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ASSUNTOS

¢ Signos suscetiveis de protecao

¢ Tipos de protecao a marcas comerciais nos
Estados Unidos

¢ DepoOsito para registro de uma marca comercial



Definicao de marca comercial

¢ Qualquer palavra, nome, simbolo
ou desenho (ou qualquer
combinacado destes) usados para
identificar e distinguir mercadorias
ou servigos € para indicar sua
origem

¢ Nos Estados Unidos, as marcas
comerciais podem ser slogans,
letras, nimeros, logotipos,
desenhos tridimensionais, cores,
conceltos € sons que indicam a
origem de uma mercadoria ou
servigo aos consumidores.




Tipos de marcas comerciais

¢ Nominativa KODAK
¢ Figurativa

F | i
__—

¢ Marcas compostas que contém
palavras e desenhos (mistas)
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McDoOnNnald's



¢ Som:

¢ Conceitto:

¢ Movimento:

Forma de uma garrafa de refrigerante
M

Rosa para 1solamento

Trés carrilhoes para servigos de
transmissao de televisao

Conceito de botao de flor de jasmim -
para linha de costura |

Cavalo-voador Pégaso
para estudios cinematograficos




Protecao a marca comercial

¢ Direitos de marca comercial sao territoriais.

¢ A maioria dos paises segue a regra de "primeiro-a-
depositar":
A protecdo ¢ concedida a primeira parte interessada que depositar
um pedido e receber o registro.

¢ Voce deve fazer uma busca e depositar em
cada pais no qual deseja vender suas

mercadorias ou Servicos.
(A



7% Protegdo a marca comercial nos
Estados Unidos.

¢ Direito Consuetudinario

protecao derivada do uso no comércio
interestadual

¢ Registro estadual (local)

registrado em um dos estados dos EUA no
escritorio estadual

¢ Estatuto federal especifico
para certas marcas

¢ Registro federal sob a Le1 de Marcas
Comerciais dos EUA (cobertura nacional)

registrado no Escritorio de Patentes e
Marcas dos Estados Unidos




Vantagens do registro federal

¢ Conhecimento publico em todo o pais sobre a
reivindicacao de propriedade da marca comercial.

¢ Comprovacao de propriedade da marca comercial.
¢ Jurisdicao da Justica Federal podera ser invocada.

¢ O registro pode ser usado como base para obter
registro em outros paises.

¢ Pode ser dada a entrada do registro no Servigo
Aduaneiro dos EUA, para evitar a importacao de
mercadorias estrangeiras 1legais.



Como obtenho um registro federal
de marca comercial?

¢ Deposite um pedido no U.S. Patent
and Trademark Office!

¢ Voce pode preencher um formulario
on-line, verificar se esta completo e
dar entrada pela Internet usando o
Trademark Electronic Application

System (TEAS) em
www.uspto.gov/teas/index.html

¢ Trés formas de pagamento: cartao
de crédito, conta para débito
automatico ou transferéncia
eletronica.



SELECAO e APROVAGAO nos
Estados Unidos
¢ BANCO DE DADOS USPTO

Marcas comerciais registradas € pedidos pendentes de
registro em nivel federal

¢ REGISTROS ESTADUAIS DE MARCAS
COMERCIAIS

¢ PESQUISA DIREITO CONSUETUDINARIO

Internet, nomes comerciais, diretorios comerciais,
nomes de dominios, etc.



FOor que uma empresa deve razer uma pesquis:
de marca comercial antes de depositar o
pedido?

¢ Antes de comecar a usar uma marca comercial, uma
empresa primeiro deve determinar se alguma outra
empresa ja usa uma marca comercial idéntica ou similar
em relacao a mercadorias ou servicos idénticos ou
similares, ou se alguma outra empresa ja tem direitos
sobre a marca.

¢ Fazendo 1sso, uma empresa reduz o risco de violar os
direitos de marca comercial de outra empresa.



A realizacao de uma busca pode economizar

tempo, dinheiro e dor de cabeca para a empresa!

¢ Evite ter que mudar sua marca em todos os locais
onde ela ¢ exibida.

¢ Evite fazer um recall dos produtos existentes que
seja 1dentificados com a marca 1legal.

¢ Evite a destruicao dos produtos existentes que
sejam 1dentificados com a marca ilegal.

¢ Evite ter que pagar indenizagdes ao proprietario
da marca — e possivelmente até os honorarios dos
advogados.



Busca, primeiro passo:
USPTO

¢ Como posso saber se a mesma marca, ou uma
similar, esta registrada em ambito federal ou
sujeita a um pedido pendente de marca
comercial, para poder obter o registro para
produtos e servi¢os 1dénticos ou afins?

¢ Comece fazendo uma busca gratuita, usando o
Trademark Electronic Search System (TESS)
no site da Web www.uspto.gov
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Preciso contratar um advogado par:
depositar um pedido?

¢ Nao. Entretanto:

- Talvez seja muito vantajoso ser representado
por um advogado familiarizado com questoes de
marcas comerciais €;

- Os depositantes estrangeiros as vezes usam
representantes locais para acompanhar o
processo.




Pedido no USPTO

« Os cinco elementos que devem ser incluidos no
pedido de registro para receber uma data de
depdsito:

— Taxa: A taxa de deposito do pedido.

— Endereco: Um endereco para correspondéncia.
— Marca: Uma clara representacao da marca.

— ldentificacao: As mercadorias ou servicos.

— Nome: O nome do titular da marca.



Taxa de deposito

/5 por classe de

y e . ; $3
Taxa de depOSltO feito é; mercadorias/servigos

em papel:
é $325 por classe de
mercadorias/servicos
. utilizando o formulario
Taxa de deposito TEAS ‘“regular”
eletronico: $275 por classe de

é é mercadorias/servigcos

utilizando o formulario
TEAS Plus



(= = }Vantagens do depésito on-line do pedido...

¢ Além de uma taxa menor...

- Voceé reduz a possibilidade de cometer
um erro!

- Vocé recebe a confirmacao instantanea
de recebimento!

- Voceé tem a garantia de que os dados fornecidos serdao
inseridos corretamente nos bancos de dados do USPTO,
ja que o deposito € feito de forma eletronica e nao
manualmente.
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Embasamento legal para deposito

¢ Qual ¢ o embasamento legal possivel para
depositar um pedido de registro de marca
comercial nos Estados Unidos?

»Uso da marca;

»Uma intenc¢ao de boa fé para usar a marca no
futuro, ou

»Pedido ou registro no exterior.



Principio da inten¢ao de uso

@ Se vocé ainda ndo usou a marca, mas planeja fazé-lo no
futuro, podera depositar um pedido de registro da marca com
base na intencao de boa-fé de usar a marca no comércio, no
futuro.

@ Entretanto, o USPTO néo concederd um registro a ndo ser que
VOCE comece a usar a marca no comercio (€ cumpra outros
requisitos de registro) dentro de determinados periodos de
tempo.

€ Uma vantagem de depositar a marca baseando-se nesse
principio: o depositante tem um uso presumido da marca na
data em que fo1 depositado o pedido.



Confirmacao de inten¢ao de uso

¢ Titulares de marcas comerciais estrangeiras
frequentemente depositam marcas nos EUA com base
na prioridade da Convencao de Paris (baseados num
pedido ou registro anterior, no pais de origem).

¢ Com base nisso, o depositante estrangeiro declara que
tem uma “intencdo de boa-fé de usar a marca no
comeércio dos EUA”,

¢ O depositante estrangeiro deve garantir que tem uma
intencao de boa -f¢.

¢ Em uma decisao recente, o TTAB (Conselho de
Processos € Apelagoes de Marcas Comerciais)

acolheu os termos de uma oposi¢ao ao encontrar falta
de intencao de uso de boa-f¢.



Intel Corp. versus Emeny
(15 de maio de 2007 oposicao n° 91123312 do TTAB)

¢ A oposicao alegava que o requerente da marca comercial
nao tinha intencao de uso de boa-f€ no momento do
preenchimento do requerimento de inten¢ao de uso.

¢ O opoente teve a obrigacao de provar (preponderancia de
evidéncias) a falta de inten¢ao de uso de boa-f€ nos
servicos listados.

¢ Quando o caso prima facie ficou estabelecido, o
depositante da marca comercial teve de fornecer provas
para refutar a alegacao.



Intencao de uso de boa-fe

¢ O TTAB concluiu que o depositante da marca comercial nao

conseguiu fornecer provas de intengao de uso de boa -fé da
marca

» Teste de boa fé: deve ser apresentado pela prova objetiva de
circunstancias mostrando boa-fé

“Provas na forma de fatos medidos pelas agoes do depositante”

» Qual foi a prova que mostrava falta de inten¢ao de uso de boa-f¢?

Nenhuma documentagao para mostrar planos de uso da marca, nenhum
plano de negdcios, nenhuma evidéncia de contato comercial com um
parceiro potencial, falta de fornecimento de planos de marketing. Ao ser
descoberto, admitiu que nenhum planejamento ou promocao especificos
tinham sido conduzidos

» Depositantes estrangeiros devem levar em consideragdo a maneira
como fundamentardo uma declaracio de intencao de uso de boa-f¢ : ha
documentos disponiveis? Ha um plano de negocios? Um memorando
ou carta indicando as inten¢oes?
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Processo de analise no USPTO

¢ 1. Deposito do pedido

¢ 2. Analise pelo examinador de marcas comerciais
(EA) — Deferido, Alterado ou Indeferido.

¢ 3. Se for Deferido, Aviso de deferimento e
publicagcao no Didrio Oficial.



O processo de analise no USPTO -
continuacao...

¢ 4. Se for Indeferido, apresente um recurso ao Conselho de

Processos ¢ Apelagdes de Marcas Comerciais (Trademark
Trial and Appeal Board - TTAB)

¢ 5. Se o indeferimento for confirmado:

A. Apresente um recurso a Corte Distrital dos Estados
Unidos (U.S. District Court) de novo, ou

B. Apresente um recurso ao Tribunal de Apelagoes do
Circuito Federal (United States Court of Appeals for the
Federal Circuit) no registro administrativo.

¢ 6. A Advocacia Geral (Office of the Solicitor) defende o

Diretor do USPTO em recursos ex parte as decisoes do
TTAR



Continuacao... O processo de analise no
USPTO

¢ 7. Apos a publicacao, periodo de oposi¢cao. Ambas as
partes (oponente € depositante) t€m o direito de entrar
com recurso sobre a decisao do TTAB.

¢ 8. Se nao houver oposi¢ao, o registro ¢ concedido.

¢ 9. Processo de cancelamento disponivel para cancelar
um registro. Ambas as partes (requerente €
depositante) tém o direito de entrar com recurso sobre
a decisao do TTAB. Em geral, o USPTO nao se
envolve em recursos impetrados entre as partes as
decisdes do TTAB.



Cronograma das marcas comerciais

Analise: 2 meses do deposito ate a 12
Exigéncia

Registro: 14,3 meses apos o deposito




Manutencao de registros de
marca comercial

¢ NOS ESTADOS UNIDOS

— Evidéncia de uso continuo: enviada entre 0 5° e 6° ano e na
renovacao.

— Renovacéo: enviada entre 0 9° e 10° ano.

— Os formularios eletrbnicos podem ser preenchidos com
muita facilidade; quase todos os dados sao inseridos
automaticamente.

— Tome cuidado com fraudes inadvertidas ou involuntarias
cometidas no Escritorio.



Medinol Ltd. versus Neuro Vasx, Inc.
(67 U.S.P.Q.2d 1205)

¢ Requerimento de intengdo de uso para os bens “stents e
cateteres”.

¢ Declaracao de uso: stents e cateteres
Marcou a opgao com “bens/servigos identificados [anteriormente]”

No entanto, o requerente utiliza a marca so para cateteres. Nao apagou
“stents” da identificacao.

¢ Cancelamento com base em fraude: enviou uma

declaracao falsa ao Escritorio de Patentes ¢ Marcas dos
Estados Unidos

¢ O TTAB julgou que existia fraude mesmo sem qualquer
intencao de oferecer declaracao falsa.



Evite o erro da Medinol

¢ CONFIRME ¢ VERIFIQUE se a marca esta
sendo usada para TODOS os bens/servigos
1dentificados no requerimento, alegacao de
uso, declaracao de uso ou declaracao de uso

continuo.
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Como manter as marcas comerciais de
sua empresa: Nao perca seus direitos!

¢ Registre suas marcas € mantenha os registros.

¢ Licencie o uso de suas marcas, por escrito, a seus fabricantes,
distribuidores e outros terceiros autorizados ¢ faca uso do
controle de qualidade sobre os produtos dos concessionarios
das suas licencas.

¢ Acompanhe o Diario Oficial do USPTO (e as publicacoes
semelhantes de outros paises), acompanhe o mercado e
INTERROMPA o0 uso nao autorizado por terceiros.



Oposicao e cancelamento

Disponivel para qualquer um:
1) no pais e no exterior,

2) quem se sentir prejudicado pelo registro ou pela
continuacao da existéncia de um registro feito nos
Estados Unidos.

¢ A oposicao ¢ usada para evitar a emissdao do
registro de uma marca. O cancelamento ¢ usado
para cancelar um registro existente de uma marca.

¢ Conselho de Processo € Apelagoes de Marcas
Comerciais (Trademark Trial and Appeal Board —
TTAB) do Escritorio de Patentes € Marcas
Comerciais dos Estados Unidos (U.S. Patent and
Trademark Office - USPTO).



Obrigado pela atencao!
Email:john.rodriguez@uspto.gov

Duvidas?



