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ASSUNTOSASSUNTOS

Signos suscetíveis de proteção 

Tipos de proteção a marcas comerciais nos 
Estados Unidos

Depósito para registro de uma marca comercial
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DefiniDefiniçção de marca comercialão de marca comercial
Qualquer palavra, nome, símbolo 
ou desenho (ou qualquer 
combinação destes) usados para 
identificar e distinguir mercadorias 
ou serviços e para indicar sua 
origem

Nos Estados Unidos, as marcas 
comerciais podem ser slogans, 
letras, números, logotipos, 
desenhos tridimensionais, cores, 
conceitos e sons que indicam a 
origem de uma mercadoria ou 
serviço aos consumidores.
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Tipos de marcas comerciaisTipos de marcas comerciais

Nominativa KODAK
Figurativa

Marcas compostas que contêm
palavras e desenhos (mistas)
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Marcas comerciais incomunsMarcas comerciais incomuns
Forma: Forma de uma garrafa de refrigerante
Cor: Rosa para isolamento

Som: Três carrilhões para serviços de 
transmissão de televisão

Conceito: Conceito de botão de flor de jasmim
para linha de costura

Movimento: Cavalo-voador Pégaso 
para estúdios cinematográficos
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ProteProteçção ão àà marca comercialmarca comercial
Direitos de marca comercial são territoriais.

A maioria dos países segue a regra de "primeiro-a-
depositar":
– A proteção é concedida à primeira parte interessada que depositar 

um pedido e receber o registro.

Você deve fazer uma busca e depositar em 
cada país no qual deseja vender suas 
mercadorias ou serviços.
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ProteProteçção ão àà marca comercial nos marca comercial nos 
Estados Unidos.Estados Unidos.

Direito Consuetudinário
– proteção derivada do uso no comércio 

interestadual

Registro estadual (local)
– registrado em um dos estados dos EUA no 

escritório estadual

Estatuto federal específico
– para certas marcas

Registro federal sob a Lei de Marcas 
Comerciais dos EUA (cobertura nacional)
– registrado no Escritório de Patentes e 

Marcas dos Estados Unidos
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Conhecimento público em todo o país sobre a 
reivindicação de propriedade da marca comercial. 

Comprovação de propriedade da marca comercial.

Jurisdição da Justiça Federal poderá ser invocada.

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

Pode ser dada a entrada do registro no Serviço 
Aduaneiro dos EUA, para evitar a importação de 
mercadorias estrangeiras ilegais. 

Vantagens do registro federalVantagens do registro federal
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Deposite um pedido no U.S. Patent 
and Trademark Office! 
Você pode preencher um formulário 
on-line, verificar se está completo e 
dar entrada pela Internet usando o 
Trademark Electronic Application 
System (TEAS) em
www.uspto.gov/teas/index.html

Três formas de pagamento: cartão 
de crédito, conta para débito  
automático ou transferência 
eletrônica.

Como obtenho um registro federal Como obtenho um registro federal 
de marca comercial?de marca comercial?
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SELESELEÇÇÃO e APROVAÃO e APROVAÇÇÃO nos ÃO nos 
Estados UnidosEstados Unidos

BANCO DE DADOS USPTO
– Marcas comerciais registradas e pedidos pendentes de 

registro em nível federal

REGISTROS ESTADUAIS DE MARCAS 
COMERCIAIS

PESQUISA DIREITO CONSUETUDINÁRIO
– Internet, nomes comerciais, diretórios comerciais, 

nomes de domínios, etc. 
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Antes de começar a usar uma marca comercial, uma 
empresa primeiro deve determinar se alguma outra 
empresa já usa uma marca comercial idêntica ou similar 
em relação a mercadorias ou serviços idênticos ou 
similares, ou se alguma outra empresa já tem direitos 
sobre a marca. 

Fazendo isso, uma empresa reduz o risco de violar os 
direitos de marca comercial de outra empresa.

Por que uma empresa deve fazer uma pesquisa Por que uma empresa deve fazer uma pesquisa 
de marca comercial antes de depositar o de marca comercial antes de depositar o 

pedido?pedido?



12

Evite ter que mudar sua marca em todos os locais 
onde ela é exibida.
Evite fazer um recall dos produtos existentes que 
seja identificados com a marca ilegal.  
Evite a destruição dos produtos existentes que 
sejam identificados com a marca ilegal.
Evite ter que pagar indenizações ao proprietário 
da marca – e possivelmente até os honorários dos 
advogados.

A realizaA realizaçção de uma busca pode economizar ão de uma busca pode economizar 
tempo, dinheiro e dor de cabetempo, dinheiro e dor de cabeçça para a empresa!a para a empresa!
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Como posso saber se a mesma marca, ou uma 
similar, está registrada em âmbito federal ou 
sujeita a um pedido pendente de marca 
comercial, para poder obter o registro para 
produtos e serviços idênticos ou afins? 

Comece fazendo uma busca gratuita, usando o 
Trademark Electronic Search System (TESS) 
no site da Web www.uspto.gov 

Busca, primeiro passo:Busca, primeiro passo:
USPTOUSPTO
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Busca
On-line
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FaFaçça sua busca ona sua busca on--line aqui!line aqui!

Texto e dados gráficos de marcas 
comerciais

estão disponíveis no site do USPTO!

Explore as marcas comerciais 
registradas e pendentes!

Faça uma busca on-line no 
USPTO

Marca comercial 
Registro
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Não. Entretanto:

– - Talvez seja muito vantajoso ser representado 
por um advogado familiarizado com questões de 
marcas comerciais e;

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

Preciso contratar um advogado para Preciso contratar um advogado para 
depositar um pedido?depositar um pedido?
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• Os cinco elementos que devem ser incluídos no 
pedido de registro para receber uma data de 
depósito:

– Taxa: A taxa de depósito do pedido.
– Endereço: Um endereço para correspondência.
– Marca: Uma clara representação da marca.
– Identificação: As mercadorias ou serviços.
– Nome: O nome do titular da marca.

Pedido no USPTO
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Taxa de depósito feito 
em papel:

___________

Taxa de depósito 
eletrônico:

Taxa de depTaxa de depóósitosito

$375 por classe de 
mercadorias/serviços

_________________

$325 por classe de 
mercadorias/serviços 
utilizando o formulário 
TEAS “regular”

$275 por classe de 
mercadorias/serviços 
utilizando o formulário
TEAS Plus
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Além de uma taxa menor...
– - Você reduz a possibilidade de cometer 

um erro!

– - Você recebe a confirmação instantânea
de recebimento!

– - Você tem a garantia de que os dados fornecidos serão 
inseridos corretamente nos bancos de dados do USPTO, 
já que o depósito é feito de forma eletrônica e não 
manualmente.

Vantagens do depVantagens do depóósito onsito on--line do pedido...line do pedido...
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Marcas comerciais
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Depósito 
On-line
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Depósito de NOVO 
pedido
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Qual é o embasamento legal possível para 
depositar um pedido de registro de marca 
comercial nos Estados Unidos?

Uso da marca; 
Uma intenção de boa fé para usar a marca no 
futuro, ou
Pedido ou registro no exterior.

Embasamento legal para depEmbasamento legal para depóósitosito



24

PrincPrincíípio da intenpio da intençção de usoão de uso

Se você ainda não usou a marca, mas planeja fazê-lo no 
futuro, poderá depositar um pedido de registro da marca com 
base na intenção de boa-fé de usar a marca no comércio, no 
futuro.

Entretanto, o USPTO não concederá um registro a não ser que 
você comece a usar a marca no comércio (e cumpra outros 
requisitos de registro) dentro de determinados períodos de 
tempo. 

Uma vantagem de depositar a marca baseando-se nesse 
princípio: o depositante tem um uso presumido da marca na 
data em que foi depositado o pedido.
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ConfirmaConfirmaçção de intenão de intençção de usoão de uso
Titulares de marcas comerciais estrangeiras
frequentemente depositam marcas nos EUA com base 
na prioridade da Convenção de Paris (baseados num 
pedido ou registro anterior, no país de origem).
Com base nisso, o depositante estrangeiro declara que 
tem uma “intenção de boa-fé de usar a marca no 
comércio dos EUA”.
O depositante estrangeiro deve garantir que tem uma 
intenção de boa -fé.
Em uma decisão recente, o TTAB (Conselho de 
Processos e Apelações de Marcas Comerciais) 
acolheu os termos de uma oposição ao encontrar falta 
de intenção de uso de boa-fé.
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Intel Corp. versus EmenyIntel Corp. versus Emeny
(15 de maio de 2007 oposi(15 de maio de 2007 oposiçção não nºº 91123312 do TTAB)91123312 do TTAB)

A oposição alegava que o requerente da marca comercial 
não tinha intenção de uso de boa-fé no momento do 
preenchimento do requerimento de intenção de uso.

O opoente teve a obrigação de provar (preponderância de 
evidências) a falta de intenção de uso de boa-fé nos 
serviços listados.

Quando o caso prima facie ficou estabelecido, o 
depositante da marca comercial teve de fornecer provas 
para refutar a alegação.
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IntenIntençção de uso de boaão de uso de boa--fféé

O TTAB concluiu que o depositante da marca comercial não 
conseguiu fornecer provas de intenção de uso de boa -fé da 
marca

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

– “Provas na forma de fatos medidos pelas ações do depositante”
Qual foi a prova que mostrava falta de intenção de uso de boa-fé?

» Nenhuma documentação para mostrar planos de uso da marca, nenhum 
plano de negócios, nenhuma evidência de contato comercial com um 
parceiro potencial, falta de fornecimento de planos de marketing. Ao ser 
descoberto, admitiu que nenhum planejamento ou promoção específicos 
tinham sido conduzidos

Depositantes estrangeiros devem levar em consideração a maneira 
como fundamentarão uma declaração de intenção de uso de boa-fé : há
documentos disponíveis? Há um plano de negócios? Um memorando 
ou carta indicando as intenções?
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Manual de
Identificação
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CafCaféé??

Máquina elétrica para moer 
café – CL 7

Cafeteira elétrica – CL 11

Xícaras de café– CL 21

Café– CL 30

Cerveja com aroma de 
café – CL 32

Cafeterias – CL 43
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Processo de anProcesso de anáálise no USPTOlise no USPTO

1.  Depósito do pedido

2.  Análise pelo examinador de marcas comerciais 
(EA) – Deferido, Alterado ou Indeferido.

3. Se for Deferido, Aviso de deferimento e 
publicação no Diário Oficial.
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O processo de anO processo de anáálise no USPTO lise no USPTO ––
continuacontinuaççãoão……

4. Se for Indeferido, apresente um recurso ao Conselho de 
Processos e Apelações de Marcas Comerciais (Trademark 
Trial and Appeal Board - TTAB)
5. Se o indeferimento for confirmado:

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

B. Apresente um recurso ao Tribunal de Apelações 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 às decisões do 
TTAB.
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ContinuaContinuaçção... O processo de anão... O processo de anáálise no lise no 
USPTOUSPTO

7. Após a publicação, período de oposição. Ambas as 
partes (oponente e depositante) têm o direito de entrar 
com recurso sobre a decisão do TTAB.

8.  Se não houver oposição, o registro é concedido.

9.  Processo de cancelamento disponível para cancelar 
um registro.  Ambas as partes (requerente e 
depositante) têm o direito de entrar com recurso sobre 
a decisão do TTAB.  Em geral, o USPTO não se 
envolve em recursos impetrados entre as partes às 
decisões do TTAB.
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Análise: 2 meses do depósito até a 1a

Exigência

Registro: 14,3 meses após o depósito

Cronograma das marcas comerciaisCronograma das marcas comerciais



34

Manutenção de registros de 
marca comercial

– Evidência de uso contínuo: enviada entre o 5º e 6º ano e na 
renovação.

– Renovação: enviada entre o 9º e 10º ano.

– Os formulários eletrônicos podem ser preenchidos com 
muita facilidade; quase todos os dados são inseridos 
automaticamente.

– Tome cuidado com fraudes inadvertidas ou involuntárias
cometidas no Escritório.

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

Requerimento de intenção de uso para os bens “stents e 
cateteres”.
Declaração de uso: stents e cateteres
– Marcou a opção com “bens/serviços identificados [anteriormente]”
– No entanto, o requerente utiliza a marca só para cateteres. Não apagou 

“stents” da identificação.

Cancelamento com base em fraude: enviou uma 
declaração falsa ao Escritório de Patentes e Marcas dos 
Estados Unidos
O TTAB julgou que existia fraude mesmo sem qualquer 
intenção de oferecer declaração falsa.
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Evite o erro da MedinolEvite o erro da Medinol
CONFIRME e VERIFIQUE se a marca está
sendo usada para TODOS os bens/serviços 
identificados no requerimento, alegação de 
uso, declaração de uso ou declaração de uso 
contínuo.
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Registre suas marcas e mantenha os registros.
Licencie o uso de suas marcas, por escrito, a seus fabricantes, 
distribuidores e outros terceiros autorizados e faça uso do 
controle de qualidade sobre os produtos dos concessionários 
das suas licenças.  
Acompanhe o Diário Oficial do USPTO (e as publicações 
semelhantes de outros países), acompanhe o mercado e 
INTERROMPA o uso não autorizado por terceiros. 

Como manter as marcas comerciais de Como manter as marcas comerciais de 
sua empresa: Não perca seus direitos!sua empresa: Não perca seus direitos!
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OposiOposiçção e cancelamentoão e cancelamento
Disponível para qualquer um:

1) no país e no exterior,
2) quem se sentir prejudicado pelo registro ou pela 

continuação da existência de um registro feito nos 
Estados Unidos.

A oposição é usada para evitar a emissão do 
registro de uma marca.  O cancelamento é usado 
para cancelar um registro existente de uma marca. 
Conselho de Processo e Apelações de Marcas 
Comerciais (Trademark Trial and Appeal Board –
TTAB) do Escritório de Patentes e Marcas 
Comerciais dos Estados Unidos (U.S. Patent and 
Trademark Office - USPTO).
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Obrigado pela atenObrigado pela atençção!ão!

Email:john.rodriguez@uspto.govEmail:john.rodriguez@uspto.gov

DDúúvidas?vidas?


