delo de utilidade:

 I - descobertas, teorias científicas e métodos 
matemáticos;

 II - concepções puramente abstratas;

III - esquemas, planos, princípios ou méto-
dos comerciais, contábeis, financeiros, edu-
cativos, publicitários, de sorteio e de fiscali-
zação;

IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísti-
cas e científicas ou qualquer criação estética;

V - programas de computador em si;

 VI - apresentação de informações;

VII - regras de jogo;

VIII - técnicas e métodos operatórios ou ci-
rúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou 
de diagnóstico, para aplicação no corpo hu-
mano ou animal; e

 IX - o todo ou parte de seres vivos naturais 
e materiais biológicos encontrados na natu-
reza, ou ainda que dela isolados, inclusive 
o genoma ou germoplasma de qualquer ser 
vivo natural e os processos biológicos natu-
rais.

 Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade 
são considerados novos quando não com-
preendidos no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo 
aquilo tornado acessível ao público antes da 
data de depósito do pedido de patente, por 
descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer 
outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalva-
do o disposto nos arts. 12, 16 e 17.
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§ 2º Para fins de aferição da novidade, o 
conteúdo completo de pedido depositado 
no Brasil, e ainda não publicado, será con-
siderado estado da técnica a partir da data 
de depósito, ou da prioridade reivindicada, 
desde que venha a ser publicado, mesmo que 
subseqüentemente.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior será 
aplicado ao pedido internacional de patente 
depositado segundo tratado ou convenção 
em vigor no Brasil, desde que haja processa-
mento nacional.

Art. 12. Não será considerada como estado 
da técnica a divulgação de invenção ou mo-
delo de utilidade, quando ocorrida durante 
os 12 (doze) meses que precederem a data 
de depósito ou a da prioridade do pedido de 
patente, se promovida:

I - pelo inventor;

II - pelo Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial - INPI, através de publicação ofi-
cial do pedido de patente depositado sem o 
consentimento do inventor, baseado em in-
formações deste obtidas ou em decorrência 
de atos por ele realizados; ou

III - por terceiros, com base em informações 
obtidas direta ou indiretamente do inventor 
ou em decorrência de atos por este realizados.

Parágrafo único. O INPI poderá exigir do 
inventor declaração relativa à divulgação, 
acompanhada ou não de provas, nas condi-
ções estabelecidas em regulamento.

Art. 13. A invenção é dotada de atividade 
inventiva sempre que, para um técnico no 
assunto, não decorra de maneira evidente ou 
óbvia do estado da técnica.

Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de 
ato inventivo sempre que, para um técnico 
no assunto, não decorra de maneira comum 
ou vulgar do estado da técnica.

Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade 
são considerados suscetíveis de aplicação 
industrial quando possam ser utilizados ou 
produzidos em qualquer tipo de indústria.

 Seção II

Da Prioridade

Art. 16. Ao pedido de patente depositado em 
país que mantenha acordo com o Brasil, ou 
em organização internacional, que produza 
efeito de depósito nacional, será assegurado 
direito de prioridade, nos prazos estabeleci-
dos no acordo, não sendo o depósito inva-
lidado nem prejudicado por fatos ocorridos 
nesses prazos.

§ 1º A reivindicação de prioridade será feita 
no ato de depósito, podendo ser suplemen-
tada dentro de 60 (sessenta) dias por outras 
prioridades anteriores à data do depósito no 
Brasil.

§ 2º A reivindicação de prioridade será com-
provada por documento hábil da origem, 
contendo número, data, título, relatório des-
critivo e, se for o caso, reivindicações e de-
senhos, acompanhado de tradução simples 
da certidão de depósito ou documento equi-
valente, contendo dados identificadores do 
pedido, cujo teor será de inteira responsabili-
dade do depositante.

§ 3º Se não efetuada por ocasião do depósi-
to, a comprovação deverá ocorrer em até 180 
(cento e oitenta) dias contados do depósito.

§ 4º Para os pedidos internacionais depo-
sitados em virtude de tratado em vigor no 
Brasil, a tradução prevista no § 2º deverá ser 
apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias 
contados da data da entrada no processa-
mento nacional.

§ 5º No caso de o pedido depositado no Bra-
sil estar fielmente contido no documento da 
origem, será suficiente uma declaração do 
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depositante a este respeito para substituir a 
tradução simples.

§ 6º Tratando-se de prioridade obtida por ces-
são, o documento correspondente deverá ser 
apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) 
dias contados do depósito, ou, se for o caso, 
em até 60 (sessenta) dias da data da entrada 
no processamento nacional, dispensada a le-
galização consular no país de origem.

§ 7º A falta de comprovação nos prazos esta-
belecidos neste artigo acarretará a perda da 
prioridade.

§ 8º Em caso de pedido depositado com rei-
vindicação de prioridade, o requerimento 
para antecipação de publicação deverá ser 
instruído com a comprovação da prioridade.

Art. 17. O pedido de patente de invenção ou 
de modelo de utilidade depositado original-
mente no Brasil, sem reivindicação de priori-
dade e não publicado, assegurará o direito de 
prioridade ao pedido posterior sobre a mes-
ma matéria depositado no Brasil pelo mesmo 
requerente ou sucessores, dentro do prazo de 
1 (um) ano.

§ 1º A prioridade será admitida apenas para 
a matéria revelada no pedido anterior, não se 
estendendo a matéria nova introduzida.

§ 2º O pedido anterior ainda pendente será 
considerado definitivamente arquivado.

§ 3º O pedido de patente originário de divi-
são de pedido anterior não poderá servir de 
base a reivindicação de prioridade.

 Seção III

Das invenções e dos modelos de utilidade 
não patenteáveis

Art. 18. Não são patenteáveis:

I - o que for contrário à moral, aos bons cos-
tumes e à segurança, à ordem e à saúde pú-
blicas;

II - as substâncias, matérias, misturas, ele-
mentos ou produtos de qualquer espécie, 
bem como a modificação de suas proprie-
dades físico-químicas e os respectivos pro-
cessos de obtenção ou modificação, quando 
resultantes de transformação do núcleo atô-
mico; e

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto 
os microorganismos transgênicos que aten-
dam aos três requisitos de patenteabilidade 
- novidade, atividade inventiva e aplicação 
industrial - previstos no art. 8º e que não se-
jam mera descoberta.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, mi-
croorganismos transgênicos são organismos, 
exceto o todo ou parte de plantas ou de ani-
mais, que expressem, mediante intervenção 
humana direta em sua composição genética, 
uma característica normalmente não alcan-
çável pela espécie em condições naturais.

CAPÍTULO III 
DO PEDIDO DE PATENTE

 Seção I

Do depósito do pedido

Art. 19. O pedido de patente, nas condições 
estabelecidas pelo INPI, conterá:

 I - requerimento;

 II - relatório descritivo;

III - reivindicações;

IV - desenhos, se for o caso;
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 V - resumo; e

 VI - comprovante do pagamento da retribui-
ção relativa ao depósito.

Art. 20. Apresentado o pedido, será ele sub-
metido a exame formal preliminar e, se de-
vidamente instruído, será protocolizado, 
considerada a data de depósito a da sua 
apresentação.

Art. 21. O pedido que não atender formal-
mente ao disposto no art. 19, mas que conti-
ver dados relativos ao objeto, ao depositante 
e ao inventor, poderá ser entregue, mediante 
recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as 
exigências a serem cumpridas, no prazo de 
30 (trinta) dias, sob pena de devolução ou ar-
quivamento da documentação.

Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o 
depósito será considerado como efetuado na 
data do recibo.

 Seção II

Das condições do pedido

Art. 22. O pedido de patente de invenção terá 
de se referir a uma única invenção ou a um 
grupo de invenções inter-relacionadas de 
maneira a compreenderem um único concei-
to inventivo.

Art. 23. O pedido de patente de modelo de 
utilidade terá de se referir a um único mo-
delo principal, que poderá incluir uma plu-
ralidade de elementos distintos, adicionais 
ou variantes construtivas ou configurativas, 
desde que mantida a unidade técnico-funcio-
nal e corporal do objeto.

Art. 24. O relatório deverá descrever clara e 
suficientemente o objeto, de modo a possibi-
litar sua realização por técnico no assunto e 
indicar, quando for o caso, a melhor forma 
de execução.

Parágrafo único. No caso de material bioló-
gico essencial à realização prática do objeto 
do pedido, que não possa ser descrito na for-
ma deste artigo e que não estiver acessível 
ao público, o relatório será suplementado 
por depósito do material em instituição au-
torizada pelo INPI ou indicada em acordo 
internacional.

Art. 25. As reivindicações deverão ser fun-
damentadas no relatório descritivo, caracte-
rizando as particularidades do pedido e de-
finindo, de modo claro e preciso, a matéria 
objeto da proteção.

Art. 26. O pedido de patente poderá ser divi-
dido em dois ou mais, de ofício ou a requeri-
mento do depositante, até o final do exame, 
desde que o pedido dividido:

I - faça referência específica ao pedido origi-
nal; e

II - não exceda à matéria revelada constante 
do pedido original.

Parágrafo único. O requerimento de divisão 
em desacordo com o disposto neste artigo 
será arquivado.

Art. 27. Os pedidos divididos terão a data de 
depósito do pedido original e o benefício de 
prioridade deste, se for o caso.

Art. 28. Cada pedido dividido estará sujeito 
a pagamento das retribuições corresponden-
tes.

Art. 29. O pedido de patente retirado ou 
abandonado será obrigatoriamente publica-
do.

§ 1º O pedido de retirada deverá ser apresen-
tado em até 16 (dezesseis) meses, contados 
da data do depósito ou da prioridade mais 
antiga.



\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\46 47

DIREITO MARCARIO

§ 2º A retirada de um depósito anterior sem 
produção de qualquer efeito dará prioridade 
ao depósito imediatamente posterior.

 Seção III

Do Processo e do Exame do Pedido

Art. 30. O pedido de patente será mantido em 
sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da 
data de depósito ou da prioridade mais anti-
ga, quando houver, após o que será publica-
do, à exceção do caso previsto no art. 75.

§ 1º A publicação do pedido poderá ser ante-
cipada a requerimento do depositante.

§ 2º Da publicação deverão constar dados 
identificadores do pedido de patente, fican-
do cópia do relatório descritivo, das reivin-
dicações, do resumo e dos desenhos à dispo-
sição do público no INPI.

 § 3º No caso previsto no parágrafo único do 
art. 24, o material biológico tornar-se-á aces-
sível ao público com a publicação de que tra-
ta este artigo.

Art. 31. Publicado o pedido de patente e até 
o final do exame, será facultada a apresen-
tação, pelos interessados, de documentos e 
informações para subsidiarem o exame.

Parágrafo único. O exame não será iniciado 
antes de decorridos 60 (sessenta) dias da pu-
blicação do pedido.

Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o 
pedido de patente, o depositante poderá efe-
tuar alterações até o requerimento do exame, 
desde que estas se limitem à matéria inicial-
mente revelada no pedido.

Art. 33. O exame do pedido de patente de-
verá ser requerido pelo depositante ou por 
qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta 
e seis) meses contados da data do depósito, 
sob pena do arquivamento do pedido.

Parágrafo único. O pedido de patente poderá 
ser desarquivado, se o depositante assim o 
requerer, dentro de 60 (sessenta) dias conta-
dos do arquivamento, mediante pagamento 
de uma retribuição específica, sob pena de 
arquivamento definitivo.

Art. 34. Requerido o exame, deverão ser 
apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
sempre que solicitado, sob pena de arquiva-
mento do pedido:

I - objeções, buscas de anterioridade e resul-
tados de exame para concessão de pedido 
correspondente em outros países, quando 
houver reivindicação de prioridade;

II - documentos necessários à regularização 
do processo e exame do pedido; e

III - tradução simples do documento hábil re-
ferido no § 2º do art. 16, caso esta tenha sido 
substituída pela declaração prevista no § 5º 
do mesmo artigo.

Art. 35. Por ocasião do exame técnico, será 
elaborado o relatório de busca e parecer re-
lativo a:

I - patenteabilidade do pedido;

II - adaptação do pedido à natureza reivin-
dicada;

III - reformulação do pedido ou divisão; ou

IV - exigências técnicas.

Art. 36. Quando o parecer for pela não pa-
tenteabilidade ou pelo não enquadramento 
do pedido na natureza reivindicada ou for-
mular qualquer exigência, o depositante será 
intimado para manifestar-se no prazo de 90 
(noventa) dias.

§ 1º Não respondida a exigência, o pedido 
será definitivamente arquivado.
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§ 2º Respondida a exigência, ainda que não 
cumprida, ou contestada sua formulação, e 
havendo ou não manifestação sobre a paten-
teabilidade ou o enquadramento, dar-se-á 
prosseguimento ao exame.

Art. 37. Concluído o exame, será proferida 
decisão, deferindo ou indeferindo o pedido 
de patente.

CAPÍTULO IV 
DA CONCESSÃO E DA VIGÊNCIA DA 
PATENTE

 Seção I

Da Concessão da Patente

Art. 38. A patente será concedida depois de 
deferido o pedido, e comprovado o paga-
mento da retribuição correspondente, expe-
dindo-se a respectiva carta-patente.

§ 1º O pagamento da retribuição e respectiva 
comprovação deverão ser efetuados no pra-
zo de 60 (sessenta) dias contados do deferi-
mento.

§ 2º A retribuição prevista neste artigo pode-
rá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 
(trinta) dias após o prazo previsto no pará-
grafo anterior, independentemente de noti-
ficação, mediante pagamento de retribuição 
específica, sob pena de arquivamento defini-
tivo do pedido.

§ 3º Reputa-se concedida a patente na data 
de publicação do respectivo ato.

Art. 39. Da carta-patente deverão constar o 
número, o título e a natureza respectivos, o 
nome do inventor, observado o disposto no 
§ 4º do art. 6º, a qualificação e o domicílio do 
titular, o prazo de vigência, o relatório des-
critivo, as reivindicações e os desenhos, bem 
como os dados relativos à prioridade.

 Seção II

Da Vigência da Patente

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo 
prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de uti-
lidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados 
da data de depósito.

Parágrafo único. O prazo de vigência não 
será inferior a 10 (dez) anos para a patente 
de invenção e a 7 (sete) anos para a patente 
de modelo de utilidade, a contar da data de 
concessão, ressalvada a hipótese de o INPI 
estar impedido de proceder ao exame de mé-
rito do pedido, por pendência judicial com-
provada ou por motivo de força maior.

CAPÍTULO V 
DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA PA-
TENTE

 Seção I

Dos Direitos

Art. 41. A extensão da proteção conferida 
pela patente será determinada pelo teor das 
reivindicações, interpretado com base no re-
latório descritivo e nos desenhos.

Art. 42. A patente confere ao seu titular o di-
reito de impedir terceiro, sem o seu consen-
timento, de produzir, usar, colocar à venda, 
vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente 
por processo patenteado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ain-
da o direito de impedir que terceiros con-
tribuam para que outros pratiquem os atos 
referidos neste artigo.
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§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente 
de processo, a que se refere o inciso II, quan-
do o possuidor ou proprietário não compro-
var, mediante determinação judicial específi-
ca, que o seu produto foi obtido por processo 
de fabricação diverso daquele protegido pela 
patente.

Art. 43. O disposto no artigo anterior não se 
aplica:

I - aos atos praticados por terceiros não auto-
rizados, em caráter privado e sem finalidade 
comercial, desde que não acarretem prejuízo 
ao interesse econômico do titular da patente;

II - aos atos praticados por terceiros não au-
torizados, com finalidade experimental, rela-
cionados a estudos ou pesquisas científicas 
ou tecnológicas;

III - à preparação de medicamento de acor-
do com prescrição médica para casos indivi-
duais, executada por profissional habilitado, 
bem como ao medicamento assim preparado;

IV - a produto fabricado de acordo com pa-
tente de processo ou de produto que tiver 
sido colocado no mercado interno direta-
mente pelo titular da patente ou com seu 
consentimento;

V - a terceiros que, no caso de patentes re-
lacionadas com matéria viva, utilizem, sem 
finalidade econômica, o produto patenteado 
como fonte inicial de variação ou propaga-
ção para obter outros produtos; e

VI - a terceiros que, no caso de patentes re-
lacionadas com matéria viva, utilizem, po-
nham em circulação ou comercializem um 
produto patenteado que haja sido introdu-
zido licitamente no comércio pelo detentor 
da patente ou por detentor de licença, desde 
que o produto patenteado não seja utilizado 
para multiplicação ou propagação comercial 
da matéria viva em causa.

VII - aos atos praticados por terceiros não au-
torizados, relacionados à invenção protegida 
por patente, destinados exclusivamente à 
produção de informações, dados e resultados 
de testes, visando à obtenção do registro de 
comercialização, no Brasil ou em outro país, 
para a exploração e comercialização do pro-
duto objeto da patente, após a expiração dos 
prazos estipulados no art. 40. (Incluído pela 
Lei nº 10.196, de 2001)

Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o 
direito de obter indenização pela exploração 
indevida de seu objeto, inclusive em relação 
à exploração ocorrida entre a data da publi-
cação do pedido e a da concessão da patente.

§ 1º Se o infrator obteve, por qualquer meio, 
conhecimento do conteúdo do pedido depo-
sitado, anteriormente à publicação, contar-
-se-á o período da exploração indevida para 
efeito da indenização a partir da data de iní-
cio da exploração.

§ 2º Quando o objeto do pedido de patente 
se referir a material biológico, depositado na 
forma do parágrafo único do art. 24, o direito 
à indenização será somente conferido quan-
do o material biológico se tiver tornado aces-
sível ao público.

§ 3º O direito de obter indenização por ex-
ploração indevida, inclusive com relação ao 
período anterior à concessão da patente, está 
limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma 
do art. 41.

 Seção II

Do Usuário Anterior

Art. 45. À pessoa de boa fé que, antes da data 
de depósito ou de prioridade de pedido de 
patente, explorava seu objeto no País, será as-
segurado o direito de continuar a exploração, 
sem ônus, na forma e condição anteriores.
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§ 1º O direito conferido na forma deste artigo 
só poderá ser cedido juntamente com o ne-
gócio ou empresa, ou parte desta que tenha 
direta relação com a exploração do objeto da 
patente, por alienação ou arrendamento.

§ 2º O direito de que trata este artigo não 
será assegurado a pessoa que tenha tido co-
nhecimento do objeto da patente através de 
divulgação na forma do art. 12, desde que o 
pedido tenha sido depositado no prazo de 1 
(um) ano, contado da divulgação.

CAPÍTULO VI 
DA NULIDADE DA PATENTE

 Seção I

Das Disposições Gerais

Art. 46. É nula a patente concedida contra-
riando as disposições desta Lei.

Art. 47. A nulidade poderá não incidir sobre 
todas as reivindicações, sendo condição para 
a nulidade parcial o fato de as reivindicações 
subsistentes constituírem matéria patenteá-
vel por si mesmas.

Art. 48. A nulidade da patente produzirá 
efeitos a partir da data do depósito do pedi-
do.

Art. 49. No caso de inobservância do dispos-
to no art. 6º, o inventor poderá, alternativa-
mente, reivindicar, em ação judicial, a adju-
dicação da patente.

 Seção II

Do Processo Administrativo de Nulidade

Art. 50. A nulidade da patente será declarada 
administrativamente quando:

I - não tiver sido atendido qualquer dos re-
quisitos legais;

II - o relatório e as reivindicações não aten-
derem ao disposto nos arts. 24 e 25, respec-
tivamente;

III - o objeto da patente se estenda além do 
conteúdo do pedido originalmente deposita-
do; ou

IV - no seu processamento, tiver sido omitida 
qualquer das formalidades essenciais, indis-
pensáveis à concessão.

Art. 51. O processo de nulidade poderá ser 
instaurado de ofício ou mediante requeri-
mento de qualquer pessoa com legítimo inte-
resse, no prazo de 6 (seis) meses contados da 
concessão da patente.

Parágrafo único. O processo de nulidade 
prosseguirá ainda que extinta a patente.

Art. 52. O titular será intimado para se mani-
festar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 53. Havendo ou não manifestação, de-
corrido o prazo fixado no artigo anterior, o 
INPI emitirá parecer, intimando o titular e 
o requerente para se manifestarem no prazo 
comum de 60 (sessenta) dias.

Art. 54. Decorrido o prazo fixado no artigo 
anterior, mesmo que não apresentadas as 
manifestações, o processo será decidido pelo 
Presidente do INPI, encerrando-se a instân-
cia administrativa.

Art. 55. Aplicam-se, no que couber, aos certi-
ficados de adição, as disposições desta Seção.

 Seção III

Da Ação de Nulidade

Art. 56. A ação de nulidade poderá ser pro-
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posta a qualquer tempo da vigência da pa-
tente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com 
legítimo interesse.

§ 1º A nulidade da patente poderá ser argüi-
da, a qualquer tempo, como matéria de de-
fesa.

§ 2º O juiz poderá, preventiva ou incidental-
mente, determinar a suspensão dos efeitos 
da patente, atendidos os requisitos proces-
suais próprios.

Art. 57. A ação de nulidade de patente será 
ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, 
quando não for autor, intervirá no feito.

§ 1º O prazo para resposta do réu titular da 
patente será de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação 
de nulidade, o INPI publicará anotação, para 
ciência de terceiros.

CAPÍTULO VII 
DA CESSÃO E DAS ANOTAÇÕES

Art. 58. O pedido de patente ou a patente, 
ambos de conteúdo indivisível, poderão ser 
cedidos, total ou parcialmente.

Art. 59. O INPI fará as seguintes anotações:

I - da cessão, fazendo constar a qualificação 
completa do cessionário;

II - de qualquer limitação ou ônus que recaia 
sobre o pedido ou a patente; e

III - das alterações de nome, sede ou endere-
ço do depositante ou titular.

Art. 60. As anotações produzirão efeito em 
relação a terceiros a partir da data de sua pu-
blicação.

CAPÍTULO VIII 
DAS LICENÇAS

 Seção I

Da Licença Voluntária

Art. 61. O titular de patente ou o depositante 
poderá celebrar contrato de licença para ex-
ploração.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser in-
vestido pelo titular de todos os poderes para 
agir em defesa da patente.

Art. 62. O contrato de licença deverá ser 
averbado no INPI para que produza efeitos 
em relação a terceiros.

§ 1º A averbação produzirá efeitos em rela-
ção a terceiros a partir da data de sua publi-
cação.

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, 
o contrato de licença não precisará estar 
averbado no INPI.

Art. 63. O aperfeiçoamento introduzido em 
patente licenciada pertence a quem o fizer, 
sendo assegurado à outra parte contratante o 
direito de preferência para seu licenciamento.

 Seção II

Da Oferta de Licença

Art. 64. O titular da patente poderá solicitar 
ao INPI que a coloque em oferta para fins de 
exploração.

§ 1º O INPI promoverá a publicação da oferta.

§ 2º Nenhum contrato de licença voluntária 
de caráter exclusivo será averbado no INPI 
sem que o titular tenha desistido da oferta.

§ 3º A patente sob licença voluntária, com ca-
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ráter de exclusividade, não poderá ser objeto 
de oferta.

§ 4º O titular poderá, a qualquer momento, 
antes da expressa aceitação de seus termos 
pelo interessado, desistir da oferta, não se 
aplicando o disposto no art. 66.

Art. 65. Na falta de acordo entre o titular e 
o licenciado, as partes poderão requerer ao 
INPI o arbitramento da remuneração.

§ 1º Para efeito deste artigo, o INPI observará 
o disposto no § 4º do art. 73.

§ 2º A remuneração poderá ser revista decor-
rido 1 (um) ano de sua fixação.

Art. 66. A patente em oferta terá sua anuida-
de reduzida à metade no período compreen-
dido entre o oferecimento e a concessão da 
primeira licença, a qualquer título.

Art. 67. O titular da patente poderá reque-
rer o cancelamento da licença se o licenciado 
não der início à exploração efetiva dentro de 
1 (um) ano da concessão, interromper a ex-
ploração por prazo superior a 1 (um) ano, ou, 
ainda, se não forem obedecidas as condições 
para a exploração.

 Seção III

Da Licença Compulsória

Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente 
licenciada compulsoriamente se exercer os 
direitos dela decorrentes de forma abusiva, 
ou por meio dela praticar abuso de poder 
econômico, comprovado nos termos da lei, 
por decisão administrativa ou judicial.

§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsó-
ria:

I - a não exploração do objeto da patente no 
território brasileiro por falta de fabricação ou 
fabricação incompleta do produto, ou, ainda, 

a falta de uso integral do processo patentea-
do, ressalvados os casos de inviabilidade 
econômica, quando será admitida a impor-
tação; ou

II - a comercialização que não satisfizer às ne-
cessidades do mercado.

§ 2º A licença só poderá ser requerida por 
pessoa com legítimo interesse e que tenha 
capacidade técnica e econômica para realizar 
a exploração eficiente do objeto da patente, 
que deverá destinar-se, predominantemen-
te, ao mercado interno, extinguindo-se nesse 
caso a excepcionalidade prevista no inciso I 
do parágrafo anterior.

§ 3º No caso de a licença compulsória ser 
concedida em razão de abuso de poder eco-
nômico, ao licenciado, que propõe fabricação 
local, será garantido um prazo, limitado ao 
estabelecido no art. 74, para proceder à im-
portação do objeto da licença, desde que te-
nha sido colocado no mercado diretamente 
pelo titular ou com o seu consentimento.

§ 4º No caso de importação para exploração 
de patente e no caso da importação prevista 
no parágrafo anterior, será igualmente admi-
tida a importação por terceiros de produto 
fabricado de acordo com patente de processo 
ou de produto, desde que tenha sido coloca-
do no mercado diretamente pelo titular ou 
com o seu consentimento.

§ 5º A licença compulsória de que trata o § 
1º somente será requerida após decorridos 3 
(três) anos da concessão da patente.

Art. 69. A licença compulsória não será con-
cedida se, à data do requerimento, o titular:

I - justificar o desuso por razões legítimas;

II - comprovar a realização de sérios e efeti-
vos preparativos para a exploração; ou

III - justificar a falta de fabricação ou comer-
cialização por obstáculo de ordem legal.
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Art. 70. A licença compulsória será ainda 
concedida quando, cumulativamente, se ve-
rificarem as seguintes hipóteses:

I - ficar caracterizada situação de dependên-
cia de uma patente em relação a outra;

II - o objeto da patente dependente constituir 
substancial progresso técnico em relação à 
patente anterior; e

III - o titular não realizar acordo com o titular 
da patente dependente para exploração da 
patente anterior.

§ 1º Para os fins deste artigo considera-se 
patente dependente aquela cuja exploração 
depende obrigatoriamente da utilização do 
objeto de patente anterior.

§ 2º Para efeito deste artigo, uma patente de 
processo poderá ser considerada dependente 
de patente do produto respectivo, bem como 
uma patente de produto poderá ser depen-
dente de patente de processo.

§ 3º O titular da patente licenciada na forma 
deste artigo terá direito a licença compulsó-
ria cruzada da patente dependente.

Art. 71. Nos casos de emergência nacional 
ou interesse público, declarados em ato do 
Poder Executivo Federal, desde que o titu-
lar da patente ou seu licenciado não atenda 
a essa necessidade, poderá ser concedida, de 
ofício, licença compulsória, temporária e não 
exclusiva, para a exploração da patente, sem 
prejuízo dos direitos do respectivo titular.        
(Regulamento)

Parágrafo único. O ato de concessão da li-
cença estabelecerá seu prazo de vigência e a 
possibilidade de prorrogação.

Art. 72. As licenças compulsórias serão sem-
pre concedidas sem exclusividade, não se 
admitindo o sublicenciamento.

Art. 73. O pedido de licença compulsória de-
verá ser formulado mediante indicação das 
condições oferecidas ao titular da patente.

§ 1º Apresentado o pedido de licença, o ti-
tular será intimado para manifestar-se no 
prazo de 60 (sessenta) dias, findo o qual, sem 
manifestação do titular, será considerada 
aceita a proposta nas condições oferecidas.

§ 2º O requerente de licença que invocar abu-
so de direitos patentários ou abuso de poder 
econômico deverá juntar documentação que 
o comprove.

§ 3º No caso de a licença compulsória ser re-
querida com fundamento na falta de explo-
ração, caberá ao titular da patente compro-
var a exploração.

§ 4º Havendo contestação, o INPI poderá 
realizar as necessárias diligências, bem como 
designar comissão, que poderá incluir espe-
cialistas não integrantes dos quadros da au-
tarquia, visando arbitrar a remuneração que 
será paga ao titular.

§ 5º Os órgãos e entidades da administração 
pública direta ou indireta, federal, estadual e 
municipal, prestarão ao INPI as informações 
solicitadas com o objetivo de subsidiar o ar-
bitramento da remuneração.

 § 6º No arbitramento da remuneração, serão 
consideradas as circunstâncias de cada caso, 
levando-se em conta, obrigatoriamente, o va-
lor econômico da licença concedida.

§ 7º Instruído o processo, o INPI decidirá so-
bre a concessão e condições da licença com-
pulsória no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 8º O recurso da decisão que conceder a li-
cença compulsória não terá efeito suspensivo.

 Art. 74. Salvo razões legítimas, o licenciado 
deverá iniciar a exploração do objeto da pa-
tente no prazo de 1 (um) ano da concessão 
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da licença, admitida a interrupção por igual 
prazo.

§ 1º O titular poderá requerer a cassação da 
licença quando não cumprido o disposto 
neste artigo.

§ 2º O licenciado ficará investido de todos os 
poderes para agir em defesa da patente.

§ 3º Após a concessão da licença compul-
sória, somente será admitida a sua cessão 
quando realizada conjuntamente com a ces-
são, alienação ou arrendamento da parte do 
empreendimento que a explore.

CAPÍTULO IX 
DA PATENTE DE INTERESSE DA DEFESA 
NACIONAL

Art. 75. O pedido de patente originário do 
Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional 
será processado em caráter sigiloso e não 
estará sujeito às publicações previstas nesta 
Lei. (Regulamento)

§ 1º O INPI encaminhará o pedido, de ime-
diato, ao órgão competente do Poder Exe-
cutivo para, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
manifestar-se sobre o caráter sigiloso. Decor-
rido o prazo sem a manifestação do órgão 
competente, o pedido será processado nor-
malmente.

§ 2º É vedado o depósito no exterior de pe-
dido de patente cujo objeto tenha sido consi-
derado de interesse da defesa nacional, bem 
como qualquer divulgação do mesmo, salvo 
expressa autorização do órgão competente.

§ 3º A exploração e a cessão do pedido ou da 
patente de interesse da defesa nacional estão 
condicionadas à prévia autorização do órgão 
competente, assegurada indenização sempre 

que houver restrição dos direitos do deposi-
tante ou do titular.  (Vide Decreto nº 2.553, 
de 1998)

CAPÍTULO X 
DO CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE IN-
VENÇÃO

Art. 76. O depositante do pedido ou titular 
de patente de invenção poderá requerer, me-
diante pagamento de retribuição específica, 
certificado de adição para proteger aperfei-
çoamento ou desenvolvimento introduzido 
no objeto da invenção, mesmo que destituí-
do de atividade inventiva, desde que a ma-
téria se inclua no mesmo conceito inventivo.

§ 1º Quando tiver ocorrido a publicação do 
pedido principal, o pedido de certificado de 
adição será imediatamente publicado.

§ 2º O exame do pedido de certificado de adi-
ção obedecerá ao disposto nos arts. 30 a 37, 
ressalvado o disposto no parágrafo anterior.

§ 3º O pedido de certificado de adição será 
indeferido se o seu objeto não apresentar o 
mesmo conceito inventivo.

§ 4º O depositante poderá, no prazo do re-
curso, requerer a transformação do pedido 
de certificado de adição em pedido de paten-
te, beneficiando-se da data de depósito do 
pedido de certificado, mediante pagamento 
das retribuições cabíveis.

Art. 77. O certificado de adição é acessório 
da patente, tem a data final de vigência desta 
e acompanha-a para todos os efeitos legais.

Parágrafo único. No processo de nulidade, 
o titular poderá requerer que a matéria con-
tida no certificado de adição seja analisada 
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para se verificar a possibilidade de sua sub-
sistência, sem prejuízo do prazo de vigência 
da patente.

CAPÍTULO XI 
DA EXTINÇÃO DA PATENTE

Art. 78. A patente extingue-se:

I - pela expiração do prazo de vigência;

II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o 
direito de terceiros;

III - pela caducidade;

IV - pela falta de pagamento da retribuição 
anual, nos prazos previstos no § 2º do art. 84 
e no art. 87; e

V - pela inobservância do disposto no art. 
217.

Parágrafo único. Extinta a patente, o seu ob-
jeto cai em domínio público.

Art. 79. A renúncia só será admitida se não 
prejudicar direitos de terceiros.

Art. 80. Caducará a patente, de ofício ou a 
requerimento de qualquer pessoa com legí-
timo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos 
da concessão da primeira licença compulsó-
ria, esse prazo não tiver sido suficiente para 
prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo 
motivos justificáveis.

§ 1º A patente caducará quando, na data do 
requerimento da caducidade ou da instau-
ração de ofício do respectivo processo, não 
tiver sido iniciada a exploração.

§ 2º No processo de caducidade instaurado 
a requerimento, o INPI poderá prosseguir se 
houver desistência do requerente.

Art. 81. O titular será intimado mediante pu-
blicação para se manifestar, no prazo de 60 
(sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus da prova 
quanto à exploração.

Art. 82. A decisão será proferida dentro de 60 
(sessenta) dias, contados do término do pra-
zo mencionado no artigo anterior.

Art. 83. A decisão da caducidade produzirá 
efeitos a partir da data do requerimento ou 
da publicação da instauração de ofício do 
processo.

CAPÍTULO XII 
DA RETRIBUIÇÃO ANUAL

Art. 84. O depositante do pedido e o titular 
da patente estão sujeitos ao pagamento de 
retribuição anual, a partir do início do tercei-
ro ano da data do depósito.

§ 1º O pagamento antecipado da retribuição 
anual será regulado pelo INPI.

§ 2º O pagamento deverá ser efetuado dentro 
dos primeiros 3 (três) meses de cada período 
anual, podendo, ainda, ser feito, indepen-
dente de notificação, dentro dos 6 (seis) me-
ses subseqüentes, mediante pagamento de 
retribuição adicional.

 Art. 85. O disposto no artigo anterior apli-
ca-se aos pedidos internacionais depositados 
em virtude de tratado em vigor no Brasil, de-
vendo o pagamento das retribuições anuais 
vencidas antes da data da entrada no proces-
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samento nacional ser efetuado no prazo de 3 
(três) meses dessa data.

Art. 86. A falta de pagamento da retribuição 
anual, nos termos dos arts. 84 e 85, acarretará 
o arquivamento do pedido ou a extinção da 
patente.

CAPÍTULO XIII 
DA RESTAURAÇÃO

Art. 87. O pedido de patente e a patente pode-
rão ser restaurados, se o depositante ou o titu-
lar assim o requerer, dentro de 3 (três) meses, 
contados da notificação do arquivamento do 
pedido ou da extinção da patente, mediante 
pagamento de retribuição específica.

CAPÍTULO XIV 
DA INVENÇÃO E DO MODELO DE UTI-
LIDADE REALIZADO POR EMPREGADO 
OU PRESTADOR DE SERVIÇO

Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade 
pertencem exclusivamente ao empregador 
quando decorrerem de contrato de trabalho 
cuja execução ocorra no Brasil e que tenha 
por objeto a pesquisa ou a atividade inven-
tiva, ou resulte esta da natureza dos serviços 
para os quais foi o empregado contratado.      
(Regulamento)

§ 1º Salvo expressa disposição contratual em 
contrário, a retribuição pelo trabalho a que 
se refere este artigo limita-se ao salário ajus-
tado.

§ 2º Salvo prova em contrário, consideram-se 
desenvolvidos na vigência do contrato a in-
venção ou o modelo de utilidade, cuja paten-
te seja requerida pelo empregado até 1 (um) 
ano após a extinção do vínculo empregatício.

Art. 89. O empregador, titular da patente, 
poderá conceder ao empregado, autor de in-
vento ou aperfeiçoamento, participação nos 
ganhos econômicos resultantes da explora-
ção da patente, mediante negociação com o 
interessado ou conforme disposto em norma 
da empresa.      (Regulamento)

Parágrafo único. A participação referida nes-
te artigo não se incorpora, a qualquer título, 
ao salário do empregado.

Art. 90. Pertencerá exclusivamente ao em-
pregado a invenção ou o modelo de utilidade 
por ele desenvolvido, desde que desvincula-
do do contrato de trabalho e não decorrente 
da utilização de recursos, meios, dados, ma-
teriais, instalações ou equipamentos do em-
pregador.  Regulamento)

Art. 91. A propriedade de invenção ou de 
modelo de utilidade será comum, em par-
tes iguais, quando resultar da contribuição 
pessoal do empregado e de recursos, dados, 
meios, materiais, instalações ou equipamen-
tos do empregador, ressalvada expressa 
disposição contratual em contrário.  (Regu-
lamento)

§ 1º Sendo mais de um empregado, a parte 
que lhes couber será dividida igualmente en-
tre todos, salvo ajuste em contrário.

§ 2º É garantido ao empregador o direito ex-
clusivo de licença de exploração e assegura-
da ao empregado a justa remuneração.

§ 3º A exploração do objeto da patente, na 
falta de acordo, deverá ser iniciada pelo em-
pregador dentro do prazo de 1 (um) ano, 
contado da data de sua concessão, sob pena 
de passar à exclusiva propriedade do empre-
gado a titularidade da patente, ressalvadas 
as hipóteses de falta de exploração por ra-
zões legítimas.
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§ 4º No caso de cessão, qualquer dos co-ti-
tulares, em igualdade de condições, poderá 
exercer o direito de preferência.

Art. 92. O disposto nos artigos anteriores 
aplica-se, no que couber, às relações entre 
o trabalhador autônomo ou o estagiário e a 
empresa contratante e entre empresas con-
tratantes e contratadas.       (Regulamento)

Art. 93. Aplica-se o disposto neste Capítulo, 
no que couber, às entidades da Administra-
ção Pública, direta, indireta e fundacional, 
federal, estadual ou municipal.        (Regu-
lamento)

Parágrafo único. Na hipótese do art. 88, será 
assegurada ao inventor, na forma e condi-
ções previstas no estatuto ou regimento in-
terno da entidade a que se refere este artigo, 
premiação de parcela no valor das vantagens 
auferidas com o pedido ou com a patente, a 
título de incentivo.

TÍTULO II 
DOS DESENHOS INDUSTRIAIS

CAPÍTULO I 
DA TITULARIDADE

Art. 94. Ao autor será assegurado o direito 
de obter registro de desenho industrial que 
lhe confira a propriedade, nas condições es-
tabelecidas nesta Lei.

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro de 
desenho industrial, no que couber, as dispo-
sições dos arts. 6º e 7º.

CAPÍTULO II 
DA REGISTRABILIDADE

 Seção I

Dos Desenhos Industriais Registráveis

Art. 95. Considera-se desenho industrial a 
forma plástica ornamental de um objeto ou 
o conjunto ornamental de linhas e cores que 
possa ser aplicado a um produto, proporcio-
nando resultado visual novo e original na 
sua configuração externa e que possa servir 
de tipo de fabricação industrial.

Art. 96. O desenho industrial é considerado 
novo quando não compreendido no estado 
da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por 
tudo aquilo tornado acessível ao público an-
tes da data de depósito do pedido, no Brasil 
ou no exterior, por uso ou qualquer outro 
meio, ressalvado o disposto no § 3º deste ar-
tigo e no art. 99.

§ 2º Para aferição unicamente da novidade, o 
conteúdo completo de pedido de patente ou 
de registro depositado no Brasil, e ainda não 
publicado, será considerado como incluído 
no estado da técnica a partir da data de de-
pósito, ou da prioridade reivindicada, desde 
que venha a ser publicado, mesmo que sub-
seqüentemente.

§ 3º Não será considerado como incluído no 
estado da técnica o desenho industrial cuja 
divulgação tenha ocorrido durante os 180 
(cento e oitenta) dias que precederem a data 
do depósito ou a da prioridade reivindicada, 
se promovida nas situações previstas nos in-
cisos I a III do art. 12.
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Art. 97. O desenho industrial é considerado 
original quando dele resulte uma configu-
ração visual distintiva, em relação a outros 
objetos anteriores.

Parágrafo único. O resultado visual original 
poderá ser decorrente da combinação de ele-
mentos conhecidos.

Art. 98. Não se considera desenho industrial 
qualquer obra de caráter puramente artísti-
co.

 Seção II

Da Prioridade

Art. 99. Aplicam-se ao pedido de registro, no 
que couber, as disposições do art. 16, exceto 
o prazo previsto no seu § 3º, que será de 90 
(noventa) dias.

 Seção III

Dos Desenhos Industriais Não Registráveis

Art. 100. Não é registrável como desenho in-
dustrial:

I - o que for contrário à moral e aos bons cos-
tumes ou que ofenda a honra ou imagem de 
pessoas, ou atente contra liberdade de cons-
ciência, crença, culto religioso ou idéia e sen-
timentos dignos de respeito e veneração;

II - a forma necessária comum ou vulgar do 
objeto ou, ainda, aquela determinada essen-
cialmente por considerações técnicas ou fun-
cionais.

CAPÍTULO III 
DO PEDIDO DE REGISTRO

 Seção I

Do Depósito do Pedido

Art. 101. O pedido de registro, nas condições 
estabelecidas pelo INPI, conterá:

I - requerimento;

II - relatório descritivo, se for o caso;

III - reivindicações, se for o caso;

IV - desenhos ou fotografias;

V - campo de aplicação do objeto; e

VI - comprovante do pagamento da retribui-
ção relativa ao depósito.

Parágrafo único. Os documentos que inte-
gram o pedido de registro deverão ser apre-
sentados em língua portuguesa.

Art. 102. Apresentado o pedido, será ele 
submetido a exame formal preliminar e, se 
devidamente instruído, será protocolizado, 
considerada a data do depósito a da sua 
apresentação.

Art. 103. O pedido que não atender for-
malmente ao disposto no art. 101, mas que 
contiver dados suficientes relativos ao de-
positante, ao desenho industrial e ao autor, 
poderá ser entregue, mediante recibo data-
do, ao INPI, que estabelecerá as exigências a 
serem cumpridas, em 5 (cinco) dias, sob pena 
de ser considerado inexistente.
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Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o 
depósito será considerado como efetuado na 
data da apresentação do pedido.

 Seção II

Das Condições do Pedido

Art. 104. O pedido de registro de desenho 
industrial terá que se referir a um único obje-
to, permitida uma pluralidade de variações, 
desde que se destinem ao mesmo propósito e 
guardem entre si a mesma característica dis-
tintiva preponderante, limitado cada pedido 
ao máximo de 20 (vinte) variações.

Parágrafo único. O desenho deverá repre-
sentar clara e suficientemente o objeto e suas 
variações, se houver, de modo a possibilitar 
sua reprodução por técnico no assunto.

Art. 105. Se solicitado o sigilo na forma do § 
1º do art. 106, poderá o pedido ser retirado 
em até 90 (noventa) dias contados da data do 
depósito.

Parágrafo único. A retirada de um depósito 
anterior sem produção de qualquer efeito 
dará prioridade ao depósito imediatamente 
posterior.

 Seção III

Do Processo e do Exame do Pedido

Art. 106. Depositado o pedido de registro de 
desenho industrial e observado o disposto 
nos arts. 100, 101 e 104, será automaticamen-
te publicado e simultaneamente concedido o 
registro, expedindo-se o respectivo certifica-
do.

§ 1º A requerimento do depositante, por 
ocasião do depósito, poderá ser mantido em 
sigilo o pedido, pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias contados da data do depósito, 
após o que será processado.

§ 2º Se o depositante se beneficiar do dispos-
to no art. 99, aguardar-se-á a apresentação 
do documento de prioridade para o proces-
samento do pedido.

§ 3º Não atendido o disposto nos arts. 101 
e 104, será formulada exigência, que deve-
rá ser respondida em 60 (sessenta) dias, sob 
pena de arquivamento definitivo.

§ 4º Não atendido o disposto no art. 100, o 
pedido de registro será indeferido.

CAPÍTULO IV 
DA CONCESSÃO E DA VIGÊNCIA DO 
REGISTRO

Art. 107. Do certificado deverão constar o 
número e o título, nome do autor - observa-
do o disposto no § 4º do art. 6º, o nome, a na-
cionalidade e o domicílio do titular, o prazo 
de vigência, os desenhos, os dados relativos 
à prioridade estrangeira, e, quando houver, 
relatório descritivo e reivindicações.

Art. 108. O registro vigorará pelo prazo de 
10 (dez) anos contados da data do depósito, 
prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos 
de 5 (cinco) anos cada.

§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser for-
mulado durante o último ano de vigência do 
registro, instruído com o comprovante do 
pagamento da respectiva retribuição.

§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver 
sido formulado até o termo final da vigência 
do registro, o titular poderá fazê-lo nos 180 
(cento e oitenta) dias subseqüentes, median-
te o pagamento de retribuição adicional.
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CAPÍTULO V 
DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELO RE-
GISTRO

Art. 109. A propriedade do desenho indus-
trial adquire-se pelo registro validamente 
concedido.

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do 
desenho industrial, no que couber, as dispo-
sições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 
43.

Art. 110. À pessoa que, de boa fé, antes da 
data do depósito ou da prioridade do pedido 
de registro explorava seu objeto no País, será 
assegurado o direito de continuar a explora-
ção, sem ônus, na forma e condição anterio-
res.

§ 1º O direito conferido na forma deste artigo 
só poderá ser cedido juntamente com o ne-
gócio ou empresa, ou parte deste, que tenha 
direta relação com a exploração do objeto do 
registro, por alienação ou arrendamento.

§ 2º O direito de que trata este artigo não será 
assegurado a pessoa que tenha tido conhe-
cimento do objeto do registro através de di-
vulgação nos termos do § 3º do art. 96, desde 
que o pedido tenha sido depositado no prazo 
de 6 (seis) meses contados da divulgação.

CAPÍTULO VI 
DO EXAME DE MÉRITO

Art. 111. O titular do desenho industrial po-
derá requerer o exame do objeto do registro, 
a qualquer tempo da vigência, quanto aos as-
pectos de novidade e de originalidade.

Parágrafo único. O INPI emitirá parecer de 
mérito, que, se concluir pela ausência de pelo 
menos um dos requisitos definidos nos arts. 
95 a 98, servirá de fundamento para instau-
ração de ofício de processo de nulidade do 
registro.

CAPÍTULO VII 
DA NULIDADE DO REGISTRO

 Seção I

Das Disposições Gerais

Art. 112. É nulo o registro concedido em de-
sacordo com as disposições desta Lei.

§ 1º A nulidade do registro produzirá efeitos 
a partir da data do depósito do pedido.

§ 2º No caso de inobservância do disposto no 
art. 94, o autor poderá, alternativamente, rei-
vindicar a adjudicação do registro.

 Seção II

Do Processo Administrativo de Nulidade

Art. 113. A nulidade do registro será decla-
rada administrativamente quando tiver sido 
concedido com infringência dos arts. 94 a 98.

§ 1º O processo de nulidade poderá ser ins-
taurado de ofício ou mediante requerimento 
de qualquer pessoa com legítimo interesse, 
no prazo de 5 (cinco) anos contados da con-
cessão do registro, ressalvada a hipótese pre-
vista no parágrafo único do art. 111.

§ 2º O requerimento ou a instauração de ofí-
cio suspenderá os efeitos da concessão do re-
gistro se apresentada ou publicada no prazo 
de 60 (sessenta) dias da concessão.

Art. 114. O titular será intimado para se ma-
nifestar no prazo de 60 (sessenta) dias conta-
dos da data da publicação.

Art. 115. Havendo ou não manifestação, de-
corrido o prazo fixado no artigo anterior, o 
INPI emitirá parecer, intimando o titular e 
o requerente para se manifestarem no prazo 
comum de 60 (sessenta) dias.

Art. 116. Decorrido o prazo fixado no artigo 
anterior, mesmo que não apresentadas as 
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manifestações, o processo será decidido pelo 
Presidente do INPI, encerrando-se a instân-
cia administrativa.

Art. 117. O processo de nulidade prossegui-
rá, ainda que extinto o registro.

 Seção III

Da Ação de Nulidade

Art. 118. Aplicam-se à ação de nulidade de 
registro de desenho industrial, no que cou-
ber, as disposições dos arts. 56 e 57.

CAPÍTULO VIII 
DA EXTINÇÃO DO REGISTRO

Art. 119. O registro extingue-se:

I - pela expiração do prazo de vigência;

II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o 
direito de terceiros;

III - pela falta de pagamento da retribuição 
prevista nos arts. 108 e 120; ou

IV - pela inobservância do disposto no art. 
217.

CAPÍTULO IX 
DA RETRIBUIÇÃO QÜINQÜENAL

Art. 120. O titular do registro está sujeito ao 
pagamento de retribuição qüinqüenal, a par-
tir do segundo qüinqüênio da data do depó-
sito.

§ 1º O pagamento do segundo qüinqüênio 
será feito durante o 5º (quinto) ano da vigên-
cia do registro.

§ 2º O pagamento dos demais qüinqüênios 
será apresentado junto com o pedido de 
prorrogação a que se refere o art. 108.

§ 3º O pagamento dos qüinqüênios poderá 
ainda ser efetuado dentro dos 6 (seis) meses 
subseqüentes ao prazo estabelecido no pará-
grafo anterior, mediante pagamento de retri-
buição adicional.

CAPÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 121. As disposições dos arts. 58 a 63 apli-
cam-se, no que couber, à matéria de que trata 
o presente Título, disciplinando-se o direito 
do empregado ou prestador de serviços pe-
las disposições dos arts. 88 a 93.

TÍTULO III 
DAS MARCAS

CAPÍTULO I 
DA REGISTRABILIDADE

 Seção I

Dos Sinais Registráveis Como Marca

Art. 122. São suscetíveis de registro como 
marca os sinais distintivos visualmente per-
ceptíveis, não compreendidos nas proibições 
legais.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, conside-
ra-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usa-
da para distinguir produto ou serviço de ou-
tro idêntico, semelhante ou afim, de origem 
diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para 
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atestar a conformidade de um produto ou 
serviço com determinadas normas ou espe-
cificações técnicas, notadamente quanto à 
qualidade, natureza, material utilizado e me-
todologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para iden-
tificar produtos ou serviços provindos de 
membros de uma determinada entidade.

 Seção II

Dos Sinais Não Registráveis Como Marca

Art. 124. Não são registráveis como marca:

I - brasão, armas, medalha, bandeira, em-
blema, distintivo e monumento oficiais, pú-
blicos, nacionais, estrangeiros ou interna-
cionais, bem como a respectiva designação, 
figura ou imitação;

II - letra, algarismo e data, isoladamente, 
salvo quando revestidos de suficiente forma 
distintiva;

III - expressão, figura, desenho ou qualquer 
outro sinal contrário à moral e aos bons cos-
tumes ou que ofenda a honra ou imagem de 
pessoas ou atente contra liberdade de cons-
ciência, crença, culto religioso ou idéia e sen-
timento dignos de respeito e veneração;

IV - designação ou sigla de entidade ou ór-
gão público, quando não requerido o regis-
tro pela própria entidade ou órgão público;

V - reprodução ou imitação de elemento 
característico ou diferenciador de título de 
estabelecimento ou nome de empresa de ter-
ceiros, suscetível de causar confusão ou asso-
ciação com estes sinais distintivos;

VI - sinal de caráter genérico, necessário, 
comum, vulgar ou simplesmente descriti-
vo, quando tiver relação com o produto ou 
serviço a distinguir, ou aquele empregado 
comumente para designar uma característi-

ca do produto ou serviço, quanto à natureza, 
nacionalidade, peso, valor, qualidade e épo-
ca de produção ou de prestação do serviço, 
salvo quando revestidos de suficiente forma 
distintiva;

VII - sinal ou expressão empregada apenas 
como meio de propaganda;

VIII - cores e suas denominações, salvo se 
dispostas ou combinadas de modo peculiar 
e distintivo;

IX - indicação geográfica, sua imitação susce-
tível de causar confusão ou sinal que possa 
falsamente induzir indicação geográfica;

X - sinal que induza a falsa indicação quanto 
à origem, procedência, natureza, qualidade 
ou utilidade do produto ou serviço a que a 
marca se destina;

XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, 
regularmente adotada para garantia de pa-
drão de qualquer gênero ou natureza;

XII - reprodução ou imitação de sinal que te-
nha sido registrado como marca coletiva ou 
de certificação por terceiro, observado o dis-
posto no art. 154;

XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento 
esportivo, artístico, cultural, social, político, 
econômico ou técnico, oficial ou oficialmente 
reconhecido, bem como a imitação suscetível 
de criar confusão, salvo quando autorizados 
pela autoridade competente ou entidade 
promotora do evento;

XIV - reprodução ou imitação de título, apó-
lice, moeda e cédula da União, dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Territórios, dos Mu-
nicípios, ou de país;

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de 
família ou patronímico e imagem de tercei-
ros, salvo com consentimento do titular, her-
deiros ou sucessores;
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XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente 
conhecidos, nome artístico singular ou co-
letivo, salvo com consentimento do titular, 
herdeiros ou sucessores;

XVII - obra literária, artística ou científica, 
assim como os títulos que estejam protegi-
dos pelo direito autoral e sejam suscetíveis 
de causar confusão ou associação, salvo com 
consentimento do autor ou titular;

XVIII - termo técnico usado na indústria, na 
ciência e na arte, que tenha relação com o 
produto ou serviço a distinguir;

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em 
parte, ainda que com acréscimo, de marca 
alheia registrada, para distinguir ou certifi-
car produto ou serviço idêntico, semelhante 
ou afim, suscetível de causar confusão ou as-
sociação com marca alheia;

 XX - dualidade de marcas de um só titular 
para o mesmo produto ou serviço, salvo 
quando, no caso de marcas de mesma natu-
reza, se revestirem de suficiente forma dis-
tintiva;

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar 
do produto ou de acondicionamento, ou, 
ainda, aquela que não possa ser dissociada 
de efeito técnico;

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

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo 
ou em parte, marca que o requerente eviden-
temente não poderia desconhecer em razão 
de sua atividade, cujo titular seja sediado 
ou domiciliado em território nacional ou em 
país com o qual o Brasil mantenha acordo ou 
que assegure reciprocidade de tratamento, se 
a marca se destinar a distinguir produto ou 
serviço idêntico, semelhante ou afim, susce-
tível de causar confusão ou associação com 
aquela marca alheia.

 Seção III

Marca de Alto Renome

Art. 125. À marca registrada no Brasil consi-
derada de alto renome será assegurada pro-
teção especial, em todos os ramos de ativi-
dade.

 Seção IV

Marca Notoriamente Conhecida

Art. 126. A marca notoriamente conhecida 
em seu ramo de atividade nos termos do art. 
6º bis (I), da Convenção da União de Paris 
para Proteção da Propriedade Industrial, 
goza de proteção especial, independente-
mente de estar previamente depositada ou 
registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo apli-
ca-se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido 
de registro de marca que reproduza ou imi-
te, no todo ou em parte, marca notoriamente 
conhecida.

CAPÍTULO II 
PRIORIDADE

Art. 127. Ao pedido de registro de marca 
depositado em país que mantenha acordo 
com o Brasil ou em organização internacio-
nal, que produza efeito de depósito nacional, 
será assegurado direito de prioridade, nos 
prazos estabelecidos no acordo, não sendo 
o depósito invalidado nem prejudicado por 
fatos ocorridos nesses prazos.

§ 1º A reivindicação da prioridade será feita 
no ato de depósito, podendo ser suplemen-
tada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras 
prioridades anteriores à data do depósito no 
Brasil.
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§ 2º A reivindicação da prioridade será com-
provada por documento hábil da origem, 
contendo o número, a data e a reprodução 
do pedido ou do registro, acompanhado de 
tradução simples, cujo teor será de inteira 
responsabilidade do depositante.

§ 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, 
a comprovação deverá ocorrer em até 4 (qua-
tro) meses, contados do depósito, sob pena 
de perda da prioridade.

§ 4º Tratando-se de prioridade obtida por 
cessão, o documento correspondente deverá 
ser apresentado junto com o próprio docu-
mento de prioridade.

CAPÍTULO III 
DOS REQUERENTES DE REGISTRO

Art. 128. Podem requerer registro de marca 
as pessoas físicas ou jurídicas de direito pú-
blico ou de direito privado.

§ 1º As pessoas de direito privado só podem 
requerer registro de marca relativo à ativi-
dade que exerçam efetiva e licitamente, de 
modo direto ou através de empresas que 
controlem direta ou indiretamente, declaran-
do, no próprio requerimento, esta condição, 
sob as penas da lei.

§ 2º O registro de marca coletiva só poderá 
ser requerido por pessoa jurídica represen-
tativa de coletividade, a qual poderá exercer 
atividade distinta da de seus membros.

§ 3º O registro da marca de certificação só po-
derá ser requerido por pessoa sem interesse 
comercial ou industrial direto no produto ou 
serviço atestado.

§ 4º A reivindicação de prioridade não isenta 
o pedido da aplicação dos dispositivos cons-
tantes deste Título.

CAPÍTULO IV 
DOS DIREITOS SOBRE A MARCA

 Seção I

Aquisição

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se 
pelo registro validamente expedido, confor-
me as disposições desta Lei, sendo assegura-
do ao titular seu uso exclusivo em todo o ter-
ritório nacional, observado quanto às marcas 
coletivas e de certificação o disposto nos arts. 
147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da 
prioridade ou depósito, usava no País, há 
pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica 
ou semelhante, para distinguir ou certificar 
produto ou serviço idêntico, semelhante ou 
afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º O direito de precedência somente pode-
rá ser cedido juntamente com o negócio da 
empresa, ou parte deste, que tenha direta re-
lação com o uso da marca, por alienação ou 
arrendamento.

 Seção II

Da Proteção Conferida Pelo Registro

Art. 130. Ao titular da marca ou ao deposi-
tante é ainda assegurado o direito de:

I - ceder seu registro ou pedido de registro;

II - licenciar seu uso;

 III - zelar pela sua integridade material ou 
reputação.

Art. 131. A proteção de que trata esta Lei 
abrange o uso da marca em papéis, impres-
sos, propaganda e documentos relativos à 
atividade do titular.
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Art. 132. O titular da marca não poderá:

I - impedir que comerciantes ou distribuido-
res utilizem sinais distintivos que lhes são 
próprios, juntamente com a marca do produ-
to, na sua promoção e comercialização;

II - impedir que fabricantes de acessórios uti-
lizem a marca para indicar a destinação do 
produto, desde que obedecidas as práticas 
leais de concorrência;

III - impedir a livre circulação de produto 
colocado no mercado interno, por si ou por 
outrem com seu consentimento, ressalvado o 
disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e

IV - impedir a citação da marca em discurso, 
obra científica ou literária ou qualquer outra 
publicação, desde que sem conotação comer-
cial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

CAPÍTULO V 
DA VIGÊNCIA, DA CESSÃO E DAS ANO-
TAÇÕES

 Seção I

Da Vigência

Art. 133. O registro da marca vigorará pelo 
prazo de 10 (dez) anos, contados da data da 
concessão do registro, prorrogável por perío-
dos iguais e sucessivos.

§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser for-
mulado durante o último ano de vigência do 
registro, instruído com o comprovante do pa-
gamento da respectiva retribuição.

§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido 
efetuado até o termo final da vigência do re-
gistro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) me-
ses subseqüentes, mediante o pagamento de 
retribuição adicional.

§ 3º A prorrogação não será concedida se não 
atendido o disposto no art. 128.

 Seção II

Da Cessão

Art. 134. O pedido de registro e o registro 
poderão ser cedidos, desde que o cessionário 
atenda aos requisitos legais para requerer tal 
registro.

Art. 135. A cessão deverá compreender todos 
os registros ou pedidos, em nome do cedente, 
de marcas iguais ou semelhantes, relativas a 
produto ou serviço idêntico, semelhante ou 
afim, sob pena de cancelamento dos registros 
ou arquivamento dos pedidos não cedidos.

 Seção III

Das Anotações

Art. 136. O INPI fará as seguintes anotações:

I - da cessão, fazendo constar a qualificação 
completa do cessionário;

II - de qualquer limitação ou ônus que recaia 
sobre o pedido ou registro; e

III - das alterações de nome, sede ou endere-
ço do depositante ou titular.

Art. 137. As anotações produzirão efeitos em 
relação a terceiros a partir da data de sua pu-
blicação.

Art. 138. Cabe recurso da decisão que:

I - indeferir anotação de cessão;

II - cancelar o registro ou arquivar o pedido, 
nos termos do art. 135.
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 Seção IV

Da Licença de Uso

Art. 139. O titular de registro ou o deposi-
tante de pedido de registro poderá celebrar 
contrato de licença para uso da marca, sem 
prejuízo de seu direito de exercer controle 
efetivo sobre as especificações, natureza e 
qualidade dos respectivos produtos ou ser-
viços.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser in-
vestido pelo titular de todos os poderes para 
agir em defesa da marca, sem prejuízo dos 
seus próprios direitos.

Art. 140. O contrato de licença deverá ser 
averbado no INPI para que produza efeitos 
em relação a terceiros.

§ 1º A averbação produzirá efeitos em rela-
ção a terceiros a partir da data de sua publi-
cação.

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, 
o contrato de licença não precisará estar 
averbado no INPI.

Art. 141. Da decisão que indeferir a averba-
ção do contrato de licença cabe recurso.

CAPÍTULO VI 
DA PERDA DOS DIREITOS

Art. 142. O registro da marca extingue-se:

I - pela expiração do prazo de vigência;

II - pela renúncia, que poderá ser total ou 
parcial em relação aos produtos ou serviços 
assinalados pela marca;

III - pela caducidade; ou

IV - pela inobservância do disposto no art. 
217.

Art. 143 - Caducará o registro, a requerimen-
to de qualquer pessoa com legítimo interesse 
se, decorridos 5 (cinco) anos da sua conces-
são, na data do requerimento:

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no 
Brasil; ou

II - o uso da marca tiver sido interrompido 
por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 
se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada 
com modificação que implique alteração de 
seu caráter distintivo original, tal como cons-
tante do certificado de registro.

§ 1º Não ocorrerá caducidade se o titular jus-
tificar o desuso da marca por razões legíti-
mas.

§ 2º O titular será intimado para se manifes-
tar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-
-lhe o ônus de provar o uso da marca ou jus-
tificar seu desuso por razões legítimas.

Art. 144. O uso da marca deverá compreen-
der produtos ou serviços constantes do cer-
tificado, sob pena de caducar parcialmente o 
registro em relação aos não semelhantes ou 
afins daqueles para os quais a marca foi com-
provadamente usada.

Art. 145. Não se conhecerá do requerimento 
de caducidade se o uso da marca tiver sido 
comprovado ou justificado seu desuso em 
processo anterior, requerido há menos de 5 
(cinco) anos.

Art. 146. Da decisão que declarar ou denegar 
a caducidade caberá recurso.
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CAPÍTULO VII 
DAS MARCAS COLETIVAS E DE CERTIFI-
CAÇÃO

Art. 147. O pedido de registro de marca cole-
tiva conterá regulamento de utilização, dis-
pondo sobre condições e proibições de uso 
da marca.

Parágrafo único. O regulamento de utili-
zação, quando não acompanhar o pedido, 
deverá ser protocolizado no prazo de 60 
(sessenta) dias do depósito, sob pena de ar-
quivamento definitivo do pedido.

Art. 148. O pedido de registro da marca de 
certificação conterá:

I - as características do produto ou serviço 
objeto de certificação; e

II - as medidas de controle que serão adota-
das pelo titular.

Parágrafo único. A documentação prevista 
nos incisos I e II deste artigo, quando não 
acompanhar o pedido, deverá ser protocoli-
zada no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena 
de arquivamento definitivo do pedido.

Art. 149. Qualquer alteração no regulamen-
to de utilização deverá ser comunicada ao 
INPI, mediante petição protocolizada, con-
tendo todas as condições alteradas, sob pena 
de não ser considerada.

Art. 150. O uso da marca independe de licen-
ça, bastando sua autorização no regulamento 
de utilização.

Art. 151. Além das causas de extinção estabe-
lecidas no art. 142, o registro da marca coleti-
va e de certificação extingue-se quando:

I - a entidade deixar de existir; ou

II - a marca for utilizada em condições outras 
que não aquelas previstas no regulamento de 
utilização.

Art. 152. Só será admitida a renúncia ao re-
gistro de marca coletiva quando requerida 
nos termos do contrato social ou estatuto da 
própria entidade, ou, ainda, conforme o re-
gulamento de utilização.

Art. 153. A caducidade do registro será de-
clarada se a marca coletiva não for usada por 
mais de uma pessoa autorizada, observado o 
disposto nos arts. 143 a 146.

Art. 154. A marca coletiva e a de certificação 
que já tenham sido usadas e cujos registros 
tenham sido extintos não poderão ser regis-
tradas em nome de terceiro, antes de expi-
rado o prazo de 5 (cinco) anos, contados da 
extinção do registro.

CAPÍTULO VIII 
DO DEPÓSITO

Art. 155. O pedido deverá referir-se a um 
único sinal distintivo e, nas condições esta-
belecidas pelo INPI, conterá:

I - requerimento;

II - etiquetas, quando for o caso; e

III - comprovante do pagamento da retribui-
ção relativa ao depósito.

Parágrafo único. O requerimento e qualquer 
documento que o acompanhe deverão ser 
apresentados em língua portuguesa e, quan-
do houver documento em língua estrangeira, 
sua tradução simples deverá ser apresentada 
no ato do depósito ou dentro dos 60 (sessen-
ta) dias subseqüentes, sob pena de não ser 
considerado o documento.
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Art. 156. Apresentado o pedido, será ele 
submetido a exame formal preliminar e, se 
devidamente instruído, será protocoliza-
do, considerada a data de depósito a da sua 
apresentação.

Art. 157. O pedido que não atender for-
malmente ao disposto no art. 155, mas que 
contiver dados suficientes relativos ao de-
positante, sinal marcário e classe, poderá ser 
entregue, mediante recibo datado, ao INPI, 
que estabelecerá as exigências a serem cum-
pridas pelo depositante, em 5 (cinco) dias, 
sob pena de ser considerado inexistente.

Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o 
depósito será considerado como efetuado na 
data da apresentação do pedido.

CAPÍTULO IX 
DO EXAME

Art. 158. Protocolizado, o pedido será publi-
cado para apresentação de oposição no pra-
zo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º O depositante será intimado da oposi-
ção, podendo se manifestar no prazo de 60 
(sessenta) dias.

§ 2º Não se conhecerá da oposição, nulida-
de administrativa ou de ação de nulidade se, 
fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou 
no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 
(sessenta) dias após a interposição, o depósi-
to do pedido de registro da marca na forma 
desta Lei.

Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, 
se interposta esta, findo o prazo de manifes-
tação, será feito o exame, durante o qual po-
derão ser formuladas exigências, que deve-
rão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) 
dias.

§ 1º Não respondida a exigência, o pedido 
será definitivamente arquivado.

§ 2º Respondida a exigência, ainda que não 
cumprida, ou contestada a sua formulação, 
dar-se-á prosseguimento ao exame.

Art. 160. Concluído o exame, será proferida 
decisão, deferindo ou indeferindo o pedido 
de registro.

CAPÍTULO X 
DA EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE 
REGISTRO

Art. 161. O certificado de registro será con-
cedido depois de deferido o pedido e com-
provado o pagamento das retribuições cor-
respondentes.

Art. 162. O pagamento das retribuições, e sua 
comprovação, relativas à expedição do certi-
ficado de registro e ao primeiro decênio de 
sua vigência, deverão ser efetuados no prazo 
de 60 (sessenta) dias contados do deferimen-
to.

Parágrafo único. A retribuição poderá ainda 
ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) 
dias após o prazo previsto neste artigo, in-
dependentemente de notificação, mediante 
o pagamento de retribuição específica, sob 
pena de arquivamento definitivo do pedido.

Art. 163. Reputa-se concedido o certificado 
de registro na data da publicação do respec-
tivo ato.

Art. 164. Do certificado deverão constar a 
marca, o número e data do registro, nome, 
nacionalidade e domicílio do titular, os pro-
dutos ou serviços, as características do regis-
tro e a prioridade estrangeira.
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CAPÍTULO XI 
DA NULIDADE DO REGISTRO

 Seção I

Disposições Gerais

Art. 165. É nulo o registro que for concedido 
em desacordo com as disposições desta Lei.

Parágrafo único. A nulidade do registro po-
derá ser total ou parcial, sendo condição para 
a nulidade parcial o fato de a parte subsisten-
te poder ser considerada registrável.

Art. 166. O titular de uma marca registrada 
em país signatário da Convenção da União 
de Paris para Proteção da Propriedade In-
dustrial poderá, alternativamente, reivindi-
car, através de ação judicial, a adjudicação 
do registro, nos termos previstos no art. 6º 
septies (1) daquela Convenção.

Art. 167. A declaração de nulidade produzirá 
efeito a partir da data do depósito do pedido.

 Seção II

Do Processo Administrativo de Nulidade

Art. 168. A nulidade do registro será decla-
rada administrativamente quando tiver sido 
concedida com infringência do disposto nes-
ta Lei.

Art. 169. O processo de nulidade poderá ser 
instaurado de ofício ou mediante requeri-
mento de qualquer pessoa com legítimo in-
teresse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias 
contados da data da expedição do certificado 
de registro.

Art. 170. O titular será intimado para se ma-
nifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 171. Decorrido o prazo fixado no arti-
go anterior, mesmo que não apresentada a 
manifestação, o processo será decidido pelo 
Presidente do INPI, encerrando-se a instân-
cia administrativa.

Art. 172. O processo de nulidade prosseguirá 
ainda que extinto o registro.

 Seção III

Da Ação de Nulidade

Art. 173. A ação de nulidade poderá ser pro-
posta pelo INPI ou por qualquer pessoa com 
legítimo interesse.

Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da 
ação de nulidade, determinar liminarmente 
a suspensão dos efeitos do registro e do uso 
da marca, atendidos os requisitos proces-
suais próprios.

Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação 
para declarar a nulidade do registro, conta-
dos da data da sua concessão.

Art. 175. A ação de nulidade do registro será 
ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, 
quando não for autor, intervirá no feito.

§ 1º O prazo para resposta do réu titular do 
registro será de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação 
de nulidade, o INPI publicará anotação, para 
ciência de terceiros.
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TÍTULO IV 
DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Art. 176. Constitui indicação geográfica a in-
dicação de procedência ou a denominação de 
origem.

Art. 177. Considera-se indicação de proce-
dência o nome geográfico de país, cidade, 
região ou localidade de seu território, que 
se tenha tornado conhecido como centro de 
extração, produção ou fabricação de deter-
minado produto ou de prestação de determi-
nado serviço.

Art. 178. Considera-se denominação de ori-
gem o nome geográfico de país, cidade, re-
gião ou localidade de seu território, que de-
signe produto ou serviço cujas qualidades ou 
características se devam exclusiva ou essen-
cialmente ao meio geográfico, incluídos fato-
res naturais e humanos.

Art. 179. A proteção estender-se-á à repre-
sentação gráfica ou figurativa da indicação 
geográfica, bem como à representação geo-
gráfica de país, cidade, região ou localidade 
de seu território cujo nome seja indicação 
geográfica.

Art. 180. Quando o nome geográfico se hou-
ver tornado de uso comum, designando pro-
duto ou serviço, não será considerado indi-
cação geográfica.

Art. 181. O nome geográfico que não cons-
titua indicação de procedência ou denomi-
nação de origem poderá servir de elemento 
característico de marca para produto ou ser-
viço, desde que não induza falsa procedên-
cia.

Art. 182. O uso da indicação geográfica é res-
trito aos produtores e prestadores de serviço 
estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, 
em relação às denominações de origem, o 
atendimento de requisitos de qualidade.

Parágrafo único. O INPI estabelecerá as con-
dições de registro das indicações geográficas.

TÍTULO V 
DOS CRIMES CONTRA A PRO-
PRIEDADE INDUSTRIAL

CAPÍTULO I 
DOS CRIMES CONTRA AS PATENTES

Art. 183. Comete crime contra patente de in-
venção ou de modelo de utilidade quem:

I - fabrica produto que seja objeto de patente 
de invenção ou de modelo de utilidade, sem 
autorização do titular; ou

II - usa meio ou processo que seja objeto de 
patente de invenção, sem autorização do ti-
tular.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) 
ano, ou multa.

Art. 184. Comete crime contra patente de in-
venção ou de modelo de utilidade quem:

I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, 
tem em estoque, oculta ou recebe, para utili-
zação com fins econômicos, produto fabrica-
do com violação de patente de invenção ou 
de modelo de utilidade, ou obtido por meio 
ou processo patenteado; ou

II - importa produto que seja objeto de paten-
te de invenção ou de modelo de utilidade ou 
obtido por meio ou processo patenteado no 
País, para os fins previstos no inciso anterior, 
e que não tenha sido colocado no mercado 
externo diretamente pelo titular da patente 
ou com seu consentimento.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, 
ou multa.
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Art. 185. Fornecer componente de um produ-
to patenteado, ou material ou equipamento 
para realizar um processo patenteado, desde 
que a aplicação final do componente, mate-
rial ou equipamento induza, necessariamen-
te, à exploração do objeto da patente.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, 
ou multa.

Art. 186. Os crimes deste Capítulo caracteri-
zam-se ainda que a violação não atinja todas 
as reivindicações da patente ou se restrinja à 
utilização de meios equivalentes ao objeto da 
patente.

CAPÍTULO II 
DOS CRIMES CONTRA OS DESENHOS 
INDUSTRIAIS

Art. 187. Fabricar, sem autorização do titular, 
produto que incorpore desenho industrial re-
gistrado, ou imitação substancial que possa 
induzir em erro ou confusão.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) 
ano, ou multa.

Art. 188. Comete crime contra registro de de-
senho industrial quem:

I - exporta, vende, expõe ou oferece à ven-
da, tem em estoque, oculta ou recebe, para 
utilização com fins econômicos, objeto que 
incorpore ilicitamente desenho industrial re-
gistrado, ou imitação substancial que possa 
induzir em erro ou confusão; ou

II - importa produto que incorpore desenho 
industrial registrado no País, ou imitação 
substancial que possa induzir em erro ou 
confusão, para os fins previstos no inciso an-
terior, e que não tenha sido colocado no mer-
cado externo diretamente pelo titular ou com 
seu consentimento.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, 
ou multa.

CAPÍTULO III 
DOS CRIMES CONTRA AS MARCAS

Art. 189. Comete crime contra registro de 
marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no 
todo ou em parte, marca registrada, ou imi-
ta-a de modo que possa induzir confusão; ou

II - altera marca registrada de outrem já apos-
ta em produto colocado no mercado.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) 
ano, ou multa.

Art. 190. Comete crime contra registro de 
marca quem importa, exporta, vende, ofere-
ce ou expõe à venda, oculta ou tem em esto-
que:

I - produto assinalado com marca ilicitamen-
te reproduzida ou imitada, de outrem, no 
todo ou em parte; ou

II - produto de sua indústria ou comércio, 
contido em vasilhame, recipiente ou embala-
gem que contenha marca legítima de outrem.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, 
ou multa.

CAPÍTULO IV 
DOS CRIMES COMETIDOS POR MEIO DE 
MARCA, TÍTULO DE ESTABELECIMEN-
TO E SINAL DE PROPAGANDA

Art. 191. Reproduzir ou imitar, de modo que 
possa induzir em erro ou confusão, armas, 
brasões ou distintivos oficiais nacionais, es-
trangeiros ou internacionais, sem a neces-
sária autorização, no todo ou em parte, em 
marca, título de estabelecimento, nome co-
mercial, insígnia ou sinal de propaganda, 
ou usar essas reproduções ou imitações com 
fins econômicos.
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Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, 
ou multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena 
quem vende ou expõe ou oferece à venda 
produtos assinalados com essas marcas.

CAPÍTULO V 
DOS CRIMES CONTRA INDICAÇÕES 
GEOGRÁFICAS E DEMAIS INDICAÇÕES

Art. 192. Fabricar, importar, exportar, ven-
der, expor ou oferecer à venda ou ter em es-
toque produto que apresente falsa indicação 
geográfica.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, 
ou multa.

Art. 193. Usar, em produto, recipiente, in-
vólucro, cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz 
ou em outro meio de divulgação ou propa-
ganda, termos retificativos, tais como “tipo”, 
“espécie”, “gênero”, “sistema”, “semelhan-
te”, “sucedâneo”, “idêntico”, ou equivalente, 
não ressalvando a verdadeira procedência 
do produto.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, 
ou multa.

Art. 194. Usar marca, nome comercial, título 
de estabelecimento, insígnia, expressão ou 
sinal de propaganda ou qualquer outra for-
ma que indique procedência que não a ver-
dadeira, ou vender ou expor à venda produ-
to com esses sinais.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, 
ou multa.

CAPÍTULO VI 
DOS CRIMES DE CONCORRÊNCIA DES-
LEAL

Art. 195. Comete crime de concorrência des-
leal quem:

I - publica, por qualquer meio, falsa afirma-
ção, em detrimento de concorrente, com o 
fim de obter vantagem;

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, 
falsa informação, com o fim de obter vanta-
gem;

III - emprega meio fraudulento, para desviar, 
em proveito próprio ou alheio, clientela de 
outrem;

IV - usa expressão ou sinal de propaganda 
alheios, ou os imita, de modo a criar confu-
são entre os produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, tí-
tulo de estabelecimento ou insígnia alheios 
ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem 
em estoque produto com essas referências;

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou ra-
zão social, em produto de outrem, o nome ou 
razão social deste, sem o seu consentimento;

VII - atribui-se, como meio de propaganda, 
recompensa ou distinção que não obteve;

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em 
recipiente ou invólucro de outrem, produto 
adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza 
para negociar com produto da mesma espé-
cie, embora não adulterado ou falsificado, se 
o fato não constitui crime mais grave;

IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilida-
de a empregado de concorrente, para que o 
empregado, faltando ao dever do emprego, 
lhe proporcione vantagem;



\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\72 73

DIREITO MARCARIO

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou 
aceita promessa de paga ou recompensa, 
para, faltando ao dever de empregado, pro-
porcionar vantagem a concorrente do em-
pregador;

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem au-
torização, de conhecimentos, informações ou 
dados confidenciais, utilizáveis na indústria, 
comércio ou prestação de serviços, excluídos 
aqueles que sejam de conhecimento público 
ou que sejam evidentes para um técnico no 
assunto, a que teve acesso mediante relação 
contratual ou empregatícia, mesmo após o 
término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem au-
torização, de conhecimentos ou informações 
a que se refere o inciso anterior, obtidos por 
meios ilícitos ou a que teve acesso mediante 
fraude; ou

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produ-
to, declarando ser objeto de patente deposi-
tada, ou concedida, ou de desenho industrial 
registrado, que não o seja, ou menciona-o, em 
anúncio ou papel comercial, como deposita-
do ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem 
autorização, de resultados de testes ou ou-
tros dados não divulgados, cuja elaboração 
envolva esforço considerável e que tenham 
sido apresentados a entidades governamen-
tais como condição para aprovar a comercia-
lização de produtos.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) 
ano, ou multa.

§ 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem 
os incisos XI e XII o empregador, sócio ou 
administrador da empresa, que incorrer nas 
tipificações estabelecidas nos mencionados 
dispositivos.

§ 2º O disposto no inciso XIV não se aplica 
quanto à divulgação por órgão governamen-

tal competente para autorizar a comerciali-
zação de produto, quando necessário para 
proteger o público.

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 196. As penas de detenção previstas nos 
Capítulos I, II e III deste Título serão aumen-
tadas de um terço à metade se:

I - o agente é ou foi representante, mandatá-
rio, preposto, sócio ou empregado do titular 
da patente ou do registro, ou, ainda, do seu 
licenciado; ou

II - a marca alterada, reproduzida ou imitada 
for de alto renome, notoriamente conhecida, 
de certificação ou coletiva.

Art. 197. As penas de multa previstas neste 
Título serão fixadas, no mínimo, em 10 (dez) 
e, no máximo, em 360 (trezentos e sessenta) 
dias-multa, de acordo com a sistemática do 
Código Penal.

Parágrafo único. A multa poderá ser aumen-
tada ou reduzida, em até 10 (dez) vezes, em 
face das condições pessoais do agente e da 
magnitude da vantagem auferida, indepen-
dentemente da norma estabelecida no artigo 
anterior.

Art. 198. Poderão ser apreendidos, de ofí-
cio ou a requerimento do interessado, pelas 
autoridades alfandegárias, no ato de confe-
rência, os produtos assinalados com marcas 
falsificadas, alteradas ou imitadas ou que 
apresentem falsa indicação de procedência.

Art. 199. Nos crimes previstos neste Título 
somente se procede mediante queixa, salvo 
quanto ao crime do art. 191, em que a ação 
penal será pública.
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Art. 200. A ação penal e as diligências pre-
liminares de busca e apreensão, nos crimes 
contra a propriedade industrial, regulam-se 
pelo disposto no Código de Processo Penal, 
com as modificações constantes dos artigos 
deste Capítulo.

Art. 201. Na diligência de busca e apreensão, 
em crime contra patente que tenha por objeto 
a invenção de processo, o oficial do juízo será 
acompanhado por perito, que verificará, pre-
liminarmente, a existência do ilícito, poden-
do o juiz ordenar a apreensão de produtos 
obtidos pelo contrafator com o emprego do 
processo patenteado.

Art. 202. Além das diligências preliminares 
de busca e apreensão, o interessado poderá 
requerer:

I - apreensão de marca falsificada, alterada 
ou imitada onde for preparada ou onde quer 
que seja encontrada, antes de utilizada para 
fins criminosos; ou

II - destruição de marca falsificada nos volu-
mes ou produtos que a contiverem, antes de 
serem distribuídos, ainda que fiquem destruí-
dos os envoltórios ou os próprios produtos.

Art. 203. Tratando-se de estabelecimentos in-
dustriais ou comerciais legalmente organiza-
dos e que estejam funcionando publicamen-
te, as diligências preliminares limitar-se-ão à 
vistoria e apreensão dos produtos, quando 
ordenadas pelo juiz, não podendo ser para-
lisada a sua atividade licitamente exercida.

Art. 204. Realizada a diligência de busca e 
apreensão, responderá por perdas e danos 
a parte que a tiver requerido de má-fé, por 
espírito de emulação, mero capricho ou erro 
grosseiro.

Art. 205. Poderá constituir matéria de defesa 
na ação penal a alegação de nulidade da pa-
tente ou registro em que a ação se fundar. A 

absolvição do réu, entretanto, não importará 
a nulidade da patente ou do registro, que só 
poderá ser demandada pela ação competente.

Art. 206. Na hipótese de serem reveladas, em 
juízo, para a defesa dos interesses de qual-
quer das partes, informações que se caracte-
rizem como confidenciais, sejam segredo de 
indústria ou de comércio, deverá o juiz de-
terminar que o processo prossiga em segredo 
de justiça, vedado o uso de tais informações 
também à outra parte para outras finalidades.

Art. 207. Independentemente da ação crimi-
nal, o prejudicado poderá intentar as ações 
cíveis que considerar cabíveis na forma do 
Código de Processo Civil.

Art. 208. A indenização será determinada pe-
los benefícios que o prejudicado teria auferi-
do se a violação não tivesse ocorrido.

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o 
direito de haver perdas e danos em ressarci-
mento de prejuízos causados por atos de vio-
lação de direitos de propriedade industrial 
e atos de concorrência desleal não previstos 
nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação 
ou os negócios alheios, a criar confusão entre 
estabelecimentos comerciais, industriais ou 
prestadores de serviço, ou entre os produtos 
e serviços postos no comércio.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, 
para evitar dano irreparável ou de difícil re-
paração, determinar liminarmente a susta-
ção da violação ou de ato que a enseje, an-
tes da citação do réu, mediante, caso julgue 
necessário, caução em dinheiro ou garantia 
fidejussória.

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação 
flagrante de marca registrada, o juiz poderá 
determinar a apreensão de todas as merca-
dorias, produtos, objetos, embalagens, eti-
quetas e outros que contenham a marca falsi-
ficada ou imitada.
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Art. 210. Os lucros cessantes serão determi-
nados pelo critério mais favorável ao preju-
dicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria au-
ferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo 
autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação 
teria pago ao titular do direito violado pela 
concessão de uma licença que lhe permitisse 
legalmente explorar o bem.

TÍTULO VI 
DA TRANSFERÊNCIA DE TECNO-
LOGIA E DA FRANQUIA

Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos 
que impliquem transferência de tecnologia, 
contratos de franquia e similares para produ-
zirem efeitos em relação a terceiros.

Parágrafo único. A decisão relativa aos pedi-
dos de registro de contratos de que trata este 
artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da data do pedido de registro.

TÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I 
DOS RECURSOS

Art. 212. Salvo expressa disposição em con-
trário, das decisões de que trata esta Lei cabe 
recurso, que será interposto no prazo de 60 
(sessenta) dias.

§ 1º Os recursos serão recebidos nos efeitos 
suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se 
todos os dispositivos pertinentes ao exame 

de primeira instância, no que couber.

§ 2º Não cabe recurso da decisão que deter-
minar o arquivamento definitivo de pedido 
de patente ou de registro e da que deferir pe-
dido de patente, de certificado de adição ou 
de registro de marca.

§ 3º Os recursos serão decididos pelo Presi-
dente do INPI, encerrando-se a instância ad-
ministrativa.

Art. 213. Os interessados serão intimados 
para, no prazo de 60 (sessenta) dias, oferece-
rem contra-razões ao recurso.

Art. 214. Para fins de complementação das 
razões oferecidas a título de recurso, o INPI 
poderá formular exigências, que deverão ser 
cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único. Decorrido o prazo do caput, 
será decidido o recurso.

Art. 215. A decisão do recurso é final e irre-
corrível na esfera administrativa.

CAPÍTULO II 
DOS ATOS DAS PARTES

Art. 216. Os atos previstos nesta Lei serão 
praticados pelas partes ou por seus procura-
dores, devidamente qualificados.

§ 1º O instrumento de procuração, no origi-
nal, traslado ou fotocópia autenticada, deve-
rá ser em língua portuguesa, dispensados a 
legalização consular e o reconhecimento de 
firma.

§ 2º A procuração deverá ser apresentada em 
até 60 (sessenta) dias contados da prática do 
primeiro ato da parte no processo, indepen-
dente de notificação ou exigência, sob pena 
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de arquivamento, sendo definitivo o arqui-
vamento do pedido de patente, do pedido de 
registro de desenho industrial e de registro 
de marca.

Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior 
deverá constituir e manter procurador devi-
damente qualificado e domiciliado no País, 
com poderes para representá-la administra-
tiva e judicialmente, inclusive para receber 
citações.

Art. 218. Não se conhecerá da petição:

I - se apresentada fora do prazo legal; ou

II - se desacompanhada do comprovante da 
respectiva retribuição no valor vigente à data 
de sua apresentação.

Art. 219. Não serão conhecidos a petição, a 
oposição e o recurso, quando:

I - apresentados fora do prazo previsto nesta 
Lei;

II - não contiverem fundamentação legal; ou

III - desacompanhados do comprovante do 
pagamento da retribuição correspondente.

Art. 220. O INPI aproveitará os atos das par-
tes, sempre que possível, fazendo as exigên-
cias cabíveis.

CAPÍTULO III 
DOS PRAZOS

Art. 221. Os prazos estabelecidos nesta Lei 
são contínuos, extinguindo-se automatica-
mente o direito de praticar o ato, após seu 
decurso, salvo se a parte provar que não o 
realizou por justa causa.

§ 1º Reputa-se justa causa o evento imprevis-
to, alheio à vontade da parte e que a impediu 
de praticar o ato.

§ 2º Reconhecida a justa causa, a parte pra-
ticará o ato no prazo que lhe for concedido 
pelo INPI.

Art. 222. No cômputo dos prazos, exclui-se o 
dia do começo e inclui-se o do vencimento.

Art. 223. Os prazos somente começam a cor-
rer a partir do primeiro dia útil após a inti-
mação, que será feita mediante publicação 
no órgão oficial do INPI.

Art. 224. Não havendo expressa estipulação 
nesta Lei, o prazo para a prática do ato será 
de 60 (sessenta) dias.

CAPÍTULO IV 
DA PRESCRIÇÃO

Art. 225. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação 
para reparação de dano causado ao direito 
de propriedade industrial.

CAPÍTULO V 
DOS ATOS DO INPI

Art. 226. Os atos do INPI nos processos ad-
ministrativos referentes à propriedade in-
dustrial só produzem efeitos a partir da sua 
publicação no respectivo órgão oficial, res-
salvados:

I - os que expressamente independerem de 
notificação ou publicação por força do dis-
posto nesta Lei;

II - as decisões administrativas, quando fei-
ta notificação por via postal ou por ciência 
dada ao interessado no processo; e
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III - os pareceres e despachos internos que 
não necessitem ser do conhecimento das par-
tes.

CAPÍTULO VI 
DAS CLASSIFICAÇÕES

Art. 227. As classificações relativas às maté-
rias dos Títulos I, II e III desta Lei serão esta-
belecidas pelo INPI, quando não fixadas em 
tratado ou acordo internacional em vigor no 
Brasil.

CAPÍTULO VII 
DA RETRIBUIÇÃO

Art. 228. Para os serviços previstos nesta Lei 
será cobrada retribuição, cujo valor e proces-
so de recolhimento serão estabelecidos por 
ato do titular do órgão da administração pú-
blica federal a que estiver vinculado o INPI.

TÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓ-
RIAS E FINAIS

Art. 229. Aos pedidos em andamento serão 
aplicadas as disposições desta Lei, exceto 
quanto à patenteabilidade das substâncias, 
matérias ou produtos obtidos por meios ou 
processos químicos e as substâncias, ma-
térias, misturas ou produtos alimentícios, 
químico-farmacêuticos e medicamentos de 
qualquer espécie, bem como os respectivos 
processos de obtenção ou modificação, que 
só serão privilegiáveis nas condições estabe-
lecidas nos arts. 230 e 231.

Art. 229.  Aos pedidos em andamento serão 
aplicadas as disposições desta Lei, exceto 
quanto à patenteabilidade dos pedidos depo-

sitados até 31 de dezembro de 1994, cujo ob-
jeto de proteção sejam substâncias, matérias 
ou produtos obtidos por meios ou processos 
químicos ou substâncias, matérias, misturas 
ou produtos alimentícios, químico-farma-
cêuticos e medicamentos de qualquer espé-
cie, bem como os respectivos processos de 
obtenção ou modificação e cujos depositan-
tes não tenham exercido a faculdade prevista 
nos arts. 230 e 231 desta Lei, os quais serão 
considerados indeferidos, para todos os efei-
tos, devendo o INPI publicar a comunicação 
dos aludidos indeferimentos.       (Redação 
dada pela Lei nº 10.196, de 2001)

Parágrafo único.  Aos pedidos relativos a 
produtos farmacêuticos e produtos químicos 
para a agricultura, que tenham sido depo-
sitados entre 1o de janeiro de 1995 e 14 de 
maio de 1997, aplicam-se os critérios de pa-
tenteabilidade desta Lei, na data efetiva do 
depósito do pedido no Brasil ou da priorida-
de, se houver, assegurando-se a proteção a 
partir da data da concessão da patente, pelo 
prazo remanescente a contar do dia do de-
pósito no Brasil, limitado ao prazo previsto 
no caput do art. 40.        (Incluído pela Lei nº 
10.196, de 2001)

Art. 229-A.  Consideram-se indeferidos os 
pedidos de patentes de processo apresenta-
dos entre 1o de janeiro de 1995 e 14 de maio 
de 1997, aos quais o art. 9o, alínea “c”, da Lei 
no 5.772, de 21 de dezembro de 1971, não 
conferia proteção, devendo o INPI publicar 
a comunicação dos aludidos indeferimentos.          
(Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001)

Art. 229-B.  Os pedidos de patentes de pro-
duto apresentados entre 1o de janeiro de 
1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o art. 
9o, alíneas “b” e “c”, da Lei no 5.772, de 1971, 
não conferia proteção e cujos depositantes 
não tenham exercido a faculdade prevista 
nos arts. 230 e 231, serão decididos até 31 de 
dezembro de 2004, em conformidade com 
esta Lei.         (Incluído pela Lei nº 10.196, de 
2001)
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Art. 229-C.  A concessão de patentes para 
produtos e processos farmacêuticos depen-
derá da prévia anuência da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária - ANVISA. (In-
cluído pela Lei nº 10.196, de 2001)

Art. 230. Poderá ser depositado pedido de 
patente relativo às substâncias, matérias ou 
produtos obtidos por meios ou processos 
químicos e as substâncias, matérias, mistu-
ras ou produtos alimentícios, químico-far-
macêuticos e medicamentos de qualquer 
espécie, bem como os respectivos processos 
de obtenção ou modificação, por quem tenha 
proteção garantida em tratado ou convenção 
em vigor no Brasil, ficando assegurada a data 
do primeiro depósito no exterior, desde que 
seu objeto não tenha sido colocado em qual-
quer mercado, por iniciativa direta do titular 
ou por terceiro com seu consentimento, nem 
tenham sido realizados, por terceiros, no 
País, sérios e efetivos preparativos para a ex-
ploração do objeto do pedido ou da patente.

§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do 
prazo de 1 (um) ano contado da publicação 
desta Lei, e deverá indicar a data do primeiro 
depósito no exterior.

§ 2º O pedido de patente depositado com 
base neste artigo será automaticamente pu-
blicado, sendo facultado a qualquer interes-
sado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) 
dias, quanto ao atendimento do disposto no 
caput deste artigo.

§ 3º Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e 
uma vez atendidas as condições estabeleci-
das neste artigo e comprovada a concessão 
da patente no país onde foi depositado o pri-
meiro pedido, será concedida a patente no 
Brasil, tal como concedida no país de origem.

§ 4º Fica assegurado à patente concedida 
com base neste artigo o prazo remanescen-
te de proteção no país onde foi depositado o 
primeiro pedido, contado da data do depósi-
to no Brasil e limitado ao prazo previsto no 

art. 40, não se aplicando o disposto no seu 
parágrafo único.

§ 5º O depositante que tiver pedido de pa-
tente em andamento, relativo às substâncias, 
matérias ou produtos obtidos por meios ou 
processos químicos e as substâncias, ma-
térias, misturas ou produtos alimentícios, 
químico-farmacêuticos e medicamentos de 
qualquer espécie, bem como os respectivos 
processos de obtenção ou modificação, po-
derá apresentar novo pedido, no prazo e 
condições estabelecidos neste artigo, juntan-
do prova de desistência do pedido em anda-
mento.

§ 6º Aplicam-se as disposições desta Lei, no 
que couber, ao pedido depositado e à paten-
te concedida com base neste artigo.

Art. 231. Poderá ser depositado pedido de 
patente relativo às matérias de que trata o ar-
tigo anterior, por nacional ou pessoa domici-
liada no País, ficando assegurada a data de 
divulgação do invento, desde que seu objeto 
não tenha sido colocado em qualquer merca-
do, por iniciativa direta do titular ou por ter-
ceiro com seu consentimento, nem tenham 
sido realizados, por terceiros, no País, sérios 
e efetivos preparativos para a exploração do 
objeto do pedido.

§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do 
prazo de 1 (um) ano contado da publicação 
desta Lei.

§ 2º O pedido de patente depositado com 
base neste artigo será processado nos termos 
desta Lei.

§ 3º Fica assegurado à patente concedida 
com base neste artigo o prazo remanescen-
te de proteção de 20 (vinte) anos contado da 
data da divulgação do invento, a partir do 
depósito no Brasil.
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§ 4º O depositante que tiver pedido de pa-
tente em andamento, relativo às matérias de 
que trata o artigo anterior, poderá apresentar 
novo pedido, no prazo e condições estabele-
cidos neste artigo, juntando prova de desis-
tência do pedido em andamento.

Art. 232. A produção ou utilização, nos ter-
mos da legislação anterior, de substâncias, 
matérias ou produtos obtidos por meios ou 
processos químicos e as substâncias, ma-
térias, misturas ou produtos alimentícios, 
químico-farmacêuticos e medicamentos de 
qualquer espécie, bem como os respectivos 
processos de obtenção ou modificação, mes-
mo que protegidos por patente de produto 
ou processo em outro país, de conformidade 
com tratado ou convenção em vigor no Bra-
sil, poderão continuar, nas mesmas condi-
ções anteriores à aprovação desta Lei.

§ 1º Não será admitida qualquer cobrança re-
troativa ou futura, de qualquer valor, a qual-
quer título, relativa a produtos produzidos 
ou processos utilizados no Brasil em confor-
midade com este artigo.

§ 2º Não será igualmente admitida cobrança 
nos termos do parágrafo anterior, caso, no 
período anterior à entrada em vigência des-
ta Lei, tenham sido realizados investimentos 
significativos para a exploração de produto 
ou de processo referidos neste artigo, mesmo 
que protegidos por patente de produto ou de 
processo em outro país.

Art. 233. Os pedidos de registro de expressão 
e sinal de propaganda e de declaração de no-
toriedade serão definitivamente arquivados 
e os registros e declaração permanecerão em 
vigor pelo prazo de vigência restante, não 
podendo ser prorrogados.

Art. 234. Fica assegurada ao depositante a 
garantia de prioridade de que trata o art. 7º 
da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, 
até o término do prazo em curso.

Art. 235. É assegurado o prazo em curso con-
cedido na vigência da Lei nº 5.772, de 21 de 
dezembro de 1971.

Art. 236. O pedido de patente de modelo ou 
de desenho industrial depositado na vigên-
cia da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 
1971., será automaticamente denominado 
pedido de registro de desenho industrial, 
considerando-se, para todos os efeitos legais, 
a publicação já feita.

Parágrafo único. Nos pedidos adaptados se-
rão considerados os pagamentos para efeito 
de cálculo de retribuição qüinqüenal devida.

Art. 237. Aos pedidos de patente de modelo 
ou de desenho industrial que tiverem sido 
objeto de exame na forma da Lei nº 5.772, de 
21 de dezembro de 1971., não se aplicará o 
disposto no art. 111.

Art. 238. Os recursos interpostos na vigência 
da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971., 
serão decididos na forma nela prevista.

Art. 239. Fica o Poder Executivo autorizado a 
promover as necessárias transformações no 
INPI, para assegurar à Autarquia autonomia 
financeira e administrativa, podendo esta:

I - contratar pessoal técnico e administrativo 
mediante concurso público;

II - fixar tabela de salários para os seus fun-
cionários, sujeita à aprovação do Ministério a 
que estiver vinculado o INPI; e

III - dispor sobre a estrutura básica e regi-
mento interno, que serão aprovados pelo 
Ministério a que estiver vinculado o INPI.

Parágrafo único. As despesas resultantes da 
aplicação deste artigo correrão por conta de 
recursos próprios do INPI.
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Art. 240. O art. 2º da Lei nº 5.648, de 11 de 
dezembro de 1970, passa a ter a seguinte re-
dação:

“Art. 2º O INPI tem por finalidade principal 
executar, no âmbito nacional, as normas que 
regulam a propriedade industrial, tendo em 
vista a sua função social, econômica, jurídica 
e técnica, bem como pronunciar-se quanto à 
conveniência de assinatura, ratificação e de-
núncia de convenções, tratados, convênios e 
acordos sobre propriedade industrial.”

Art. 241. Fica o Poder Judiciário autorizado 
a criar juízos especiais para dirimir questões 
relativas à propriedade intelectual.

Art. 242. O Poder Executivo submeterá ao 
Congresso Nacional projeto de lei destinado 
a promover, sempre que necessário, a har-
monização desta Lei com a política para pro-
priedade industrial adotada pelos demais 
países integrantes do MERCOSUL.

Art. 243. Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação quanto às matérias discipli-
nadas nos arts. 230, 231, 232 e 239, e 1 (um) 
ano após sua publicação quanto aos demais 
artigos.

Art. 244. Revogam-se a Lei nº 5.772, de 21 de 
dezembro de 1971, a Lei nº 6.348, de 7 de ju-
lho de 1976, os arts. 187 a 196 do Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, os arts. 
169 a 189 do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de 
agosto de 1945, e as demais disposições em 
contrário.

Brasília, 14 de maio de 1996; 175º da Inde-
pendência e 108º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Nelson A. Jobim 

Sebastião do Rego Barros Neto 

Pedro Malan 

Francisco Dornelles 

José Israel Vargas
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