MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAGOES GEOGRAFICAS

DISTINTIVIDADE ADQUIRIDA
Consulta Publica

Transcrevem-se a seguir as manifestacfes a Consulta Pablica INPI n° 01/2024 recebidas no prazo e em conformidade com a publica¢do no Diério Oficial da Unido
n° 211, de 31 de outubro de 2024, acompanhadas das respectivas respostas.

Dados:

90 contribuic@es recebidas
11 usuérios

ABPI Associagéo Brasileira da Propriedade Intelectual

Associacao Brasileira da Industria de Alimentos (ABIA)

Amanda Fonseca De Siervi

ABAPI — Associacdo Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial

" International Trademark Association (INTA)

" Escritorio de Inovagéo e Licenciamento da Tecnologia / Instituto Butantan
" Associacdo Paulista da Propriedade Intelectual - ASPI

" Vilela Coelho Sociedade de Advogados

. PI Analitica

" Comisséo de Propriedade Intelectual da OAB/SP

" Maité Cecilia Fabbri Moro e Ana Beatriz Braga Pinheiro



Respostas as manifestagdes referentes ao ATO NORMATIVO

NO

USUARIO

ITEM

CONSIDERACAO

RESPOSTA

001

Vilela Coelho
Sociedade de
Advogados

Art. 1°

A Portaria INPI/PR n° 08, de 17 de janeiro de 2022, passa a
vigorar com as seguintes alteracées:

CAPITULO XVII - A

DA DISTINTIVIDADE ADQUIRIDA

Art. 85 (...)

Justificativa:

Né&o parece adequada a vinculacao ao Capitulo XVI e ao art.
84 da Portaria INPI/PR n° 08, de 17 de janeiro de 2022, que
trata de marca de posicao. Isso pode induzir a interpretagcdo
equivocada de que as disposi¢des referentes a distintividade
adquirida se limitam apenas aos casos de marca de posicéo,
guando sdo normas proprias e autbnomas, aplicaveis a
outros tipos de marcas.

Embora a consolida¢do normativa seja aconselhavel para a
organizagdo e clareza legislativa, essa vinculagéo estrutural
compromete a autonomia do tema e pode gerar confusdo na
interpretacdo e aplicagdo dos institutos.

A criacdo de um capitulo préprio, com nomenclatura,
estrutura e artigos especificos ao tema, proporcionaria maior

clareza, evitaria ambiguidades.

Sugestio negada
A numeracao ¢ decidida de acordo com normas internas.
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ABAPI — Associagao
Brasileira dos Agentes
da Propriedade
Industrial

Art. 84-A

A comprovacao de aquisi¢do de distintividade pelo uso
durante o exame de registrabilidade de marca constitui meio
de se demonstrar a inaplicabilidade das proibi¢des pelo
artigo £22-e 124, incisos Il, VI, VII, VIII, XVIII ou XXI.

Justificativa:

1. Primeiramente, vale questionar a aplicagao direta do artigo
122 para indeferir um pedido de registro supostamente
desprovido de distintividade. Isso porque, o referido artigo
122 determina que sdo registraveis os sinais distintivos e
visualmente perceptiveis, sem estabelecer se a distintividade

Sugestio parcialmente atendida

O art. 122 foi mantido, visto que ¢ efetivamente utilizado
como base normativa para o indeferimento de sinais
considerados ndo distintivos que ndo estdo incluidos em
outras normas. Foram acrescentados a lista os incisos VII
e XVIIL




devera ser inerente ou adquirida.

Além disso, o artigo 84-A de forma muito clara fala da
“comprovacio de aquisicio de distintividade pelo uso
durante o exame de registrabilidade”, de onde ¢ possivel
inferir que a distintividade do sinal nesse caso se deu pela
alterac¢do do significado — de primario para secundario — em
decorréncia de seu uso.

A esse respeito merece destaque trecho da sentenga proferida
recentemente no caso “Louboutin” pelo juizo da 13% Vara
Federal do Rio de Janeiro:

“E como bem acrescentam os pareceristas (Profs. Kone e
Gustavo Cesario), para que uma marca seja registravel o
artigo 122 da LPI exige apenas que haja um sinal visualmente
perceptivel e distintivo, seja essa distintividade inerente ou
adquirida:

Acerca da distintividade, pouco importa se ela é inerente ou
adquirida. O que a Lei 9.279/96, art. 122, diz é que o sinal
para ser registravel deve ser visualmente perceptivel e
distintivo, ndo estabelecendo uma categoria para a
distintividade. Se o orgdo administrativo (INPI) ainda ndo
possui pardmetros e regulamentos sobre como analisar a
distintividade adquirida, isso ndo quer dizer que o sinal
visualmente perceptivel, comprovadamente reconhecido
como distintivo pelos consumidores em geral daquele
mercado, ndo deva ser registrado.”

2. Em segundo lugar, os incisos do artigo 124 mencionados
neste artigo devem ser os mesmos referidos no paragrafo
unico do art. 84-C para que haja uniformidade e tendo em
vista ainda a relacdo de complementaridade entre esses
dispositivos.

Além de ser imperioso o alinhamento entre os artigos 84-A e
84-C, existe de toda forma a necessidade de inclusdo dos
incisos VII e XVII11 do artigo 124 no artigo 84-A, vez que




sinais ou expressdes de propaganda assim como termos
técnicos usados na industria, na ciéncia e na arte podem vir a
adquirir distintividade em decorréncia de seu uso, a exemplo
de outros sinais.
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Associacdo Paulista da
Propriedade Intelectual
- ASPI

Art. 84-A

Art. 84-A. A comprovacdo de aquisigéo de distintividade
pelo uso durante o exame de registrabilidade de marca
constitui meio de se demonstrar a inaplicabilidade das
proibicBes pelo art. 122 e 124, incs. Il, VI, VI, VI, XVIII
e XXl da Lei n®9.279, de 14 de maio de 1996.

Justificativa:

Sugerimos a inclusdo também dos incisos VII e XVIII do
artigo 124 da Lei n® 9.279/96, para harmonizar com o texto
do paragrafo unico do artigo 84-C.

Sugestio atendida
Os incisos VII e XVIII foram incluidos.
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Amanda Fonseca De
Siervi

Art. 84-A

Deveria ser incluido também o inciso XVIII do artigo 124
entre as hipdteses de oportuna comprovacgdo da
distintividade adquirida.

Sugiro também alterar o texto por imprecisao linguistica
para:
“... a inaplicabilidade das proibi¢des contidas/descritas nos

artigos 122 e 124 ...”
Justificativa:

Deveria ser incluido também o inciso XVIII do artigo 124
entre as hipdteses de oportuna comprovagdo da
distintividade adquirida.

Sugiro também alterar o texto por imprecisdo linguistica
para:
“... a inaplicabilidade das proibi¢des contidas/descritas nos

artigos 122 ¢ 124 ...”

Sugestao parcialmente atendida

Os incisos VII e XVIII foram incluidos.

Nao foi incluido o trecho “contidas/descritas” por ter sido
considerado desnecessario.
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Comisséo de
Propriedade Intelectual
da OAB/SP

Art. 84-A

Art. 84-A. A comprovacdo de aquisigéo de distintividade
pelo uso durante o exame de registrabilidade de marca
constitui meio de se demonstrar a inaplicabilidade das
proibicGes pelo art. 122 e 124, incs. 11, VI, VI, VI, XVIII
ou XXI da Lei n®9.279, de 14 de maio de 1996.

Justificativa:
Se faz necesséria a incluséo dos incisos VII e XVIII, vez que

esses também podem adquirir distintividade e sdo
mencionados no paragrafo Unico do art. 84-C.

Sugestio atendida
Os incisos VII e XVIII foram incluidos.
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Vilela Coelho
Sociedade de
Advogados

Art. 84-A

Art. 85 84-A. A comprovagao de aquisicdo de distintividade
pelo uso durante o exame de registrabilidade de marca
constitui meio de se demonstrar a inaplicabilidade das
proibicdes pelo art. 122 e 124, incs. 11, VI, VII, VIII, XVIII
e XXI da Lei n®9.279, de 14 de maio de 1996.

Justificativa:

Prop6e-se a inclusdo dos incisos VII (sinal ou expressdo
empregada apenas como meio de propaganda) e XVIII
(termo técnico usado na industria, na ciéncia e na arte, que
tenha relacdo com o produto ou servigo a distinguir) do art.
124 da LPI no art. 84-A, pois, tratam de hipéteses de
proibicdes legais relativas que admitem prova em contrario
e, portanto, devem ser englobadas pelo dispositivo que
permite o registro de sinal que adquire distintividade pelo
uso efetivo e continuado no mercado. A inclusdo dos incisos
VIl e XVIII na normativa garante, inclusive, a coeréncia
com a redacdo proposta pelo art. 84-C, paragrafo tnico.

Sugestio atendida
Os incisos VII e XVIII foram incluidos.
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International Trademark
Association (INTA)

Art. 84-A

Incluir incisos “VII” e “XVIII” no texto original:

Art. 84-A. A comprovacao de aquisi¢cdo de distintividade
pelo uso durante o exame de registrabilidade de marca
constitui meio de se demonstrar a inaplicabilidade das
proibicBes pelos art. 122 e 124, incs. Il, VI, VII, VI, XVIII
e XXl da Lei n° 9.279, de 14 de maio de

Sugestao atendida
Os incisos VII e XVIII foram incluidos.




1996.
Justificativa:

Entendemos que os sinais tratados nos incisos VIl e XVIII
também podem ser objeto de aquisi¢do de distintividade.
Além disso, essa inclusdo traria uniformizagdo com o
paréagrafo Unico do art. 84-C. Portanto, a INTA propde
incluir esses casos na minuta proposta pelo INPI.

008 | Associacdo Paulista da Art. 84-B Art. 84-B. Entende-se por distintividade inerente de um Sugestdes negadas
Propriedade Intelectual signo depesitade-como-marca a capacidade propria deste Foi mantido o trecho “depositado como marca”, visto que
- ASPI signo de identificar a origem empresarial dos produtos ou | @Pcnas os Slgals dtfplcl)lsnad(i's Cgmo n}ar]‘;'f‘ SZO (I)IE)IJ;;O do
servigos assinalados como provenientes de seu requerente e normatwf ¢ dotra ?, 0 real1zado no ame 1to do INPL ,
dif i4-10s d les identi imil id O termo “comercial” foi excluido mas ndo foi substituido
iferencia-los daqueles idénticos ou similares providos por | ;oo recarial”, visto que hé requerentes que ndo se
concorrentes encaixam nessa figura juridica.
Justificativa:
Sugerimos a remocao da expressdo “depositado como
marca”, ja que a aquisi¢do da distintividade ndo ¢ exclusiva
de sinais depositados como marca, podendo ocorrer de sinais
usados no mercado, mas, eventualmente, ainda ndo
depositado como marca.
Sugerimos a substitui¢ao de “comercial” por “empresarial”,
harmonizando o texto com a legislagdo mais moderna,
especialmente do Cédigo Civil e considerando o carater
mais abrangente da expressao, que ndo se limita a atividade
comercial propriamente dita.
009 | Vilela Coelho Art. 84-B Art. 86 84-B. Entende-se por distintividade inerente de um Sugestio parcialmente atendida
Sociedade de signo depositado como marca a capacidade propria de um A redagao foi alterada, mas ndo para a sugerida.
Advogados deste signo de identificar a origem comercial dos produtos

ou servi¢os assinalados, como provenientes de seu
requerente, e diferencia-los daqueles idénticos ou similares
providos por concorrentes.




Justificativa:

Prop0e-se uma redacdo mais clara e objetiva da definicdo de
distintividade inerente.
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ABAPI — Associacao
Brasileira dos Agentes
da Propriedade
Industrial

Art. 84-C

Um signo desprovido de distintividade inerente podera ser
registrado como marca caso seja comprovado gue o signo
sob exame adquiriu, por meio de seu uso efetivo-e
contindyade pelo requerente deste pedido, suficiente
distintividade para ser reconhecido pelo publico consumidor
relevante do segmento como capaz de identificar a origem
comercial dos produtos ou servicos assinalados, e
diferencia-los daqueles idénticos ou similares providos por
concorrentes

Justificativa:

A necessidade de remogdo de “efetivo” e “continuado” se da
pelo fato de tais termos refletirem um rigor excessivo para
fins de comprovacéo da distintividade adquirida. Nao se
trata neste caso de comprovacao de uso de marca nos
mesmos moldes daqueles exigidos em procedimentos de
caducidade. O mais relevante é ficar caracterizado que
houve uma mudanca de percepcao do sinal pelo publico por
meio de seu uso, ao atribuir-lhe significado diverso do
original. O rigor, portanto, deve recair sobre a qualidade da
prova apta a demonstrar a inequivoca aquisi¢ao de
distintividade do sinal por meio de seu uso.

Sugestio negada

Os termos “efetivo” e “continuado” foram mantidos, pois
entende-se que a distintividade adquirida pelo uso so
ocorra quando o uso ¢ efetivo e continuado. Observa-se,
no entanto, que o simples uso ndo ¢ suficiente para a
comprovagao da ocorréncia do fendmeno da distintividade
adquirida. A mudanga de percepgdo pelo consumidor ¢
fundamental.
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Associacdo Paulista da
Propriedade Intelectual
- ASPI

Art. 84-C

Art. 84-C. Um signo desprovido de distintividade inerente
podera ser registrado como marca caso seja comprovado que
0 signo sob exame adquiriu, por meio de seu uso efetivo e
continuado pele-requerente-deste-pedide no mercado,
suficiente distintividade para ser reconhecido pelo publico
consumidor relevante como capaz de identificar a origem
comercial dos produtos ou servigos assinalados, e
diferencia-los daqueles idénticos ou similares providos por

Sugestio negada

Ainda que seja compreensivel a preocupagdo, foi mantida
a expressao “pelo requerente deste pedido”, uma vez que
a propria lei ja prevé que o requerente pode licenciar sua
marca ou permitir o uso por outras empresas (desde que
comprovado o vinculo) e a comprovagdo de uso é pelo
licenciado/empresa vinculada.




concorrentes
Justificativa:

Sugerimos a substitui¢do da expressao “pelo requerente
deste pedido” pela expressdo “no mercado”, na medida em
que, na pratica, o uso efetivo e continuado pode ser realizada
ndo apenas diretamente pelo requerendo, como também por
empresas de seu grupo econdmico, ou, ainda, por empresas
licenciadas ou autorizadas. Também se deve considerar a
hipotese de aquisi¢do de marcas (por cessao ou
incorporacao), de modo que o uso pode ter sido realizado
pela cedente ou incorporada.

012 | Amanda Fonseca De Art. 84-C O termo relevante contigo nesse artigo ao se referir ao Sugestio negada
Siervi plblico consumidor, poderia ser substituido por pablico Foi mantida a expressio “relevante”, visto que o piiblico
consumidor especifico do produto ou servico (ou do bem). consumidor ¢ aquele a quem ¢é direcionado o
produto/servigo.

Justificativa:
O termo relevante contigo nesse artigo ao se referir ao
publico consumidor, poderia ser substituido por publico
consumidor especifico do produto ou servigo (ou do bem).

013 | Maité Cecilia Fabbri Art. 84-C “Um signo desprovido de distintividade inerente podera ser | Sugestio negada

Moro e Ana Beatriz
Braga Pinheiro

registrado como marca caso seja comprovado que o signo
sob exame adquiriu, por meio de seu uso efetivo e
continuado pelo requerente deste pedido, suficiente
distintividade para ser reconhecido pelo pablico consumidor
relevante como capaz de identificar a origem comercial dos
produtos ou servigos assinalados, e diferencia-los daqueles
idénticos ou similares providos por concorrentes”.

Sugestdo: diferencia-lo

Justificativa:
Apenas corre¢do da flexdo gramatical de nimero

Aqui o plural se refere a produtos e servigos.




014

Vilela Coelho
Sociedade de
Advogados

Art. 84-C

Art. 87 84-C. Um signo desprovido de distintividade
inerente poderd ser registrado como marca caso seja
comprovado que, o signo sob exame adquiriu, por meio de
seu uso efetivo e continuado pelo requerente, adquiriu deste
pedido, suficiente distintividade para ser reconhecido pelo
publico consumidor relevante como capaz de identificar a
origem comercial dos produtos ou servicos assinalados, e
diferencia-los daqueles idénticos ou similares providos por
concorrentes.

Paragrafo unico. O depdsito de um pedido de registro de
marca composto por um signo desprovido de distintividade
inerente e que ndo adquiriu distintividade pelo uso sera
indeferido, com base no art. 122 ou art. 124, incs. I, VI,
VI, VI, XVII ou XXI da Lei n°9.279, de 14 de maio de
1996, conforme a norma legal aplicavel ao caso especifico.

Justificativa:

Prop0e-se uma redacdo mais clara e objetiva do dispositivo,
além da alteracdo da expressdo “publico consumidor” para
apenas “consumidor” em consonancia com a nomenclatura
ja utilizada por este r. Instituto, em especial em seu Manual
de Marcas.

Propde-se ainda a eliminacgdo do parégrafo Unico do art. 84-
C. O referido dispositivo legal é redundante e desnecessario,
ndo agregando conteudo normativo adicional ao que ja esta
amplamente disciplinado pela legisla¢éo vigente. O art. 122
da LPI dispde de forma clara que “sdo suscetiveis de registro
como marca os sinais distintivos visualmente perceptiveis,
ndo compreendidos nas proibigdes legais”. Da mesma
forma, o art. 124 elenca, de maneira taxativa, as hipoteses de
proibicdo ao registro de marca. Portanto, o pardgrafo Unico
do art. 84-C apenas reitera a impossibilidade de registro de
sinais que incumpram o requisito legal ao ser desprovidos de
distintividade (inerente ou adquirida pelo uso), situacéo que
ja é naturalmente coberta pelos dispositivos mencionados.
Assim, sua manutencgdo no texto legislativo néo traz
gualquer avanco normativo nem regulamenta um dispositivo
legal, mas apenas repete obrigacOes e critérios ja existentes

Sugestio parcialmente atendida

O paragrafo tnico foi eliminado por ser redundante. A
expressdo “publico consumidor” foi mantida, juntamente
com o adjetivo “relevante” por ndo se tratar do efetivo
consumidor, mas sim do publico ao qual o produto/servigo
¢ direcionado.
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de forma desnecessaria. Com a supressdo do dispositivo,
preserva-se a harmonia e a conciséo do texto legal, sem
gualquer prejuizo ao texto do ato normativo.
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International Trademark
Association (INTA)

Art. 84-C

Incluir “do segmento mercadoldgico” no texto original:

Art. 84-C. Um signo desprovido de distintividade inerente
poderé ser registrado como marca caso seja comprovado gque
0 signo sob exame adquiriu, por meio de seu uso efetivo e
continuado pelo requerente deste pedido, suficiente
distintividade para ser reconhecido pelo publico consumidor
relevante do segmento mercadolégico como capaz de
identificar a origem comercial dos produtos ou servigos
assinalados, e diferenciéa-los daqueles idénticos ou similares
providos por concorrentes.

Justificativa:

Acrescentar “do segmento mercadologico” na minuta, para
deixar claro que se refere a um publico especifico. 1sso
servira para qualificar o piblico relevante para questdes de
aquisicao de distintividade.

Ademais, a propria apresentagdo do INPI no “Encontro com
Usuarios”, que tratou da quest@o da distintividade adquirida
(datado de 10/12/2024), utilizou a expressdo “consumidor
médio do segmento” ao referir-se ao publico que deve ser
consultado em pesquisas de mercado.

Sugestio atendida
Foi adicionado “do segmento mercadologico” para deixar
mais claro de qual publico consumidor relevante se trata.

016

ABAPI — Associagao
Brasileira dos Agentes
da Propriedade
Industrial

Art. 84-D

Art. 84-D. O requerimento de exame da aquisi¢do da
distintividade podera ser requisitado apenas por seu titular
Ras Nos seguintes datas: momentos:

I — na data de protocolo do pedido de registro de marca,
mediante manifestagdo clara e expressa a ser anexada a
peticdo de deposito do pedido de registro em questao;

Il — na data do protocolo de recurso administrativo contra
decis@o de indeferimento de pedido de registro de marca
fundado na auséncia de distintividade inerente, mediante
manifestagdo clara e expressa a ser anexada a peticdo de
recurso contra o indeferimento do pedido de registro em
questao;

Sugestdes parcialmente aceitas

A inclusdo de outros momentos de peticionamento foi
aceita com redacdo diversa, ¢ os paragrafos seguintes
foram adaptados para refletir essa inclusao.

Néo foi incluida a explicagdo do paragrafo 2° por ser
considerada desnecessaria. Um maior detalhamento foi
incluido no Manual de Marcas.

Néo foi incluida a explicagdo do paragrafo 3° por ser
considerada desnecessaria, no entanto a redacdo foi
aprimorada. Observa-se que foi incluido em outro ponto
do texto que, das decisdes do requerimento cabe recurso,
em acordo com o que j4 determina a LPL
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III — em sede de manifestacio a oposicio com fundamento
em auséncia de distintividade do sinal;

IV — em sede de manifestacio ao pedido de nulidade
administrativa com fundamento em auséncia de
distintividade do sinal e

§ 1° Nao serd conhecido o requerimento do exame da
aquisicdo da distintividade quando apresentado em datas
diversas das estabelecidas nos incisos I, II, III e IV deste
artigo.

§ 2° Na hipotese do inciso II deste artigo, devera ser
informado expressamente se o requerimento sera apreciado
somente apds o reexame em sede recursal do mérito da
decisdo de indeferimento por auséncia de distintividade
inerente. Neste caso, 0 exame do recurso seria realizado em
duas etapas e nao havendo a prévia revisao do mérito o
recurso teria apenas uma etapa. O interessado devera
informar expressamente se 0 exame devera ser feito em
etapa unica ou em duas etapas.

§ 3°% O requerimento de que trata de o caput devera ser
solicitado apenas uma unica vez, sob & pena de ndo
conhecimento dos requerimentos subsequentes, sem prejuizo
da possibilidade de se requerer a revisio de eventual
decisdo denegatéria por meio de recurso, bem como de se
realizar novo requerimento em relacio a outro pedido de
registro posterior para a mesma marca.

§ 4° Quando requerido o pedido de distintividade em
qualquer dos momentos previstos acima, o INPI devera
dar ciéncia a terceiros através de publicacio com
despacho especifico na RPI desse requerimento.
Justificativa:

1. Esta norma também se reveste de rigor excessivo, na
medida em que limita o direito do interessado de requerer o

Quanto a sugestao de inclusdo de um paragrafo 4°, esta foi
negada por se tratar de um prolongamento desnecessario
do processamento. Além disso, cabe recurso
administrativo de nulidade caso terceiros se oponham a
uma eventual concessao do registro.
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exame de distintividade de seu sinal em outros momentos
processuais que possam vir a se mostrar oportunos para
tanto. Nesse contexto, relevante levar em conta ainda o que
dispde o artigo 493 do CPC acerca de fato novo.

Sendo assim, deve ser dada ao interessado a possibilidade de
requerer o exame de distintividade adquirida de seu sinal em
outras oportunidades, até mesmo em atengdo ao principio da
efetividade, para que haja o devido aproveitamento de atos
jé praticados, sem a necessidade de novos depositos,
sobrecarregando a administra¢do ¢ onerando
injustificadamente os usuarios. Além disso, o proprio INPI
tera trabalho adicional, caso prevaleca essa vedagdo.

Dito isso, a ABAPI sugere que seja contemplada a
necessidade de previsdo da comprovacao de aquisicdo da
distintividade quando da manifestacdo sobre a oposicao,
como também na manifestagao ao processo de nulidade
administrativa.

Ainda que seja considerada a possibilidade de ser requerida
a aquisicdo de distintividade quando da interposigao de
recurso decorrente do provimento da oposicao, fato é que o
depositante seria obrigado a aguardar pela decisao de
indeferimento, o que estenderia sobremaneira a duragdo do
processo, haja vista a necessidade de este retornar para
analise da primeira instancia, caso a distintividade adquirida
seja o fundamento (ou um dos fundamentos) de eventual
recurso.

Ja no caso de um pedido de nulidade, o detentor do registro
estaria impedido de comprovar a aquisi¢do de distintividade
de seu sinal em sede de manifestacdo, sendo obrigado a
recorrer ao judiciario, caso fosse dado provimento ao pedido
de nulidade fundamentado em auséncia de distintividade, ou,
alternativamente, restando necessario depositar um novo
pedido de registro, situagdo na qual a prioridade do deposito
anterior seria perdida.

2. Ainda a respeito da possibilidade de ser requerida a
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aquisi¢ao de distintividade pelo uso em sede de
manifestagdo ao pedido de nulidade, necessario adotar o
mesmo procedimento proposto no caso de interposi¢ao de
recurso, qual seja, a possibilidade de o requerente se
manifestar sobre o0 PAN fundamentado em auséncia de
distintividade e, se for necessario, arguindo a aquisi¢ao de
distintividade de seu sinal pelo uso. Nesse caso, o exame
poderia se dar em duas etapas, como 0corre no recurso
contra o indeferimento, assegurado o efeito devolutivo
pleno, se for essa a vontade do requerente.

§2°. Aqui sugere-se a criagdo de uma nomenclatura para
maior clareza e facilitagdo do trabalho da administragao.
Caso o interessado opte pelo exame da distintividade
somente apos a revisdo do mérito da decisao de
indeferimento, entdo seria um recurso em duas etapas e no
caso apenas de exame da distintividade adquirida seria um
recurso em etapa Unica.

§ 3° Para ficar claro que o requerente nao sera prejudicado,
caso precise se reportar ao pedido de reconhecimento de
distintividade adquirida em outro momento ou mesmo em
relacdo a outro pedido de registro, porém relativo a mesma
marca.

§ 4° Este paragrafo foi acrescentado para que fique claro que
as referidas publicagdes contém o requerimento de
distintividade e terceiros possam se manifestar no momento
oportuno ou se preparar para eventuais desdobramentos
desse requerimento que possam impacta-los, criando um
item especifico de publicacdo.

017

Associacdo Paulista da
Propriedade Intelectual
- ASPI

Art. 84-D

Art. 84-D. O requerimento de exame da aquisicéo da
distintividade podera ser requisitado apenas nas seguintes
datas:

I — na data de protocolo do pedido de registro de marca,
mediante manifestagdo clara e expressa a ser anexada a

peticdo de deposito do pedido de registro em questdo;

I1 — na data do protocolo da manifestacio sobre

Sugestao parcialmente aceita

A inclusdo de outros momentos de peticionamento foi
aceita com redacdo diversa, e os paragrafos seguintes
foram adaptados para refletir essa incluséo.
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oposicao, quando a oposicao tiver por fundamento a
auséncia de distintividade do signo;

III — na data do protocolo da manifestaciio sobre o
processo administrativo de nulidade, quando a oposi¢ao
tiver por fundamento a auséncia de distintividade do
signo; ou

IV — na data de protocolo de recurso administrativo contra
decisdo de indeferimento de pedido de registro de marca
fundado na auséncia de distintividade inerente, mediante
manifestagdo clara e expressa a ser anexada a peti¢ao de
recurso contra o indeferimento do pedido de registro em
questao.

§1° Nao sera conhecido o requerimento do exame da
aquisi¢do da distintividade quando apresentado em datas
diversas das estabelecidas nos incisos I, I, III e IV deste
artigo.

§2° Na hipotese do inciso IV deste artigo, devera ser
informado expressamente se o requerimento sera apreciado
somente apos o reexame em sede recursal do mérito da
decisdo de indeferimento por auséncia de distintividade
inerente.

§3° O requerimento de que trata do caput devera ser
solicitado apenas uma Unica vez, sob pena de ndo
conhecimento dos requerimentos subsequentes.

Justificativa:

Sugerimos que os momentos para o requerimento de exame
da aquisi¢do da distintividade ndo fiquem restritos ao
protocolo do pedido de registro de marca e o protocolo do
recurso administrativo contra a decisdo de indeferimento.

Nossa sugestdo ¢ incluir também os momentos da
manifestacdo sobre oposicdo e manifestacdo sobre o PAN,
sempre que a defesa for baseada na aquisicdo da
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distintividade da marca.

Consideramos que 0 momento da manifestagado sobre o PAN
é ainda mais sensivel uma vez que a decisao sobre 0 PAN
encerra a instancia administrativa nos termos do artigo 171
da LPI e somente poderia ser discutida judicialmente.

018 | Escritdrio de Inovagéo e Art. 84-D (incluséo) Sugestio negada
Licenciamento da 11 — A qualquer momento antes do inicio do exame, podera | Foi considerada mais adequada a determinagdo de
Tecnologia / Instituto ser apresentada por meio de peticdo propria e recolhimento momentos especiﬁcgg para o requerimento de exame da
Butantan de guia especifica para tal. d¥st1nt1-V1dade a<.1qu¥r1da. Observ_a-se que foi incluida
disposi¢@o transitoria para incluir o processamento de
Justificativa: pedidos/registros que ndo estejam nesses momentos
especificos, de forma a ndo prejudicar seus
Dado o prazo para exame, entendemos que a marca pode requerentes/titulares.
adquirir distintividade durante o tramite. De forma analoga a
pratica adotada em pedidos de patentes — em que subsidios
para deferimento podem ser apresentados a qualquer
momento, do requerimento até a concessdao — o pedido de
marca poderia seguir processo semelhante. Essa
possibilidade evitaria retrabalho tanto para o depositante
guanto para o INPI, que, de outro modo, teria de julgar o
pedido em sede recursal.
019 | Amanda Fonseca De Art. 84-D No § 2° deveria constar “devera ser informado pelo Sugestdes negadas

Siervi

requerente do pedido de registro”.

Deveria ser incluida no § 3° a possiblidade de se requerer em
sede de recurso administrativo o reexame das provas sobre a
distintividade adquirida apresentadas quando do pedido de
registro. Afinal, sdo duas oportunidades de analise da
registrabilidade de uma marca realizadas pela Autarquia por
equipes distintas.

Um outro ponto que entendo merece ser melhor esclarecido
é se a comprovacdo da distintividade adquirida, ainda que
realizada por requerimento realizado em grau de recurso

A inclusdo foi considerada desnecessaria visto que o
recurso contra indeferimento sé pode ser protocolado pelo
requerente.

Quanto ao paragrafo 3°, apesar de ja constar da LPI a
determinagdo de que das decisdes de mérito cabe recurso,
tal disposic¢do foi incluida em outro ponto do normativo.
O requerimento de exame de distintividade adquirida
continua podendo ser feito apenas uma vez por processo
administrativo, mas de sua decisdo cabe recurso.

Quanto a apresentacdo de provas de que, a época do
pedido de registro, ja estaria presente a aquisi¢do de
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deve conter provas de que a época do depdsito do pedido de
registro, o sinal ja teria adquirido distintividade, a fim de
evitar a a comprovagéo de que tal distintividade estaria
presente apenas quando do recurso administrativo.

Justificativa:

A inclusdo do § 2° seria para trazer maior clareza ao texto da
minuta.

Sobre a sugestdo do § 3°, essa decorre da coeréncia com o
tramite administrativo de registro de marcas em vigor, onde
ha o reexame das condi¢des de registrabilidade em sede de
recurso administrativo e a aquisicdo de distintividade pelo
uso passa a ser, com essa Portaria uma condi¢do capaz de
afastar a incidéncia de dispositivos legais que levariam a
irregistrabilidade do sinal. Assim, se houver o pedido de
analise da comprovagao da distintividade adquirida quando
do depdsito do sinal e a marca for indeferida, deveria ser
possivel a realizagdo de novo requerimento quando do

recurso administrativo a ser interposto pelo titular do pedido.

A inclusdo do momento da comprovagao da distintividade
adquirida vinculando-o ao deposito do pedido de registro se
destina a evitar o depdsito de marcas que ainda estejam em
processo de aquisi¢do de distintividade, bem como para
melhor compatibilizar esse dispositivo com o texto do artigo
84-E.

Se o entendimento da Autarquia for distinto, seria bom
esclarecer no texto, que a comprovagdo em grau de recurso
pode demonstrar que apenas quando da sua interposigao a
distintividade foi adquirida.

distintividade, tal obrigagdo foi, no momento,
desconsiderada uma vez que se trata de procedimento
novo e, havendo backlog, os requerentes podem ndo ter
acesso a tais provas. Por exemplo, uma pesquisa nao seria
capaz de averiguar fatos ocorridos ha 4 ou 5 anos.

020

Maité Cecilia Fabbri
Moro e Ana Beatriz
Braga Pinheiro

Art. 84-D

“8§3° O requerimento de que trata do caput devera ser
solicitado apenas uma Unica vez, sob a pena de ndo
conhecimento dos requerimentos subsequentes.
Sugestdo: sob pena

Justificativa:
Apenas para promover fluidez no texto legal.

Sugestao aceita
Corregdo gramatical.
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021

Comisséo de
Propriedade Intelectual
da OAB/SP

Art. 84-D

I — na data de protocolo do pedido de registro de marca,
mediante manifestagdo clara e expressa a ser anexada a
peticdo de deposito do pedido de registro em questéo;

Il — na data de protocolo de Oposicao, manifestagdo a
Oposicéo, Processo Administrativo de Nulidade ou
Contestacao a Nulidade, mediante manifestacao clara e
expressa a ser anexada a peticdo de depdsito do pedido
de registro em questéo; ou

Il — na data de protocolo de recurso administrativo contra

decisdo de indeferimento de pedido de registro de marca
fundado na auséncia de distintividade inerente, mediante
manifestacdo clara e expressa a ser anexada a peti¢do de
recurso contra o indeferimento do pedido de registro em
questéo.

IV — na data da prorrogacéo de registro de marca com
apostilamento

(.)

83° O requerimento de que trata do caput devera ser
solicitado apenas uma (nica vez no mesmo pedido de
registro de marca, sob a pena de ndo conhecimento dos
requerimentos subsequentes N0 mesmo processo.

Justificativa:

Nos casos de Oposigdo ou Processo Administrativo de
Nulidade, poderiam os titulares de marcas com
apostilamento demonstrarem a aquisicéo de distintividade,
evitando que tenham que solicitar novas marcas para tal
comprovacao.

Caso ndo tenha nenhum incidente, podera o titular de
registro de marca com apostilamento comprovar a aquisicéo
de distintividade na data da prorrogacao do registro.

Sugestio parcialmente aceita

A inclusdo de outros momentos de peticionamento foi
aceita com redacdo diversa, e os pardgrafos seguintes
foram adaptados para refletir essa inclusdo. Contudo, nao
foi aceita a inclusao do momento “na data de prorrogacao”
visto que ja se trata de registro que apresenta algum cunho
distintivo, sejam imagens ou outros elementos textuais.
Caso o titular deseje um registro apenas com determinado
elemento que tenha sido apostilado, devera realizar novo
pedido de registro.

O paragrafo 3° teve sua redagdo aprimorada para
esclarecer que se trata de um requerimento por processo
administrativo.
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Ja nos casos de Manifestacdo a Oposicdo ou Contestacdo a
Nulidade, seria mais um argumento para o
depositante/titular.

Acerca do paragrafo 3°, ndo fica claro se o titular nunca mais
poderé requerer o reconhecimento da aquisicdo de
distintividade ou se essa Unica vez ficaria restrita ao
processo em que fora solicitado, podendo o titular solicitar
em outros processos com o mesmo elemento nominativo
e/ou figurativo.

022

Vilela Coelho
Sociedade de
Advogados

Art. 84-D

Art. 88 84-D. O requerimento de exame da aquisicdo da
distintividade podera ser requisitado apenas nas seguintes
datas:

I — na data de protocolo do pedido de registro de marca,
mediante manifestagdo clara e expressa a ser anexada a
peticdo de depdsito do pedido de registro em questdo; ou
Il — na data de protocolo da manifestacdo a oposicéo de
terceiro em que tenha sido questionada a distintividade do
pedido do registro de marca;

I11 — na data de protocolo de recurso administrativo contra
decisdo de indeferimento de pedido de registro de marca
fundado na auséncia de distintividade inerente, mediante
manifestacdo clara e expressa a ser anexada a peticdo de
recurso contra o indeferimento do pedido de registro em
questdo; ou

IV — na data de protocolo da manifestacdo ao processo
administrativo de nulidade, em que tenha sido questionada a
distintividade do registro de marca.

§1° Ndo sera conhecido o requerimento do exame da

aquisicdo da distintividade quando apresentado em datas
diversas das estabelecidas nos incisos I e, Il, I11 e IV deste
artigo.

82° Na hipdtese do inciso Il deste artigo, devera ser
informado expressamente se o requerimento sera apreciado
somente apos o reexame em sede recursal do mérito da

Sugestao parcialmente aceita

A inclusdo de outros momentos de peticionamento foi
aceita com redacdo diversa, e os pardgrafos seguintes
foram adaptados para refletir essa incluso.

O paragrafo 2° foi mantido para possibilitar ao requerente
um processamento mais agil nos casos em que ja se sabe
que o sinal ¢ isento de distintividade inerente (por decisoes
em processos anteriores ou apostilados, por exemplo).
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decisdo de indeferimento por auséncia de distintividade
inerente.
83° O requerimento de que trata o caput devera ser solicitado

apenas uma Unica vez, sob a pena de ndo conhecimento dos
requerimentos subsequentes.

Justificativa:

Propde-se a inclusdo de dois novos incisos (Il e 1V) para
contemplar situacdes em que a distintividade da marca seja
guestionada por terceiros, permitindo ao titular apresentar
argumentos e requerer o exame de distintividade adquirida.
Esses novos momentos seriam na manifestacéo do titular:
(a) a uma oposicao que questione a distintividade do sinal; e
(b) a contestacdo a um processo administrativo de nulidade
que questione a distintividade do sinal, ap6s o registro da
marca pelo INPI.

Esses dois momentos poderiam ser a primeira oportunidade
gue a distintividade do sinal seja questionada, o que deve
permitir a devida resposta do titular do sinal (pedido ou
registro). No caso do processo administrativo de nulidade a
necessidade de permitir esse requerimento faz-se ainda mais
indispensavel, tendo em vista ndo haver previsdo normativa
de oportunidade posterior de manifestagéo do titular do
registro.

A medida garantiria uma analise mais completa por parte do
INPI, com antecedéncia suficiente ao exame e a decisdo
final, contribuindo para maior eficiéncia no processo.

No gue tange ao 81°, propde-se sua alteracdo para a inclusdo

dos dois novos incisos Il e IV incluidos no caput.

No gue tange ao 82°, propde-se sua exclusdo, uma vez que,
ainda que requerida a anélise da distintividade adquirida,
este r. Instituto devera reexaminar a distintividade inerente.
Desse modo, o recurso devera trazer como pedido
subsidiario a analise da distintividade adquirida, sem
necessidade de “escolha” pelo requerente. A analise da
distintividade adquirida s6 precisara ser analisada na decisdo
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do recurso ou procedimento administrativo de nulidade se
ndo tiver éxito o argumento da existéncia da distintividade
intrinseca.

023

International Trademark
Association (INTA)

Art. 84-D

Incluséo dos incisos Il e IV, e dos ajustes necessarios nos
paragrafos que os segue, conforme redacdo proposta abaixo:
Art. 84-D (...)

I — na data de protocolo do pedido de registro de marca,
mediante manifestacdo clara e expressa a ser anexada a
peticdo de depdsito do pedido de registro em questao;

Il - na data de protocolo de manifestacdo a oposicao
fundamentada em auséncia de distintividade, mediante
manifestacdo clara e expressa a ser anexada a peticdo de
manifestacao;

I11 — na data de protocolo de recurso administrativo contra
decisdo de indeferimento de pedido de registro de marca
fundado na auséncia de distintividade inerente, mediante
manifestacdo clara e expressa a ser anexada a peti¢do de
recurso contra o indeferimento do pedido de registro em
questédo; ou

IV - na data de protocolo de manifestacdo a processo
administrativo de nulidade fundamentado em auséncia de
distintividade, mediante manifestacédo clara e expressa a ser
anexada a peti¢do de manifestacao.

§1° Ndo sera conhecido o requerimento do exame da
aquisicdo da distintividade quando apresentado em datas
diversas das estabelecidas nos incisos I, 11, I1l e IV deste
artigo.

§2° Nas hipdteses dos incisos Il e IV deste artigo, o titular
deverda informar expressamente se o requerimento de exame
da aquisicao de distintividade devera ser apreciado de
pronto, caso em que abdicara do reexame de mérito quanto a
distintividade inerente do sinal em questdo, ou somente ap6s
0 reexame de mérito da distintividade inerente do sinal. Em
ambos os casos, da decisdo que ndo reconhecer a aquisicao
de distintividade cabera recurso.

§3° O requerimento de que trata o caput devera ser solicitado
apenas uma Unica vez, sob pena de ndo conhecimento dos
requerimentos subsequentes, sem prejuizo da possibilidade

Sugestio parcialmente aceita

A inclusdo de outros momentos de peticionamento foi
aceita com redacdo diversa, e os paragrafos seguintes
foram adaptados para refletir essa inclusao.

Quanto aos paragrafos 2° ¢ 3 °, no que se refere ao fato de
que da decisio de mérito do requerimento de
distintividade adquirida cabera recurso, tal disposi¢do foi
incluida em outra parte do normativo.

O paragrafo 3° teve sua redacdo aprimorada para
esclarecer que se trata de um requerimento por processo
administrativo.
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de se requerer a revisao de eventual decisdo denegatoria por
meio de recurso, bem como de se realizar novo
requerimento em relacdo a outro pedido de registro posterior
para a mesma marca.

Justificativa:

Conforme o art. 5°, LV, da Constitui¢do Federal de 1988, é
assegurado o contraditorio e direito a ampla defesa. Nessa
linha, explicitamente, sugerimos incluir uma oportunidade
adicional de requerimento, particularmente em matéria de
defesa. Essa € a justificativa para a incluséo dos incisos Il e
V.

Sobre a alteragdo do 83°, entendemos que o requerente deve
ter acesso ao duplo grau de jurisdicdo administrativa. O ndo
provimento de um requerimento ndo deve inviabilizar a
possibilidade de realizacdo de novo requerimento em relagdo
a outro pedido de registro posterior para a mesma marca, até
porque a distintividade pode vir a ser adquirida apenas em
um momento posterior.

024

ABAPI — Associacao
Brasileira dos Agentes
da Propriedade
Industrial

Art. 84-E

A documentagdo comprobatéria da
distintividade pelo uso devera demonstrar:

aquisi¢do de

I — o uso substanecialmente—exelusivo—e—~continue da marca
objeto do pedido de registro, demonstrando que ela adquiriu
um novo significado, sendo reconhecida como sinal do
requerente, dentro de um periodo de trés anos contados a
partir da data de requerimento de exame da distintividade
adquirida; e

I — que ampla parcela do publico consumidor relevante do
segmento nacional dos produtos ou servicos no Brasil em
eausa-reconhece o signo objeto do pedido de registro como
uma marca associada exclusivamente ao seu requerente,
capaz de identificar os produtos e servicos a ele associados, e
diferencia-lo daqueles idénticos ou semelhantes provenientes
de seus concorrentes.

§ 1°. A documentag@o comprobatéria podera ser apresentada

Sugestao parcialmente atendida

O art. 84-E foi dividido em 84-E e 84-F.

Foi excluido o termo “exclusivo”, mas mantido o termo
“continuo”. O prazo de uso foi alterado, no momento, de
cinco para trés anos prévios a data do requerimento, € nao
mais a data de deposito. Essa alteragdo foi feita por se
tratar de procedimento novo e sua adequagdo sera avaliada
no futuro, sendo passivel de alteracdo. Observa-se que a
aquisi¢do da distintividade deve ter ocorrido no momento
do requerimento, o que ¢ diferente do prazo de
comprovagdo de uso, por ser 0bvio que sinais compostos
de elementos sem distintividade inerente ndo possuirdo
distintividade quando do inicio de seu uso. Trata-se de
dois critérios distintos: prazo de uso e comprovacao da
aquisicao da distintividade.
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por meio de petigdo propria e protocolada em até 60 (sessenta)
dias da data do requerimento, podendo ser aditada por igual
periodo de 60 (sessenta) dias.

§ 2° Na hipodtese do § 2° do art. 84-D, a documentagdo
comprobatoria podera ser apresentada em até 60 (sessenta)
dias apds a publicacdo da conclusdo do exame de recurso
contra o indeferimento do pedido de registro por auséncia de
distintividade inerente, podendo ser aditada por igual
periodo de 60 (sessenta) dias.

§ 3°. Toda a documentac¢ao apresentada antes do inicio do
exame sera considerada em quaisquer das hipéteses
acima.

Justificativa:

De acordo com o que foi informado no encontro com 0s
usuérios no dia 10 de dezembro de 2024, o uso para ser
considerado como substancialmente exclusivo seria
caracterizado pela auséncia de diluicdo do sinal ou de
elementos que o compdem. Ora, se 0s sinais que adquiriram
distintividade eram na origem descritivos ou genéricos,
passando a identificar uma origem determinada gracas ao seu
uso e mudanca de percepcdo pelo publico-alvo de
determinado produto ou servigo, como alias € esclarecido no
artigo 84-C, exigir a auséncia de diluicdo parece ser
contraditério e excessivo.

Como alternativa, fica a sugestdo de que o0 uso
substancialmente exclusivo se dé como marca do requerente,
distinguindo a origem de produtos e/ou servigos. Isso porque
termos comuns, descritivos, genéricos etc. ndo poderdo ser
extraidos do dominio publico.

Determinar que o uso deve retroagir cinco anos da data do
deposito seria inviabilizar a aquisicdo de distintividade pelo

O texto do inciso II foi alterado.

A hipotese de aditamento foi incluida como paragrafo 2°
do art. 84-E, que passou a se referir a apresentagdo do
requerimento proprio e os documentos comprobatorios.

Nao foi incluido o paragrafo 3°, pois a documentagdo deve
ser apresentada quando do requerimento ou de seu
aditamento, sendo o prazo considerado suficiente para o
protocolamento dos documentos comprobatorios.
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uso na grande maioria dos casos. Como determina o proprio
artigo 84-A, o que estd em discussdo e que esse Instituto se
propbe a implementar ¢ a “aquisi¢do de distintividade pelo
uso durante o exame de registrabilidade”.

Se a aquisicdo de distintividade se da pelo uso, exigir que a
aquisicao de significado secundario esteja presente cinco anos
antes do deposito seria 0 mesmo que transfigurar o instituto
da distintividade adquirida, prejudicando a sua comprovacao.

Além disso, o disposto no inciso | deste artigo ndo parece
estar em linha com o estabelecido na Minuta do Manual de
Marcas, que assim disp0e:

“. uso substancialmente exclusivo e continuo da marca
durante cinco anos antes da data na qual o requerimento de
distintividade foi feito;”

Ademais, a propria redacdo do artigo 84-A vai nessa direcao,
ao fixar “a comprovacdo de aquisi¢do de distintividade
pelo uso durante o exame de registrabilidade (...)”

De toda forma, o disposto a esse respeito na Minuta do
Manual de Marcas também ndo deve prosperar, na medida em
que exigir que a comprovacao de aquisicao de distintividade
tenha se dado cinco anos antes do requerimento nao seria
realista, pois presume que o momento da mudanga de
percepcdo de um sinal pelo puablico seria identificavel,
quando na verdade ndo o é.

Em grande parte das decisdes proferidas acerca dessa matéria,
0 que se exigiu foi a comprovacdo da aquisicdo de
distintividade pelo uso no momento do exame da questdo.
Isso sem levar em conta 0 momento em que a distintividade
adquirida teria tido inicio, até mesmo porque seria
extremamente complexo identificar o momento em que um




24

sinal inicialmente descritivo ou genérico (significado
primério) teria passado a carregar um novo significado
(significado secundério).

Aqui vale transcrever trecho da sentenca proferida pelo juizo
da 13% Vara Federal do Rio de Janeiro no caso “Lingua de
Gato” (processo no. 5067817-26-2020.4.02.5101/RJ):

Segundo o parecer técnico do INPI, o enquadramento em tal
previsdo legal decorreria da verificagio de que, nos usos e
costumes e na_linguagem corrente da industria e do
comércio, 0s_agentes econdmicos _recorrentemente se
valeriam do uso da expressao para diretamente caracterizar
ou designar_produto ou servico, sendo esta uma prova de
fato, que deve levar em consideracdo 0 momento e a lei
vigente na época do exame do pedido de registro.

Entendo que os parametros lancados pela area técnica do
INPI séo corretos para a solugdo do caso. Explico.

O momento e a lei vigente na época do exame do pedido de
registro é que devem ser considerados, em respeito ao
sistema atributivo das marcas. Caso se considerasse o
momento do depdsito do pedido, uma marca que tivesse se
tornado genérica entre o depésito e 0 exame/concessao do
pedido resultaria na apropriagdo de um termo que deveria
estar em dominio puablico por apenas um titular. Tal
fendbmeno seria contrario a Idgica do sistema atributivo, pelo
gue adoto o parédmetro temporal referido pelo INPI.

O disposto neste inciso deve, portanto, estar em linha com o
que esse Instituto arguiu na referida acéo.

Nesse contexto, importante chamar a atencdo para o que
dispde a Minuta do Manual de Marcas, ao estabelecer que “...
recomenda-se que sejam apresentadas pesquisas de opiniéo,
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consideradas como instrumento mais apropriado para
demonstrar a percep¢ao do publico consumidor em relagéo
aos produtos e/ou servicos em causa.”

Como se sabe, uma pesquisa de mercado reflete uma situacéo
instalada, ndo sendo possivel precisar ha quanto tempo a
percepcdo do publico em relacdo a determinado sinal ou
expressdo teria se modificado a ponto de lhe conferir
significado distinto daquele que continha originalmente.
Nenhuma pesquisa de mercado seria capaz de identificar tal
momento.

De todo modo, a redacdo aqui questionada, determinando a
aquisicdo de distintividade cinco anos antes do deposito,
pode levar a uma interpretacdo equivocada, o que levou a
ABAPI a sugerir a alteracdo para_“dentro de cinco anos a
contar da data do depdsito ou data do requerimento do exame
de distintividade adquirida”.

Caso 0 INPI ndo esteja de acordo com a redugdo do prazo para
trés anos, entendemos restar necessario ajustar 0
entendimento de que o periodo de comprovagéo sera de cinco
anos contados a partir da data do requerimento de
reconhecimento da distintividade adquirida, pelos motivos e
razdes expostos acima.

Para deixar claro que o publico-alvo dos produtos assinalados
pelo sinal em questdo deve ser especifico.

Em ambos os parégrafos, necessério conceder prazo mais
estendido, tendo em vista o fato de a pesquisa de mercado
demandar um tempo maior para ser concluida. O prazo de 60
dias néo se mostra suficiente para a reunido de todas as provas
adequadas a comprovacdo da distintividade adquirida pelo
uso.-Por essa razdo faz-se necessario prever, expressamente,
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a possibilidade de aditamento em ambas as situa¢des, como
alids dispde o artigo 212 da LPI.

Quanto ao § 3°,, a questdo foi discutida em encontro no INPI
com os usuarios no dia 10 de dezembro de 2024, sendo no
entender da ABAPI recomendavel que conste expressamente
a possibilidade de apreciacdo de todas as provas trazidas ao
processo antes do inicio do exame.

025

Pl Analitica

Art. 84-E

1. O Item II devera ser comprovado por meio da realiza¢do
de pesquisa de mercado e opinido, assim como ja ¢ feito no
reconhecimento de alto renome, porém observando critérios
distintos.

2. A pesquisa devera ser realizada em todo o territorio
nacional, em todas as regides do pais, em todos os estados
da federagao

Caso o produto ou servigo assinalado seja destinado a um
publico especifico, por exemplo somente mulheres, a
pesquisa para comprovacao do secondary meaning podera
ser realizada somente com aquele publico especifico.

4. O tamanho amostral ndo precisa ser igual a de uma
pesquisa de alto renome. Para o reconhecimento de
secondary meaning sugere-se uma amostra de 500
entrevistas, com base nas recomendacdes do principal autor
e estudioso de pesquisa de mercado Naresh K.

Malhotra( (2012, p 273). Neste caso, o erro amostral sera de
4,4 pontos percentuais.

5. O questionario devera seguir doutrinas referendadas sobre
a aplicagéo de pesquisas para a avaliagdo de secondary
meaning. Recomenda-se a leitura dos artigos de Vincent N.
Palladino (1983, 2002) e o caso Seabrook Foods, Inc. v.
Bar-Well Foods, Ltd., 568 F2d 1342, 1344, 196 USPQ 291
(CCPA 1977).

Sugestao negada
As formas de comprovagdo ndo constardo do normativo,
mas do Manual de Marcas.
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Recomenda-se também a leitura dos processos n°® 0115937-
93.2017.4.02.5101 (marca tridimensional Vigor); processo
n°.5039231-76.2020.4.02.5101 (marca tridimensional
Octagon - UFC); processo n°. 5082257-22.2023.4.02.5101
(marca de posigéo da Louboutin), todos julgados pelo TRF-2
com pesquisas realizadas por esta empresa, com base nestas
doutrinas.

6. Com base nestas doutrinas, para o reconhecimento do
secondary meaning, a maioria dos entrevistados devera
associar o sinal a uma Unica origem. Dos entrevistados que
associaram a uma Unica origem, a maioria devera associar a
correta origem. A maioria dos entrevistados devera
reconhecer o sinal dentre seus concorrentes relevantes e
afirmar que consegue reconhecer o sinal facilmente e que o
sinal é diferente do usual daquele mercado.

Justificativa:

A protecdo de signo que adquiriu distintividade para
assinalar produtos ou servi¢os de uma classe ¢ muito menor
do que a protecdo de alto renome.

2. Deve ser respeitado o principio da territorialidade.

3. Isto é exatamente o que ¢ tratado no Art. 84-C, o qual
estabelece que o signo devera ter “[...] suficiente
distintividade para ser reconhecido pelo publico consumidor
relevante como capaz de identificar a origem comercial dos
produtos ou servigos assinalados]...].”

4. Amostras maiores de 500 entrevistados irdo gerar custos
excessivos sem que haja um beneficio estatistico
justificavel. Por outro lado, em se admitindo principio da
maioria (item 6, abaixo), sera necessario que os indices para
comprovagdo sejam sempre superiores a 54,4%.

5. Estes sdo doutrinas e casos ja amplamente debatidos no
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judiciario americano e, mais recentemente, no judiciario
brasileiro.

6. O principio da maioria ¢ um critério ja amplamente aceito
também no judiciario brasileiro para o reconhecimento de
secondary meaning.

026

Associacdo Paulista da
Propriedade Intelectual
- ASPI

Art. 84-E

Art. 84-E. A documentacdo comprobatoria da aquisi¢do da
distintividade pelo uso devera demonstrar:

I — o regular uso da marca objeto do pedido de registro
durante 3 anos prévios contados da data do requerimento
do exame da aquisiciao da distintividade; ¢

[.]

§1° A documentagdo comprobatdria podera ser apresentada
por meio de petigdo propria e protocolada em até 60
(sessenta) dias da data do requerimente deposito.

Justificativa:

Entendemos que a expressdo “uso substancialmente
exclusivo e continuo da marca” ndo ¢ adequada porque se
tratando de marca que em sua génese se tratava de expressao
desprovida de distintividade e que, portanto, poderia ser
utilizada em seu sentido semantico proprio, ndo ¢ cabivel a
ideia de exclusividade.

Sugerimos alterar o prazo de comprovagdo de uso da marca
de 5 para 3 anos por considerar que a atual era digital permite
que as informag¢des sejam transmitidas em tempo real e
investimentos na divulgacdo da marca sdo capazes de reduzir
significativamente o tempo para que o fendmeno da aquisi¢do
da distintividade se consolide.

Sugerimos que o termo inicial para comprovacao da
distintividade adquirida seja a data do requerimento e ndo do
deposito.

Sugestio parcialmente atendida

O art. 84-E foi dividido em 84-E ¢ 84-F.

Foi excluido o termo “exclusivo”, mas mantido o termo
“continuo”. O prazo de uso foi alterado, no momento, de
cinco para trés anos prévios a data do requerimento, € nao
mais a data de deposito. Essa alteracao foi feita por se
tratar de procedimento novo e sua adequagdo sera avaliada
no futuro, sendo passivel de alteracdo.

Quanto a documentacdo comprobatoria, ela deve ser
apresentada em até 60 dias da data do requerimento e nao
do deposito, visto que a distintividade adquirida pode ser
requerida em diversos momentos além do depdsito do
pedido de registro.




29

027 | Escritério de Inovagéo e Art. 84-E I — 0 uso substancialmente exclusivo e continuo da marca Sugestao parcialmente atendida
Licenciamento da objeto do pedido de registro durante eineo- anos prévios
Tecnologia / Instituto contados a partir da data de-depésito-destepedido-de O art. 84-E foi dividido em 84-E ¢ 84-F.
Butantan popheleess Quanto ao inciso I, foi excluido o termo “exclusivo”, mas
(...) mantido o termo “continuo”. O prazo de uso foi alterado,
II — que ampla parcela do publico consumidor nacional dos | no momento, de cinco para trés anos prévios a data do
produtos ou servicos em causa reconhece o signo objeto do | requerimento, € ndo mais a data de depdsito. Essa
pedido de registro como uma marca associada alteracao foi feita por se tratar de procedimento novo e sua
exclusivamente ao seu requerente, capaz de identificar os adequacgdo sera avaliada no futuro, sendo passivel de
produtos e servigos a ele associados, e diferencia-lo daqueles | alteracao.
idénticos ou semelhantes provenientes de seus concorrentes
Quanto ao inciso II, o texto teve sua redagdo alterada.
Entretanto, observa-se que o volume de vendas pode
constar de um dos documentos comprobatdrios, mas nao
pode ser o unico meio de prova. Além disso, os meios de
Justificativa: prova ndo constardo do normativo, mas do Manual de
Marcas, por se tratar de matéria técnica. Observa-se que,
[ - O item "I", tal como redigido, ndo € coerente com o ainda que a legislagdio norte-americana tenha sido
tempo de exame da marca. Considerando que a expectativa | estudada, ndo é possivel aplicar diretamente seus
de exame ¢ de 2 anos, somente marcas com uso prolongado | procedimentos, visto que a distintividade adquirida
poderiam requerer distintividade adquirida em sede de naquele pais ¢é aplicada a elementos considerados
recurso. Ignora-se a possibilidade de o titular registrar a registraveis no Brasil (nomes geograficos e patronimicos).
marca no inicio de seu uso, aguardando o reconhecimento da
distintividade pelo publico durante o exame. Além disso, €
contraditorio exigir um longo periodo de exclusividade para
garantir direitos de propriedade intelectual sem que a marca
seja reconhecida pelo INPIL.
Porém entendemos ser relevante considerar a comprovagao
de um longo periodo de uso exclusivo como alternativa as
evidéncias exigidas.
II — Pesquisas de mercado sio de dificil acesso. A
semelhanca do que ocorre na legislacdo norte-americana,
seria possivel comprovar a aquisi¢do de distintividade pelo
volume expressivo de vendas, demonstrando ampla fatia de
mercado.
028 | Amanda Fonseca De Art. 84-E Sobre os requisitos, entendo relevante destacar que o lapso Sugestio parcialmente atendida

Siervi

temporal de 5 anos previsto no inciso I, pode ser relativo,
tendo em vista que a depender do investimento publicitario e
forma de uso, um sinal pode alcancar essa condi¢do em
menos tempo. Aqui também hé um ponto a ser destacado, se

O art. 84-E foi dividido em 84-E e 84-F.
Quanto ao inciso I, foi excluido o termo “exclusivo”, mas
mantido o termo “continuo”. O prazo de uso foi alterado,
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o requisito temporal ¢ contado a partir do depdsito, entdo é
preciso se aclarar, como sugerido acima no artigo 84-D, que
a comprovacao da distintividade adquirida deve estar
presente a data do deposito da marca.

No inciso I, sugiro também que a redagdo seja: “o uso
substancialmente continuo e efetivo da marca objeto do
pedido de registro em associacio direta com o produto
ou servico que identifica...”.

Outrossim, no inciso 11, quanto ao requisito de
conhecimento por ampla parcela do consumidor nacional
dos produtos ou servigos esse também deve ser relativizado,
pois hd marcas que se destinam a um publico regional.

Justificativa:

Os comentarios relacionados aos requisitos visam a evitar
que se venha a exigir condigdes mais estritas para marcas
que vierem a adquirir distintividade por meio do uso que
para os sinais que possuem distintividade inerente, como por
exemplo o conhecimento por ampla parcela do consumidor
nacional de um sinal que tem uso regional. Essa situacdo
podera vir a se tornar um 6bice para o registro de varias
marcas por essa via.

E necessario o estabelecimento de condi¢des determinadas e
concretas para a apuracgdo da distintividade adquirida, mas
nao se pode deixar de levar em conta a natureza de
fendmeno que se opera conforme a percepgao do
consumidor por meio de diversas variantes e, inclusive, em
decorréncia de condutas e investimentos realizados pelo
titular.

A alteracdo da redacao do inciso | visa a trazer maior apuro
técnico ao texto.

no momento, de cinco para trés anos prévios a data do
requerimento, € ndo mais a data de deposito. Essa
alteragao foi feita por se tratar de procedimento novo e sua
adequagdo sera avaliada no futuro, sendo passivel de
alteragao.

Quanto ao inciso II, o texto teve sua redacdo alterada.
Quanto ao publico regional, essa questdo nao se aplica
visto que a marca ¢ de uso nacional e deve ser considerada
distintiva no pais inteiro.
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029

Maité Cecilia Fabbri
Moro e Ana Beatriz
Braga Pinheiro

Art. 84-E

I - 0 uso substancialmente exclusivo e continuo da marca
objeto do pedido de registro durante cinco anos prévios
contados a partir da data deste pedido de registro;
Sugestdo: 0 uso substancialmente uniforme e continuo da

marca objeto do pedido de registro por um periodo de
tempo suficiente para demonstrar a aquisi¢éo de
distintividade;

Justificativa:

O termo “exclusivo”pode levar a interpretagao de que a
marca deve ser utilizada de forma exclusiva, excluindo
qualquer outro uso do termo (mesmo que no seu significado
primario). A exigéncia de exclusividade absoluta poderia
criar um critério excessivamente restritivo, impeditivo do
reconhecimento do secondary meaning. Ao passo que 0
termo “uniforme” enfatiza a consisténcia no uso do sinal
como exercente de funcdo marcéria ao longo do tempo.
Nesse sentido, é possivel observar alguns autores utilizando
o termo “uniforme":

“De qualquer modo, deve se ter em mente que o uso
necessario para que um sinal adquira significado secundario
deve ser feito de forma uniforme e constante, sempre de
modo distintivo visando efetivamente a individualizar o
bem, diferenciando-o de seus congéneres (...)”1 (Original
ndo grifado)

Ademais, é recomendavel a alteracdo da exigéncia de 5 anos
como um requisito fixo, permitindo que o periodo necessario
seja avaliado conforme o caso concreto e os fatos
apresentados. 1sso evita interpretacdes rigidas que poderiam
desconsiderar situacfes em que o signo se consolidou em
prazo inferior. Nessa mesma linha de raciocinio, Lélio
Schmidt e Amanda de Siervi compreendem que o limite de
tempo, unicamente, ndo é suficiente:

“A ocorréncia do secondary meaning podera ser

comprovada por outros meios, sem que Se possa exigir um
prazo minimo para sua verificagdo.”2

Sugestio parcialmente atendida

O art. 84-E foi dividido em 84-E e 84-F.

Quanto ao inciso I, foi excluido o termo “exclusivo”, mas
mantido o termo “continuo”. O prazo de uso foi alterado,
no momento, de cinco para trés anos prévios a data do
requerimento, ¢ ndo mais a data de depodsito. Essa
alteracao foi feita por se tratar de procedimento novo e sua
adequacgdo sera avaliada no futuro, sendo passivel de
alteracao.
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“(...) o decurso do tempo por si sd, ndo é considerado
suficiente para aquisicdo de um significado secundério por
um termo de uso comum.”3

1 DE SIERVI, A. F. Marcas: secondary meaning e
degeneracdo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021.

2 SCHMIDT, L. D. A distintividade das marcas: secondary
meaning, vulgarizacéo e teoria da distancia. Sdo Paulo:
Saraiva, 2013.

3 DE SIERVI, A. F. Marcas: secondary meaning e

degeneracdo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021.

030

Comissdo de
Propriedade Intelectual
da OAB/SP

Art. 84-E

I — 0 uso substancialmente distintivo e continuo da marca
objeto do pedido de registro durante trés anos prévios
contados a partir da data de depdsito deste pedido de
registro; e

Il — que mais de 50% do publico consumidor nacional dos
produtos ou servigos em causa reconhece o signo objeto do
pedido de registro como uma marca associada
exclusivamente ao seu requerente, capaz de identificar os
produtos e servicos a ele associados, e diferencia-lo daqueles
idénticos ou semelhantes provenientes de seus concorrentes.

Justificativa:

O termo “exclusivo” ndo nos parece o mais adequado, ja que
trata de expressfes/elementos, a principio, de uso comum
que adquiriram distintividade.

O prazo de 05 anos, apesar de estar de acordo com a CUP,
ndo nos parece razoavel, considerando que estamos na Era
Digital e as marcas tém adquirido reconhecimento de uma
forma muito rapida, talvez trés anos seja 0 mais adequado.
No que tange o inciso II, entendemos que “ampla parcela” é
muito subjetivo, razdo pela qual sugerimos que seja
colocado um percentual para definir o que é ampla parcela,
tal como na sugestdo ao lado.

Sugestiao parcialmente atendida

O art. 84-E foi dividido em 84-E e 84-F.

Quanto ao inciso I, foi excluido o termo “exclusivo”, mas
mantido o termo “continuo”. O prazo de uso foi alterado,
no momento, de cinco para trés anos prévios a data do
requerimento, € ndo mais a data de depodsito. Essa
alteracao foi feita por se tratar de procedimento novo e sua
adequagdo sera avaliada no futuro, sendo passivel de
alteracgdo.

Quanto ao inciso II, o texto teve sua redacgao alterada, mas
nenhum percentual de conhecimento sera determinado por
se tratar de matéria técnica.
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031

Vilela Coelho
Sociedade de
Advogados

Art. 84-E

Art. 89 84-E. A documentacdo comprobatoria da aquisicao
de distintividade pelo uso devera demonstrar:
| — 0 uso substanciatmente-exelusive efetivo e continuo da

marca objeto do pedido de registro por periodo anterior a
data do requerimento da distintividade adguirida-durante

. L I e d lanési
deste pedido-deregistro; e

Il — que ampla parcela dos pablice consumidores nacionais
dos produtos ou servicos em causa, reconhece o signo objeto
do pedido de registro como uma marca associada
exclusivamente ao seu requerente, capaz de identificar os
produtos e servicos a ele associados, e diferencia-lo daqueles
idénticos ou semelhantes provenientes de seus concorrentes.
81° A documentagdo comprobatdria podera ser apresentada
por meio de peticdo propria e protocolada em até 69
{sessenta) 120 (cento e vinte) dias da data do requerimento.

o ! o «

82°. Excepcionalmente, poderdo ser apresentadas provas nao
obtidas no prazo previsto no §1°, mediante requerimento
fundamentado do interessado, acompanhado de justificativa
devidamente comprovada. Nesse caso, 0 INPI concedera
prazo adicional de 60 (sessenta) dias para a apresentacdo das
referidas provas.

83°. O INPI podera, de oficio, por meio de exigéncia
publicada na RPI, conceder prazo de 60 (sessenta) dias para
que o interessado apresente provas complementares,
destinadas a suprir eventual insuficiéncia das provas

apresentadas no prazo estabelecido no §1°.

Sugestio parcialmente atendida

O art. 84-E foi dividido em 84-E e 84-F.

Quanto ao inciso I, foi excluido o termo “exclusivo”, mas
mantido o termo “continuo”. O prazo de uso foi alterado,
no momento, de cinco para trés anos prévios a data do
requerimento, ¢ ndo mais a data de depodsito. Essa
alteracao foi feita por se tratar de procedimento novo e sua
adequacgdo sera avaliada no futuro, sendo passivel de
alteracao.

O texto do inciso II foi alterado, mas foi mantido “publico
consumidor”.

Quanto aos paragrafos 2° e 3°, ambos foram mantidos, mas
mudados de lugar, se referindo agora ao art. 84-E, que
passou a ser unicamente sobre o requerimento e sua
complementagdo, sendo incluida a hipotese de
aditamento. Nao serdo concedidos prazos adicionais além
desses.

A possibilidade de formulagdo de exigéncias foi deixada
expressa no art. 84-G.
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Justificativa:

Prop6e-se a alteracdo do inciso | para uniformizacdo do
texto da portaria e do Manual de Marcas, no que tange ao
uso da marca e a0 momento em que se exige a
comprovacdo. Deste modo, para que nao gere davidas
interpretativas, altera-se a expressao “substancialmente
exclusivo” para “efetivo” nos termos do artigo 84-C, desta
Portaria. A interpretagdo do “exclusivo” (seja
substancialmente ou ndo) parece por relevancia em
comportamento de terceiros que estariam fora do controle e
alcance do titular do pedido. Tais terceiros poderiam assim
criar dificuldades de forma intencional. De qualquer forma,
esse critério da exclusividade é um elemento a ser avaliado
como parte do inciso Il apenas. Sendo provado que o sinal
adquiriu capacidade diferenciadora através do uso, esse
reconhecimento do publico necessariamente implicara que o
uso foi feito com alguma exclusividade, porque do contrario
0 consumidor ndo reconheceria como marca.

Neste sentido, em consonéncia com a recomendagéo de

alteracdo do item 5.9.10.3. “Anadlise de provas” do Manual
de Marcas, sugere-se que conste apenas que 0 uso deve ter
sido feito em data anterior ao requerimento da distintividade
adquirida.

Ainda no inciso I, propde-se a exclusdo do lapso temporal de
5 anos, sendo que ndo ha previsdo legal que exija o uso da
marca por determinado periodo anteriormente ao deposito.
Destaca-se que 0 uso da marca € apenas exigido no
momento da concessao do registro e, ainda assim, de acordo
com a legislacdo vigente, seu titular tem 5 anos para que o
uso da marca seja iniciado.

Obviamente se a distintividade é adquirida pelo uso, deve
haver uso anterior de fato, mas nada permite limitar um
periodo de uso minimo. A intensidade e extenséo do uso € o
que determinara o tempo necessario para tornar-se
diferenciador.

No inciso Il, em consonancia com comentario anterior,
propde-se uma redacao mais clara e objetiva com alteragédo
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da expressdo “publico consumidor” para apenas
“consumidor”.

Como o prazo de 60 dias é extremamente exiguo e limitado
para preparar toda a prova necesséria relativa ao
reconhecimento de ampla parcela dos consumidores,
propde-se a alteracdo do prazo indicado no §1° para 120
(cento e vinte) dias.

Propde-se a exclusdo do 82° em conformidade com a
proposta de excluséo do §2° do artigo 84-D.

Propde-se a exclusdo do 83° por ser considerado redundante

e desnecessario.

Propde-se a inclusdo de dois novos paragrafos (82° e §39),
prevendo a possibilidade de apresentacdo de novos
documentos em prazo complementar, caso a prova néo tenha
sido possivel ao titular obter as provas no prazo inicial ou
mediante solicitacdo do INPI, caso considere insuficiente a
prova apresentada.

032

International Trademark
Association (INTA)

Art. 84-E

AlteracOes propostas no texto original, para constar:

Art. 84-E. A documentacdo comprobatdria da aquisi¢do de
distintividade pelo uso demonstrara:

I — 0 uso efetivo e continuado da marca objeto do pedido de
registro que seja verificado dentro de um periodo de cinco
anos contados a partir da data de requerimento do pedido de
exame da distintividade adquirida. Esse uso podera ter sido
iniciado em qualquer momento do referido periodo de cinco
anos ou anteriormente a ele; e

I1 — que o publico consumidor relevante do segmento
mercadologico dos produtos ou servigos reconhece o signo
objeto do pedido de registro como uma marca associada
exclusivamente ao seu requerente, capaz de identificar os
produtos e servicos a ele associados, e diferencia-lo daqueles
idénticos ou semelhantes provenientes de seus concorrentes.
Justificativa:

Inciso | -

Sugestio parcialmente atendida

O art. 84-E foi dividido em 84-E e 84-F.

Quanto ao inciso I, foi excluido o termo “exclusivo”, mas
mantido o termo “continuo”. O prazo de uso foi alterado,
no momento, de cinco para trés anos prévios a data do
requerimento, ¢ ndo mais a data de depodsito. Essa
alteracao foi feita por se tratar de procedimento novo e sua
adequagdo sera avaliada no futuro, sendo passivel de
alteracdo.

O texto do inciso II foi alterado.
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Adequamos a redacdo do inciso |, para refletir a proposta
pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no
art. 84-C.

Entendemos que exigir exclusividade de uso do sinal podera
inviabilizar o reconhecimento da distintividade adquirida de
uma marca. A exigéncia parece ser contraditéria com o
referido instituto, ja que marcas que adquirem distintividade
pelo uso, frequentemente sdo formadas por termos de uso
comum por mais de um agente no mercado. Portanto,
poderiam ser depositados perante o INPI por varios agentes
de mercado.

Com relacao ao prazo de 5 anos para comprovacao do uso
da marca, entendemos que, atualmente, é possivel que uma
marca adquira distintividade em um tempo muito menor de
uso, de modo que exigir um periodo tdo longo de uso
anterior poderia acabar sendo um limitador ndo pertinente.
Sugerimos, portanto, que este requisito seja facilitado para
permitir flexibilizacdo em casos nos quais a distintividade é
adquirida em um periodo mais curto, desde que as demais
condigdes sejam plenamente satisfeitas.

O estabelecimento da “data do depoésito” para contagem do
periodo de 5 anos ndo nos parece adequado, pois ndo abarca
as outras possibilidades nas quais o requerimento de exame
de distintividade adquirida pode ser feito, tais como durante
recursos ou respostas a oposicdes ou nulidades
administrativas. Além disso, a proposta de redagéo do
Manual de Marcas ja esta neste sentido.

Inciso Il —

Adequamos a redacdo do inciso I, para refletir a proposta
original do INPI, que optou por “publico relevante”, no art.
84-C.

Entendemos que “ampla parcela” carrega alta dose de
subjetividade, o que ndo é recomendavel para este tipo de
regulamentacdo.

Quanto ao termo “nacional”, entendemos que deveria ser

suficiente comprovar que o sinal adquiriu fun¢do de marca
junto aos consumidores relevantes do segmento de mercado
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no qual esta inserido, ndo sendo imperativo o
reconhecimento em nivel nacional.

033

Vilela Coelho
Sociedade de
Advogados

Art. 96-A

Art. 102 96-A< A data para a disponibilizacdo no Sistema

Eletrénico de Gestdo da Propriedade Industrial — e-INPI do
peticionamento relativo a apresentacdo de documentos para

analise de aquisicdo de distintividade pelo uso sera
estipulada em ato proprio.

Justificativa:

Propde-se a alteracdo do numero do artigo de forma

sequencial, para evitar a interpretacdo equivocada de que o

dispositivo estaria relacionado a pedidos de registro de

marcas de posi¢do, mantendo-se a coeréncia com a estrutura

adotada pela Portaria INPI/PR n° 08, de 17 de janeiro de
2022,

Sugestio negada
A numeragao ¢ decidida de acordo com normas internas.

Respostas as manifestacdes referentes as DIRETRIZES DE EXAME (MANUAL DE MARCAS)

N° USUARIO ITEM CONSI DERACAO RESPOSTA
001 | ABAPI — Associagdo 5.9.10.1 (...) Em alguns rares-casos, um signo de carater Sugestio aceita
Brasileira dos Agentes genérico, necessario, comum, vulgar ou simplesmente | Exclusdo do termo “raros” para evitar juizo de valor.
da Propriedade descritivo ete- quando tiver relacio com o produto
Industrial ou servico a distinguir, pode adquirir eficacia Sugestio negada
distintiva suficiente para possibilitar o seu registro Nao serdo incluidos os termos “genérico” e “necessario” pois
como marca, 0 que caracteriza o fenomeno da ndo importa a quantidade de provas: elementos genéricos e
distintividade adquirida. (...) necessarios nao sao passiveis de apropriagdo via distintividade
adquirida em vista do prejuizo para a concorréncia.
Justificativa para a alteracdo: Para ficar em linha A expressao “signo de carater comum, vulgar ou simplesmente
com o que dispde o inciso VI do artigo 124. descritivo (quando tiver relagdo com o produto ou servigo a
distinguir)” foi substituida por “signo desprovido de
distintividade” por se adequar melhor aos outros incisos que
tratam de distintividade para além do inciso V1.
002 | ABAPI — Associagéo 5.9.10.1 (...) Desta forma, as proibi¢des quanto a falta de Sugestio aceita

Brasileira dos Agentes

distintividade do sinal estdo contempladas no artigo
124, incisos, 11, VI, VII, VIII, XVIII e XXI da Lei

Inclusdo do inciso VII, uma vez que foi uma omissao acidental.
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da Propriedade
Industrial

9.279, de 14 de maio de 1996.

Justificativa para a alteracio: Para contemplar a
possibilidade de expressdes de propaganda adquirirem
distintividade assim como para ficar em linha com os
artigos 84-A e pardgrafo tinico do art. 84-C da Portaria
que dispde sobre a aquisi¢ao de distintividade pelo uso.

003 | Associagdo Paulista da 5.9.10.1 O Manual de Marcas, em seu item 5.9 Analise do | Sugestio aceita
Propriedade Intelectual requisito de distintividade do sinal marcério, também | Inclusdo do inciso VII, uma vez que foi uma omissao acidental.
- ASPI dispde que, além da defini¢do acima, letra, algarismo e
data, isoladamente, assim como cores e suas
denominagbes sdo  inerentemente  isentas de
distintividade. Desta forma as proibic¢fes quanto a falta
de distintividade do sinal estdo contempladas nos arts.
122 e 124, incisos 11, VI, VI, VI, XVIIl e XXI da Lei
n°9.279, de 14 de maio de 1996.
004 | Associacdo Brasileira 5.9.10.1 a) Correcao ortografica: “(...) a principio (...)” ao invés | Sugestdo aceita
da Indstria de de “(...) a principio (...)”; Foi realizada corregdo ortografica.
Alimentos (ABIA)
005 | Maité Cecilia Fabbri 5.9.10.1 Em relacdo a Diretiva, seguem nossas sugestoes: Sugestio negada
Moro e Ana Beatriz Nao ha diferenca substancial entre “distintivo” e “ter
Braga Pinheiro 1° Alteracéo proposta distintividade”.
“O direito de marcas exige que o sinal marcario seja
distintivo.”
Termo original: seja distintivo
Sugestdo: “O direito de marcas exige que o sinal
marcério tenha distintividade.”
Termo alterado: tenha distintividade
Justificativa: A modifica¢do do termo visa
proporcionar maior precisao na definicao.
006 | Maité Cecilia Fabbri 5.9.10.1 2° Alteracéo proposta Sugestio aceita

Moro e Ana Beatriz
Braga Pinheiro

“Nesse caso ocorre uma mudanga semantica
relacionada ao sinal, que deixa de apresentar uma
relacdo direta com os produtos/servicos e passa a ter
um outro significado na mente do consumidor. Passa
de um significado primério (a relacdo direta), para um
significado secundario (o da marca).”

A redacdo sugerida foi aceita com alteragdes.
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Sugestdo: “Nesse caso ocorre um acréscimo
semantico relacionado ao sinal, que agrega um novo
conceito aos produtos/servicos e passa a ter um
significado adicional na mente do consumidor, sem
prejuizo daquele ja existente. Acrescenta-se ao
significado primario (a relacdo direta) um
significado secundario (o da marca).

Justificativa: A alteracdo foi realizada para esclarecer
gue ndo se trata de uma mudanca semantica que
substitui um significado por outro, mas sim de um
acréscimo, onde um novo valor é agregado ao sinal
sem eliminar o significado ja existente. Nesse sentido,
0s autores abaixo corroboram com essa premissa:
“Essa distintividade superveniente lhe confere um
segundo significado (de fun¢do marcéria), que passa a
conviver com o significado primario, de natureza
denotativa, que ele tinha enquanto signo usual e
integrante do vocabulario ou do estado da técnica.”4
“O secondary meaning opera um acréscimo de
significados na linguagem, a qual €, por sua prépria
natureza, dindmica e modificada, ou melhor,
atualizada, com o decorrer do tempo.”5

“Note-se, no entanto, que o signo ao adquiri secondary

meaning ndo perde o seu significado original, o que
ocorre € que tal sinal agrega ao seu sentido semantico
um outro significado, capaz de desempenhar funcéo
marcaria, pois passa também a distinguir um
determinado bem de seus semelhantes.”6

4 SCHMIDT, L. D. A distintividade das marcas:
secondary meaning, vulgarizacéo e teoria da distancia.
S&o Paulo: Saraiva, 2013.

5 DE SIERVI, A. F. Marcas: secondary meaning e
degeneracdo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021.

6 Ibidem

007

Comisséo de
Propriedade Intelectual
da OAB/SP

5.9.10.1

O Manual de Marcas, em seu item 5.9 Analise do
requisito de distintividade do sinal marcério, também
dispbe que, além da definicdo acima, letra, algarismo e

Sugestao aceita
Inclusdo do inciso VII, uma vez que foi uma omissao acidental.
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data, isoladamente, assim como cores e suas
denominagbes sdo  inerentemente  isentas de
distintividade. Desta forma as proibices quanto a falta
de distintividade do sinal estdo contempladas nos arts.
122 e 124, incisos I1, VI, VII, VIII, XVIII e XXI da Lei
9.279, de 14 de maio de 1996.

008

Vilela Coelho
Sociedade de
Advogados

5.9.10.1

Sugere-se as seguintes alteracGes:

“(...) Desta forma as proibi¢des quanto a falta de
distintividade do sinal estdo contempladas nos arts.
122 e 124, incisos I1, VI, VII, VI, XVIII e XXI da Lei
9.279, de 14 de maio de 1996.”

Justificativa: Sugere-se a inclusdo do inciso VII
(expressao de propaganda), pois, trata de hipbtese de
proibicdo legal relativa que admite prova em contrério
e, portanto, devem ser englobadas pelo dispositivo que
permite o registro de sinal que adquire distintividade
pelo uso efetivo e continuado no mercado. No mais, tal
acréscimo se coaduna com as recentes alteracGes feitas
por esse d. Instituto ao admitir o registro de expressao
de propaganda que possui fungdo marcaria.

Sugestao aceita
Inclusdo do inciso VII, uma vez que foi uma omissao acidental.

009

Vilela Coelho
Sociedade de
Advogados

5.9.10.1

13

distintividade adquirida sera analisada a partir de
extenso conjunto probatoério apresentado no
requerimento de analise de distintividade adquirida,
conforme disposi¢des constantes do capitulo
“Distintividade Adquirida”, da Portaria INPI/PR n°
08, de 2022.”

Justificativa: Sugere-se a exclusdo de “Por se tratar de
fenomeno excepcionalmente raro”, haja vista que ndo ha
motivacao para limitagdo do fendmeno da distintividade
adquirida, nem comprovacdo fatica que sustente a
afirmacdo da excepcionalidade ou raridade, haja vista
gue ndo existia previsdo desse instituto no ordenamento
juridico. Inclusive essa falta de previsdo talvez seja o
motivo desse argumento ser efetuado em menos
ocasifes. Tal limitacdo apenas serve para causar
confusdo interpretativa da norma, sem oferecer qualquer
novidade conceitual. No mais, também se propGe a
exclusdo da expressdo “extenso”, quando se trata do
conjunto probatorio, tendo em vista que a apresentacdo

Sugestdes aceitas

A primeira frase foi substituida por “Por se tratar de fenomeno
decorrente do uso efetivo e continuado de uma marca” para
evitar juizo de valor e para esclarecer a razdo de ser do
fenomeno. E o termo “extenso” foi excluido, pois nem sempre
a quantidade de provas equivale a relevancia.




4

de diversos documentos ndo é garantia da qualidade,
relevancia e intensidade da prova. Ainda que a
guantidade seja indicativa, pode ndo ser conclusiva e,
por isso mesmo, ndo deveria ser necesséria. Parece
perfeitamente vidvel apresentar uma prova que nao seja
extensa, mas que seja contundente e suficiente para
provar a aquisicao da distintividade.

010

International Trademark
Association (INTA)

5.9.10.1

Excluséo:

No Segundo Paragrafo, excluir “Em alguns raros
casos” e substituir “um signo de carater comum,
vulgar, descritivo etc. pode adquirir eficacia distintiva
suficiente”.

Sugestiao aceita
Exclus@o do termo “raros” para evitar juizo de valor.

011

International Trademark
Association (INTA)

5.9.10.1

Sugestéo:

Alterar para:

“Um signo desprovido de distintividade pode adquirir
eficacia distintiva suficiente” para possibilitar seu
registro (...).

Fundamentacéo:

Abarca-se todas as hipéteses relevantes. Além disso,
como destacado no item a seguir, a realidade mostra
gue esses casos de aquisicdo de distintividade por uso
ndo mais sdo raros, considerando que o conceito esta
bem estabelecido na préatica e na doutrina juridica ha
anos

Sugestao aceita
A redagdo sugerida foi aceita com alteracdes.

012

International Trademark
Association (INTA)

5.9.10.1

Excluséo:

No 5°. Paragrafo, deve-se excluir a expressdo
“excepcionalmente raro”. O paragrafo deve ser
reescrito de forma a evidenciar que o fendbmeno da
distintividade adquirida decorre da efetividade e
continuidade do uso de uma marca no segmento
mercadoldgico relevante. O uso continuado e efetivo
pode levar o sinal a aquisicdo da capacidade de
identificar um produto/servico e distinguir outros
concorrentes do mesmo segmento de mercado.
Sugestao:

Explicitar que a distintividade adquirida decorre da
capacidade do titular da marca em utiliza-la
eficazmente no segmento mercadolégico relevante.
Sugere-se a redacéo:

Sugestao parcialmente aceita

A primeira frase foi substituida por “Por se tratar de fendmeno
decorrente do uso efetivo e continuado de uma marca” para
evitar juizo de valor e para esclarecer a razdo de ser do
fendmeno.

Quanto as provas, o termo “extenso” foi excluido, pois nem
sempre a quantidade de provas equivale a relevancia.

ao foi incluida a expressdo “ndo taxativo”, pois essa ja € a
Nio fi luid “ndo taxativo”

pratica na administragdo publica brasileira: ndo limitar o direito
de apresentacdo de provas pelos usuarios.
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“Por se tratar de fenémeno decorrente do uso efetivo e
continuado de uma marca, a distintividade adquirida
serd analisada a partir de extenso conjunto probatorio,
ndo taxativo, apresentado no requerimento de analise
de distintividade adquirida, conforme disposicoes
constantes do capitulo “Distintividade Adquirida”, da
Portaria INPI/PR n° 08, de 2022.”

Fundamentacéo:

O fenébmeno da distintividade adquirida decorre
necessariamente da capacidade do requerente em
utilizar efetivamente e continuamente a marca no
segmento mercadolégico relevante e de atrair o
reconhecimento dos consumidores. Portanto, a
justificativa para a implementac¢do da “distintividade
adquirida” deve ser positiva e proativa, ndo reativa e
negativa.

A “distintividade adquirida” ¢ um instituto juridico que
deve ser incentivado como estratégia para alcangar um
dos requisitos essenciais para o registro de marca: a
capacidade de distinguir a marca do requerente das
marcas dos concorrentes.

013

ABAPI — Associagao
Brasileira dos Agentes
da Propriedade
Industrial

5.9.10.2

O requerimento de analise de distintividade adquirida
pode ser formulado nos seguintes momentos:

. no ato do deposito do pedido de registro;

. no ato de interposic¢do de recurso contra o
indeferimento do pedido de registro com base em
alguma(s) da(s) norma(s) citadas no item 5.9 Analise

do requisito de distintividade do sinal marcario;

. em sede de manifestacio sobre oposi¢io interposta
com fundamento em auséncia de distintividade;

. em sede de manifestacio ao pedido de nulidade
administrativa; ou

Justificativa para as alteracées propostas:

Sugestio parcialmente aceita

A inclusdo de outros momentos de peticionamento foi aceita.
No entanto, foi utilizada redagdo correspondente ao artigo 84-
D da Portaria INPI/PR 08/2022 (artigo incluido pela Portaria
INPI/PR n° 15, de 2025, com vigéncia a partir de 28 de
novembro de 2025).
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Nesse contexto, relevante levar em conta ainda o que
dispde o artigo 493 do CPC acerca de fato novo.

Deve ser dada ao interessado a possibilidade de requerer
o exame de distintividade adquirida de seu sinal em
outras oportunidades, at¢é mesmo em atencdo ao
principio da efetividade, para que haja o devido
aproveitamento de atos ja praticados, sem a necessidade
de novos depdsitos, sobrecarregando a administragao e
onerando injustificadamente os usuérios.

Dito isso, a ABAPI sugere que seja contemplada a
necessidade de previsdo da comprovagdo de aquisi¢do
da distintividade quando da manifestagdo sobre a
oposicao, como também na manifestagcdo ao pedido de
nulidade administrativa.

Ainda que seja considerada a possibilidade de ser
requerida a aquisicdo de distintividade quando da
interposicdo de recurso decorrente do provimento da
oposicao, fato ¢ que o depositante seria obrigado a
aguardar pela decisdo de indeferimento, o que estenderia
sobremaneira a duragdo do processo.

J& no caso de um pedido de nulidade, o detentor do
registro estaria impedido de comprovar a aquisi¢do de
distintividade, sendo obrigado a recorrer ao judiciario,
caso fosse dado provimento ao pedido de nulidade
fundamentado em auséncia de distintividade.

Ainda a respeito da possibilidade de ser requerida a
aquisi¢do de distintividade pelo uso em sede de
manifestacdo ao pedido de nulidade, necessario adotar
0 mesmo procedimento proposto no caso de
interposicao de recurso, qual seja, a possibilidade de o
requerente se manifestar sobre o PAN, contestando a
auséncia de distintividade e, se for necessario, arguindo
a aquisicao de distintividade de seu sinal pelo uso.
Nesse caso, o exame poderia se dar em duas etapas,
cOmo ocorre no recurso contra o indeferimento,
assegurado o efeito devolutivo pleno, se for essa a
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vontade do requerente.

014 | ABAPI — Associacédo 5.9.10.2 Quando requerido o pedido de distintividade em Sugestio negada
Brasileira dos Agentes qualquer dos momentos previstos acima, o INPI devera | Terceiros terdo a chance de se manifestar nos momentos e
da Propriedade dar ciéncia a terceiros através de publicagdo com prazos legais ja previstos em lei em caso de deferimento do
Industrial despacho especifico na RPI desse requerimento. requerimento, ndo sendo necessaria a inclusao de uma nova
etapa processual.
015 | Associagdo Paulista da 5.9.10.2 O requerimento de analise de distintividade adquirida Sugestio parcialmente aceita
Propriedade Intelectual pode ser formulado em quatro momentos: A inclusdo de outros momentos de peticionamento foi aceita.
- ASPI e no ato do deposito do pedido de registro; No entanto, foi utilizada redagdo correspondente ao artigo 84-
e no ato do protocolo da manifestacao sobre D da Portaria INPI/PR 08/2022 (artigo incluido pela Portaria
oposicio INPI/PR n° 15, de 2025, com vigéncia a partir de 28 de
e no ato do protocolo da manifestacio sobre o novembro de 2025).
PAN; ou
e 1o ato de interposi¢do de recurso contra o
indeferimento do pedido de registro com base
em alguma(s) da(s) norma(s) citadas no item
5.9 Anélise do requisito de distintividade do
sinal marcario.
Nesta quarta hipotese, o requerente devera esclarecer
se deseja que o INPI avalie a aquisicdo de
distintividade:
(...)
016 | Amanda Fonseca De 5.9.10.2 Apenas um #ypo: “Nao sera conhecido o pedido de Sugestio aceita
Siervi reconhecimento... , sem interposi¢ao de recurso, ou Foi realizada correcao ortografica.
apos a decisdo final...”
017 | Amanda Fonseca De 5.9.10.2 S6 um esclarecimento final, deve se deixar claro que é | Sugestao aceita.
Siervi possivel a interposi¢ao de recurso da decisdo de Foi adicionada disposi¢do a esse respeito no normativo.
denegacdo do reconhecimento de aquisi¢ao de
distintividade pelo uso, cujas provas foram
apresentadas em sede de recurso anterior, pois essa ¢
uma sistematica nova.
018 | Associacdo Brasileira 5.9.10.2 a) Correcdo ortografica: “(...) ou apds a decisao final do | Sugestdo aceita

da Industria de
Alimentos (ABIA)

recurso contra o indeferimento” (...) ao invés de “(...)
ou apos da decisao final do recurso contra o
indeferimento (...)”.

Foi realizada correcdo ortografica.
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019 | Comisséo de 5.9.10.2 O requerimento de andlise de distintividade adquirida Sugestdo parcialmente aceita
Propriedade Intelectual pode ser formulado em trés momentos: A inclusdo de outros momentos de peticionamento foi aceita.
da OAB/SP * no ato do deposito do pedido de registro; No entanto, foi utilizada redacdo correspondente ao artigo 84-
* no ato de apresentacdo de Oposicdo, Manifestacdo | D da Portaria INPI/PR 08/2022 (artigo incluido pela Portaria
a Oposicao, Processo Administrativo de Nulidade INPI/PR n® 15, de 2025, com vigéncia a partir de 28 de
ou Contestacdo a Nulidade; novembro de 2025).
* no ato de solicitacdo de prorrogacao de marca com
apostilamento; ou
* no ato de interposi¢do de recurso contra o
indeferimento do pedido de registro com base em
alguma(s) da(s) norma(s) citadas no item 5.9 Analise do
requisito de distintividade do sinal marcério.
020 | Vilela Coelho 5.9.10.2 Sugere-se as seguintes alteragdes: Sugestio parcialmente aceita
Sociedade de “O requerimento de andlise de distintividade adquirida | A inclusdo de outros momentos de peticionamento foi aceita.
Advogados pode ser formulado em dois quatro momentos: No entanto foi utilizada redagdo correspondente ao artigo 84-D
. no ato do depdsito do pedido de registro; ou da Portaria INPI/PR 08/2022 (artigo incluido pela Portaria
. no ato da manifestacéo a oposigéao de terceiro | INPI/PR n°® 15, de 2025, com vigéncia a partir de 28 de
em que tenha sido questionada a distintividade novembro de 2025).
inerente do pedido do registro de marca;
. no ato de interposi¢do de recurso contra o
indeferimento do pedido de registro com base em
alguma(s) da(s) normag(s) citadas no item 5.9 Analise
do requisito de distintividade do sinal marcario.; ou
. no ato de protocolo das contrarrazdes ao
processo administrativo de nulidade, em que tenha sido
questionada a distintividade inerente do registro de
marca.”
Justificativa: Prop6e-se a inclusdo de dois outros
momentos em que se permite a alegacdo de aquisigdo
de distintividade, tendo em vista que também séo
momentos em que o titular pode se manifestar e
discutir a questdo relativa a distintividade de seu signo.
021 | Vilela Coelho 5.9.10.2 Shloctsnonse s bocrnee o cnoneenaio donnn Sugestio negada
Sociedade de esclarecer-se-deseja-gque-o-INPlavalieaaguisicdo-de | A forma de processamento em até 2 etapas visa simplificar e
Advogados distintividade: baratear os custos para o requerente, visto que a reforma da

. - - -
——Somente-apos a Fevisao do MerHo da-decisas
de indeferd |e; to-com-respeio-a-istintividade-do

decis@o de indeferimento ou a manutengao do registro em PAN
tornariam desnecessarios o peticionamento especifico e a
produgdo de provas da aquisi¢do de distintividade.
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b T ritod

- rdofor o & dictintividad
inerente:

Na hipotese de o requerimento ser realizado em sede
recursal ou em contestacdo a processo administrativo
de nulidade, inicialmente o INPI analisara os
argumentos relativos a distintividade inerente e,
somente se prevalecer o entendimento de auséncia da
distintividade inerente, o INPI avaliara os argumentos
e provas relativos a aquisicdo da distintividade. ”
Justificativa: Propde-se nova redagéo a avaliacdo do
INPI ao argumento de aquisicao de distintividade
apresentada em sede recursal ou defesa em processo
administrativo de nulidade, de forma a simplificar a
andlise das manifestacOes e o tramite do processo
administrativo. Ainda, é necessario apontar que o
sistema juridico brasileiro permite a realizagao de
pedidos subsidiarios ou alternativos, de forma que é
possivel ao depositante argumentar em uma Unica
manifestacdo a questao de que seu signo é
inerentemente distintivo e, subsidiariamente, que esse
adquiriu distintividade. Desta forma, considerando que
o direito do titular ndo pode ser limitado por meio de
atos administrativos, recomenda-se que fique expresso
a possibilidade de o titular argumentar em ambos 0s
sentidos.

022

Vilela Coelho
Sociedade de
Advogados

5.9.10.2

Os pedidos de reconhecimento de aquisi¢éo de
distintividade néo serdo conhecidos se requeridos fora
das hipdteses acima estabelecidas”

Sugestao aceita

Com a adi¢do de outros momentos para o requerimento de
reconhecimento da distintividade adquirida, considerou-se
adequada uma redagdo mais sucinta.
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Justificativa: Recomenda-se a simplificacdo e
adequacdo do texto do manual as altera¢Ges propostas
no texto da portaria, a fim de unificacdo dos textos
normativos e para evitar interpretacdes contraditorias.

023

Vilela Coelho
Sociedade de
Advogados

5.9.10.2

“Com-base-nas-provasapresentadas-na-peticdo-de

Justificativa: Sugere-se a exclusdo dessa disposicéo,
haja vista que esse d. Instituto sempre realiza a analise
do conjunto marcario, sem haver hipétese de analise
dos elementos de forma individualizada. Assim, a
exclusdo visa evitar redundancia de disposicéo, bem
como possiveis interpretacdes diversas.

Sugestio negada

Foi considerado conveniente reforcar que ndo serd aceita
solicita¢ao de reconhecimento de aquisi¢ao de distintividade de
partes da marca.

024

International Trademark
Association (INTA)

5.9.10.2

Incluséo:

Recomenda-se ampliar as etapas de requerimento da
“distintividade adquirida”, durante o registro de marcas
para incluir as etapas de defesa administrativa, tais
como a manifestacdo a oposicao e a nulidade
administrativa. Além disso, deve-se ressaltar que o
procedimento de registro de marcas baseia-se no
Principio do Contraditério, que assegura o direito de
contestar as ponderagdes de ataque e obstaculos
apresentados por um opoente, ou um requerente de
nulidade administrativa. Nesta perspectiva, a parte
oposta, ou requerida, deve ter o direito de arguir direta
ou indiretamente a “distintividade adquirida” para
reforgar a capacidade distintiva de sua marca e afastar
possiveis argumentos de reproducdo ou imitacéo
marcaria.

Sugestéo:

O Primeiro Paragrafo do Item 5.9.10.2 deve ser
redigido da seguinte forma:

Sugestao parcialmente aceita

A inclusdo de outros momentos de peticionamento foi aceita.
No entanto foi utilizada redacao correspondente ao artigo 84-D
da Portaria INPI/PR 08/2022 (artigo incluido pela Portaria
INPI/PR n° 15, de 2025, com vigéncia a partir de 28 de
novembro de 2025).
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“O requerimento de analise de distintividade adquirida
pode ser formulado nos seguintes

momentos:

* no ato do deposito do pedido de registro;

* no ato de interposicao de recurso contra o
indeferimento do pedido de registro; com base em
alguma(s) da(s) norma(s) citadas no item 5.9 Anélise
do requisito de distintividade do sinal marcério;

= no ato de defesa administrativa do pedido de

registro ou registro”.

025 | International Trademark 5.9.10.2 Sugestao: Sugestio parcialmente aceita

Association (INTA) *Para conformar a incluséo dos procedimentos de A adaptagdo dos paragrafos posteriores aos momentos de
matéria de defesa, recomenda-se alterar o terceiro peticionamento foi feita com redagéo correspondente ao artigo
paragrafo do item 5.9.10.2, como segue: 84-E da Portaria INPI/PR 08/2022 (artigo incluido pela Portaria
“Em até 60 (sessenta) dias da solicitacdo de andlise de | INPI/PR n°® 15, de 2025, com vigéncia a partir de 28 de
distintividade adquirida pleiteada no ato do depésito, novembro de 2025).
do ato de defesa administrativa de um pedido de Quanto ao ndo conhecimento do requerimento, a redagdo do
registro ou do registro ou da convocagao para paragrafo foi alterada para “N&o sera conhecido o pedido de
manifestacdo apos a etapa do exame de recurso com reconhecimento de aquisi¢do de distintividade se requerido
base na distintividade inerente, o requerente devera mais de uma vez no mesmo processo ou fora das hipoteses
protocolar uma peticdo de apresentacdo de documentos | acima estabelecidas”.
para andlise de aquisi¢do de distintividade pelo uso.”
O Quarto Paragrafo deve também, neste sentido,
adequar-se da seguinte forma:
“Nio serd conhecido 0 pedido de reconhecimento
protocolado ap6s a decisdo de indeferimento do pedido,
sem interposicao de recurso, ou apds o protocolo da
peticdo de defesa de um pedido de registro ou do
registro, ou apés a decisao final do recurso contra o
indeferimento — a qual resulta no encerramento de seu
tramite administrativo.
Assim, salienta-se que o reconhecimento deste
fendmeno sera analisado pelo INPI somente durante a
fase de exame de registrabilidade do pedido, ou em
manifestacdo & nulidade administrativa.”

026 | International Trademark 5.9.10.2 Alteracao: Sugestio parcialmente aceita

Association (INTA)

A redagdo foi alterada para “Nao sera conhecido o pedido de
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Recomenda-se reestruturar o Quinto e Sexto Paragrafos
para:

“Assim, salienta-se que o reconhecimento deste
fendmeno seré analisado pelo INPI somente durante a
fase de exame de registrabilidade do pedido ou em
resposta a um questionamento do registro”.
Adicionalmente, o requerimento de anélise de
aquisicdo de distintividade devera ser solicitado apenas
uma Unica vez, sob pena de ndo conhecimento dos
requerimentos subsequentes, sem prejuizo da
possibilidade de se requerer a revisdo de eventual
decisdo denegatdria por meio de recurso, bem como de
se realizar novo requerimento em relacéo a outro
pedido de registro posterior para a mesma marca.
Fundamentagéo:

Alterac0es feitas para se adequar a proposta de
alteragdo no ato normativo.

Entendemos que o requerente deve ter acesso ao duplo
grau de jurisdicdo administrativa. O ndo provimento de
um requerimento nédo deve inviabilizar a realizagéo de
novo requerimento em relacéo a outro pedido de
registro posterior para a mesma marca, até porque a
distintividade pode vir a ser adquirida apenas em um
momento posterior.

A restrigdo de solicitacao de “uma tnica vez durante o
exame do pedido de registro” ¢ limitadora e sem
justificativa. Um procedimento de registro de marca
pode levar mais de 12 meses quando oposic¢des por
terceiros forem protocoladas. Uma marca pode se
tornar distintiva durante 12 meses ou menos. Dessa
forma, justifica-se a manutencao da possibilidade para
0 requerente solicitar em outro momento, ou mais de
uma vez, a “distintividade adquirida”.

reconhecimento de aquisicdo de distintividade se requerido
mais de uma vez no mesmo processo ou fora das hipoteses
acima estabelecidas”, de modo a simplificar o texto e incluir
todas as etapas processuais previstas. A questdo de revisao de
decisdo denegatoria ja consta do ultimo paragrafo dessa segdo.

027

ABAPI — Associacdo
Brasileira dos Agentes
da Propriedade
Industrial

5.9.10.3

1. (...) E importante destacar que o fendmeno de
aquisi¢do de distintividade nao se confunde com a
comprovacio de notoriedade, uma vez que o que se
pretende demonstrar por meio das provas ¢ a mudanca
de percepcio semantica do publico consumidor com
respeito ao signo. Neste caso, 0 consumidor é
especifico dos produtos e/ou servigcos objeto do

Sugestio parcialmente atendida.
Foi adicionado o termo “especifico” apds “publico
consumidor”.
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pedido ou do registro.

Justificativa para a alteracao:

Para deixar claro que o publico consumidor
mencionado € o publico-alvo dos produtos e/ou
servigos assinalados pelo sinal em questdo, assim como
para evitar que haja confusdo entre o que deve ser
exigido quando da comprovacao de aquisi¢do de
distintividade, que ndo se confunde com notoriedade.
De outra forma, a redag@o poderia dar margem a uma
interpretagdo equivocada, no sentido de que o publico
seria mais amplo, quando este ¢ exigido apenas para
fins de comprovagao do alto renome ou notoriedade.

028 | ABAPI — Associacédo 5.9.10.3 2. Para chegar a tal convicgao, o INPI avaliara os Sugestio parcialmente atendida.
Brasileira dos Agentes seguintes quesitos, sem prejuizo de outros meios de Com redacdo correspondente ao artigo 84-F da Portaria
da Propriedade prova que possam vir a ser produzidos: INPI/PR 08/2022 (artigo incluido pela Portaria INPI/PR n° 15,
Industrial de 2025, com vigéncia a partir de 28 de novembro de 2025).
. uso substanecialmente-exelusive-e-continee da marca
dentro de um periodo de trés anos antes da data na
qual o requerimento de distintividade foi feito.
Justificativa para a proposta de alteracio:
Aqui sdo reiterados os mesmos comentarios feitos
acima em relacdo ao artigo 84-E da Minuta de Portaria.
()
029 | ABAPI — Associagdo 5.9.10.3 3. Nesse requerimento, devera o requerente esclarecer | Sugestio parcialmente atendida.

Brasileira dos Agentes
da Propriedade
Industrial

se deseja que o INPI avalie a aquisi¢cdo de
distintividade:

» Somente apos a revisdo do mérito da decisdo
de indeferimento com respeito a distintividade
inerente do proprio signo, ou seja, em duas
etapas; ou

» De pronto, abdicando da revisdo do mérito da
decis@o de indeferimento com respeito a

Essa sugestdo refere-se a se¢@o a ser incluida na parte de
Recursos. Nao foi considerado necessario descrever em quantas
etapas se dara o exame, visto que ja esta claro pelo texto.
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distintividade inerente, ou seja, em etapa
unica.

Justificativa para a proposta de alteracio:

Para maior clareza dos usuarios (requerente e terceiros
interessados) e do préprio INPIL. Em suma, o ideal é
que exista uma nomenclatura para denominar as duas
situacoes.

030

ABAPI — Associacao
Brasileira dos Agentes
da Propriedade
Industrial

5.9.10.3

4. Finalmente, alerta-se para a necessidade de
demonstracao de uso essencialmente exclusivo do signo,
sendo necessario que este identifique razoavelmente
uma tnica fonte comercial dos produtos e servigcos em
questdo. A existéncia de outros registros marcarios
contendo o signo em apreciagdo sera indicativa de
disseminagdo de uso comercial do mesmo, podendo
prejudicar o pleito de reconhecimento de distintividade
adquirida, quando constatada a diluicdo do sinal como
nucleo distintivo de marcas.

Justificativa para a proposta de alteracao:

A redacdo anterior nos pareceu muito rigida, fato que
pode levar o examinador a adotar pouca flexibilidade no
exame de um caso concreto onde haja diluigdo do sinal,
mas sempre como signo de cunho secundario em
marcas.

A finalidade do instituto da “distintividade adquirida” ¢
a de conceder protegdo a um sinal que ganhou for¢a com
0 USO € passou a exercer, por conseguinte, as func¢des
precipuas de marca, notadamente, a distintiva e de
indicagdo de origem.

Ora, tal fendmeno pode vir a ocorrer ainda que o termo
seja descritivo na sua acepgdo original e comumente
utilizado na composi¢do de outras marcas, mas como
sinal secundario. Caso estejamos diante de um cenario
onde o sinal esteja diluido, mas com cunho secundario,
esse poderd ter adquirido distintividade como termo
principal e ntcleo distintivo de uma marca. Em um caso
concreto andlogo, nos parece indispensavel uma analise

Sugestiao negada

O texto conforme esta ja é claro, principalmente acompanhado
do exemplo disponibilizado em que a expressdo ndo distintiva
aparece exclusivamente como elemento principal dos conjuntos
marcarios.
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mais criteriosa e flexivel em relacdo a diluicdo do sinal
razao pela qual a ABAPI entende ser primordial a
alteracdo sugerida.

031 | Associagdo Paulista da 5.9.10.3 Para chegar a tal convicgdo, o INPI avaliara os Sugestio parcialmente atendida.
Propriedade Intelectual seguintes quesitos, considerados como minimos e Com redacdo correspondente ao artigo 84-F da Portaria
- ASPI consecutivamente necessarios: INPI/PR 08/2022 (artigo incluido pela Portaria INPI/PR n° 15,
uso regular da marca durante trés anos antes da data | de 2025, com vigéncia a partir de 28 de novembro de 2025).
na qual o requerimento de distintividade foi feito;
032 | PI Analitica 5.9.10.3 Ao descrever o bojo comprobatorio para aquisi¢ao do Nao houve sugestiao de alteracio.

secondary meaning, a Minuta determina que as provas
devem ser correlacionadas aos produtos/servigos
listados no pedido em analise; o que nos leva a
entender que se um sinal que pretende esse
reconhecimento assinala uma linha de
produtos/servigos, as provas (ai inclusa a pesquisa de
opinido) deverdo ser apresentadas para cada
produto/servigo e ndo da linha de produtos/servigos
como um todo. Nesse sentido, entendemos que, por
mais que estejamos diante de um reconhecimento
excepcional, possiveis empresas que possuem sinais
com essas caracteristicas serdo extremamente
prejudicadas pelo custo da realizagdo probatéria para o
reconhecimento do secondary meaning, uma vez que
deverao realizar pesquisa de opinido para cada
produto/servigo assinalado pela linha de
produtos/servigos.

Ademais, a minuta aborda sobre o indeferimento
pautado pela verifica¢ao de diluigao do sinal no banco
de dados do INPI. Entretanto, mesmo que o sinal que
pretenda o reconhecimento do secondary meaning
esteja diluido no banco de dados do INPI (fato
provavel dada a caracteristica de descritivo, genérico,
comum ou vulgar), a pesquisa de opinido atestara que
aquele sinal identifica uma tnica origem comercial
para o consumidor e, portanto, que o sinal merecera ter
reconhecida a sua distintividade adquirida.
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033 | Amanda Fonseca De 5.9.10.3 Sobre as provas, como exposto acima nos comentarios | Sugestdo parcialmente atendida.

Siervi a minuta da Portaria, entendo que o requisito temporal | Com redagdo correspondente ao artigo 84-F da Portaria
nao deveria ser considerado de modo absoluto, pois por | INPI/PR 08/2022 (artigo incluido pela Portaria INPI/PR n° 15,
se tratar de um fendmeno com variaveis distintas, pode | de 2025, com vigéncia a partir de 28 de novembro de 2025).
ocorrer de o consumidor realizar a associacdo desejada
com a marca em um prazo menor que 5 anos. Se tal
prazo for mantido, hé o risco de o titular ter que
aguarda-lo para requerer o deposito do sinal e nesse
meio tempo ser alvo de concorrentes desleais que
visam se aproveitar do prestigio da sua marca, que
provavelmente serd bem conhecida, diante dos efetivos
investimentos realizados em lapso temporal mais curto.

034 | Amanda Fonseca De 5.9.10.3 Ademais, ¢ importante deixar claro, na parte do Sugestao atendida

Siervi historico do volume de investimentos, que nao se trata | Foi inserido o seguinte trecho, o qual se entende incorporar a
apenas de fortalecer a marca, mas de sempre se sugestdao formulada: “O requerente podera anexar ao conjunto
associar a marca com o produto ou servigo que probatério o detalhamento do volume de investimentos
distingue, o mais importante para a constatagdo da realizados ao longo dos anos para fortalecer a marca,
distintividade adquirida € realizar essa associagdo de relacionando tanto a marca quanto os investimentos aos
modo contundente para o consumidor. produtos ou servigos reivindicados, ¢ demonstrando ainda a

natureza (tipo de midia) e alcance geografico”.
035 | Amanda Fonseca De 5.9.10.3 Muito relevante, ainda, ¢ deixar claro que o publico a Sugestio parcialmente atendida.

Siervi ser considerado para se reconhecer a associagdo entre o | Foi adicionado o termo “especifico” a expressdo “publico
bem e o sinal deve ser o seu publico consumidor consumidor” no item 5.9.10.3 Analise de provas, paragrafo 3°.
especifico, levando em conta aspectos regionais, As demais consideragdes constantes da proposta ndo foram
limitagGes territoriais e de distribuicdo/comercializagdo | levadas em consideracdo, por ndo atender aos demais requisitos
do bem e jamais ampla parcela do publico nacional, propostos pelo INPI.
como ocorre com o alto renome. Se o sinal tem
distintividade inerente ndo ha a necessidade de sua
exploragdo em ambito nacional, ndo obstante o
principio da territorialidade lhe garanta protecdo
nacional, por que entdo sujeitar as marcas cuja
distintividade foi adquirida por meio do uso a essa
exigéncia?

036 | Amanda Fonseca De 5.9.10.3 O exemplo Red Shirts ndo me parece adequado, a cor Sugestiao negada

Siervi

vermelha pode ser distintiva para assinalar camisas,
ndo ha uma relagdo direta (nem mesmo
necessariamente indireta) entre essa cor e esse bem, no
maximo, seria o caso de marca evocativa.

Para o INPI, o nome do produto acompanhado de um adjetivo
que lhe seja aplicavel é considerado descritivo, portanto “RED
SHIRTS” (camisas vermelhas) ¢ inapropriavel a titulo
exclusivo para “camisas”.
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037 | Amanda Fonseca De 5.9.10.3 Sobre o uso exclusivo do signo, entendo que esse Sugestao negada
Siervi tampouco deveria ser considerado de modo absoluto, O texto conforme esta ja é claro, principalmente acompanhado

existindo, inclusive, situagdes de reconhecimento de do exemplo disponibilizado em que a expressao ndo distintiva
alto renome de marcas que convivem com outras iguais | aparece exclusivamente como elemento principal dos conjuntos
ou semelhantes, respeitado o principio da marcarios.
especialidade. A menos que se deixe claro que o sinal
nao deve estar diluido em seu ramo de atividade. Mais
uma vez, ndo se deve exigir um requisito mais severo
para o registro de uma marca cuja distintividade foi
adquirida pelo uso, uma vez constatada tal condigao,
que para um sinal que seja inerentemente distintivo.

038 | Associacgdo Brasileira 5.9.10.3 a) Sobre a pesquisa de mercado usada para Sugestio atendida apenas em relacio a letra c)

da IndUstria de
Alimentos (ABIA)

demonstrar que o publico consumidor entende
o sinal como marca, sugere-se colocar quais os
critérios para a pesquisa: numero de
consumidores, exemplos de perguntas;

b) O exemplo “Bom e Saudavel” faz parecer que
a pesquisa precisa contemplar todas as capitais
brasileiras, enquanto o paragrafo acima da
tabela fala em “todas as regides do pais”. Isso
causa uma ambiguidade de interpretacdes;

c) Corregdo ortografica: “(...) por si so (...)” ao
invés de “(...) por si s0s (...)”;

d) Sobre as declaragdes de terceiros, sugere-se um
exemplo do teor destes documentos ou, de
outra forma, um modelo de declaragao.

JUSTIFICATIVA: A contribuigdo tem por objetivo

delinear critérios bem definidos e padronizados para a
pesquisa de mercado mencionada na minuta. De
contrario, os postulantes terdo grandes dificuldades em
elabora-la e ndo saberao se o escopo € suficiente. O
manual utiliza de exemplo “Bom e Saudavel” o que
pode gerar interpretacGes ambiguas, dai a necessidade
de uma nova redacéo. Por fim, necessaria também uma
orientacdo mais clara sobre o que deve estar na
declaracdo de terceiro, para evitar que os postulantes

Quanto a letra a), ndo temos como atender neste momento. Nao
€ nossa intencdo cercear o direito do requerente, especialmente
em uma analise predominantemente casuistica. Mas a sugestdo
foi anotada e, no futuro, apds avaliacdo, pode ser
implementada.

Quanto a letra b), trata-se de um exemplo em que o conjunto
probatoério foi considerado apto. Nao sdo critérios exigidos e
sequer ¢ mencionada uma “pesquisa”.

Quanto a letra c), foi feita a corregdo ortografica.

Quanto a letra d), ndo temos como atender neste momento. Nao
€ nossa intencao cercear o direito do requerente, especialmente
em uma analise predominantemente casuistica. Mas a sugestdo
foi anotada e, no futuro, apods avaliacdo, pode ser
implementada.
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figuem em davida sobre qual declaracéo € eficaz ou
néo.

039

Maité Cecilia Fabbri
Moro e Ana Beatriz
Braga Pinheiro

5.9.10.3

1° alteracdo proposta

“(...) uma vez que o que se pretende demonstrar por
meio das provas é a mudanca de percepgao semantica
do publico consumidor com respeito ao signo.”
Sugestdo: “(...) uma vez que o que se pretende
demonstrar por meio das provas é uma mudanca de
percepcao semantica do pablico consumidor com
respeito ao signo.”

Justificativa: A alteracdo proposta visa preservar o
significado primério do sinal, sem comprometer a
clareza da redacdo. O uso do artigo indefinido “uma”
sugere que a alteracdo na percepgdo semantica do
publico consumidor pode ocorrer de forma nao
absoluta, mas como um acréscimo semantico com
funcgdo estritamente marcéria.

Sugestio negada
O texto foi considerado suficientemente claro.

040

Maité Cecilia Fabbri
Moro e Ana Beatriz
Braga Pinheiro

5.9.10.3

2° alteracéo proposta

“Para chegar a tal conviccdo, o INPI avaliara os
seguintes quesitos, considerados como minimos e
consecutivamente necessarios:”

Sugestdo: “Para chegar a tal convicgdo, o INPI avaliara
0s seguintes quesitos, considerados como parametros
orientadores e ndo exaustivos:”

Justificativa: A alteracdo proposta visa aclarar que os
requisitos ndo sao rigidos ou excludentes de outros
fatores, apenas parametros orientadores da analise.
Ademais, o uso do termo “necessario” deve ser
repensado, tendo em vista que alguns produtos/servi¢os
ndo podem ser divulgados e/ou podem ter restricGes em
relacdo a publicidade . Quanto aos requisitos minimos,
Amanda Fonseca de Siervi explica:

“A doutrina lista varios requisitos cuja presenca
demonstra a existéncia de secondary meaning. Tais
requisitos, contudo, ndo precisam estar integral e
concomitantemente presentes no exame dos signos
aspirantes a marca, por meio da aquisicdo de

Sugestio negada

Os quesitos sdo considerados minimos e necessarios € ndo
meramente orientadores. Ndo mencionamos publicidade no
texto, apenas “investimentos”. Quaisquer documentos
comprobatorios serdo aceitos e examinados, sendo avaliada sua
relevancia na analise do requerimento.
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distintividade por um sinal, em principio, carente dessa
condigéo.

(.)

Entre os fatores listados de forma mais recorrente, pela
doutrina e jurisprudéncia, sobretudo a norte-americana,
estdo: tempo e extensdo do uso; utilizacdo constante e
uniforme, feita preferencialmente, apenas pelo
comerciante que busca o reconhecimento do sinal
como marca via secondary meaning; sucesso de
vendas; tentativas de imitacdo intencional do sinal por
concorrentes; publicidade feita pelo comerciante;
publicidade feita por terceiros sem a solicitacdo do
comerciante; investimentos financeiros na promoc¢éo
do sinal; identificacdo do sinal como individualizador
de um produto ou servi¢co na mente dos consumidores;
fracdo do mercado abarcada pelo sinal; nimero de
consumidores e volume de vendas.” 7

041

Maité Cecilia Fabbri
Moro e Ana Beatriz
Braga Pinheiro

5.9.10.3

3° alteracéo proposta

“uso substancialmente exclusivo e continuo da marca
durante cinco anos antes da data na qual o
requerimento de distintividade foi feito;”

Sugestdo: “uso substancialmente uniforme e continuo
da marca (...)”

Justificativa: O termo “exclusivo”pode levar a
interpretacdo de que a marca deve ser utilizada de
forma exclusiva, excluindo qualquer outro uso do
termo (mesmo que no seu significado primario). A
exigéncia de exclusividade absoluta poderia criar um
critério excessivamente restritivo, impeditivo do
reconhecimento do secondary meaning. Ao passo que 0
termo “uniforme” enfatiza a consisténcia no uso do
sinal como exercente de fun¢do marcéria ao longo do
tempo. Nesse sentido, € possivel observar alguns
autores utilizando o termo “uniforme"

“De qualquer modo, deve se ter em mente que 0 uso
necessario para que um sinal adquira significado
secundario deve ser feito de forma uniforme e
constante, sempre de modo distintivo visando

Sugestao parcialmente aceita.

Ainda que o termo “exclusivo” tenha sido excluido, foi mantido
o termo “continuo” conforme a Portaria INPI/PR 08/2022
(artigos incluidos pela Portaria INPI/PR n° 15, de 2025, com
vigéncia a partir de 28 de novembro de 2025).
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efetivamente a individualizar o bem, diferenciando-o
de seus congéneres (...)” 8(Original ndo grifado)

042

Maité Cecilia Fabbri
Moro e Ana Beatriz
Braga Pinheiro

5.9.10.3

4° alteracdo proposta

“(...) durante cinco anos antes da data na qual o
requerimento de distintividade foi feito;”

Sugestdo: “(...) por um periodo de tempo suficiente
para demonstrar a aquisi¢ao de distintividade antes
da data na qual o requerimento foi feito;”

Justificativa: é recomendavel a alteracéo da exigéncia
de 5 anos como um requisito fixo, permitindo que o
periodo necessario seja avaliado conforme o caso
concreto e os fatos apresentados. Isso evita
interpretacdes rigidas que poderiam desconsiderar
situagdes em que o signo se consolidou em prazo
inferior. Nessa mesma linha de raciocinio, Lélio
Schmidt e Amanda de Siervi compreendem que o0
limite de tempo, unicamente, ndo é suficiente:

“A ocorréncia do secondary meaning podera ser
comprovada por outros meios, sem que se possa exigir
um prazo minimo para sua verificagdo.”9

“(...) o decurso do tempo por si s0, ndao € considerado
suficiente para aquisicao de um significado secundario
por um termo de uso comum.”10

Sugestiao parcialmente aceita.

O prazo foi alterado para 3 anos, mas foi mantido um prazo.
Contudo, ndo é um critério unico. O simples fato de usar por
esse periodo ndo lhe garante a comprovagao da distintividade
adquirida.

043

Maité Cecilia Fabbri
Moro e Ana Beatriz
Braga Pinheiro

5.9.10.3

5° alteracéo proposta

“historico detalhado do volume de investimentos
realizados ao longo dos anos para fortalecer a marca,
demonstrando ainda a natureza (tipo de midia) e
extensdo geografica do mesmo.”

Sugestao: “historico detalhado das iniciativas
adotadas ao longo dos anos para fortalecer o sinal
como marca, incluindo elementos que demonstrem
a extensao geografica desse reconhecimento.”
Justificativa: A alteracéo foi realizada para afastar a
obrigatoriedade de comprovagéo de valores investidos
em publicidade para o fortalecimento da marca, visto
que este ndo é o Unico e nem o principal meio de
demonstracdo da aquisicéo de distintividade. Essa
interpretacdo é sustentada pela doutrina brasileira e
jurisprudéncia internacionais:

Sugestao negada.

O termo “publicidade” ndo foi mencionado no texto.
“Investimentos” ¢ de ampla aplicacdo, inclusive em iniciativas
adotadas.
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“Nos Estados Unidos, para que o secondary meaning se
configure é necessario que pelo menos 50% dos
entrevistados reputem a marca como distintiva. Na
Europa, a matéria foi apreciada por ocasido do caso
WINDSURFING CHIEMSEE. A jurisprudéncia alema
requeria altos percentuais de presenca no mercado para
admitir o secondary meaning. Entretanto, isso ficou
superado pelo acorddo da Corte Europeia de Justica
gue destacou que a comprovacdo do secondary
meaning ndo requer participacdo do mercado superior a
50%. E descabido exigir percentual fixo de market
share. Basta comprovar a distintividade mediante
sondagens de opinido e declara¢bes de cAmaras de
comércio e de industria, associa¢Oes profissionais e
peritos.”

“A publicidade feita pelo fabricante ou comerciante do
sinal que busca o reconhecimento de aquisi¢éo de
distintividade ndo é o principal meio de comprovacao
da existéncia de secondary meaning.”

044 | Maité Cecilia Fabbri 5.9.10.3 6° alteracdo proposta Sugestio negada.
Moro e Ana Beatriz “Finalmente, alerta-se para a necessidade de A redagdo do trecho foi alterada, porém sem a incorporacdo da
Braga Pinheiro demonstracdo de uso essencialmente exclusivo do sugestdo formulada. O INPI entende que a condigdo
signo, sendo necessario que este identifique questionada ¢ necessaria para a comprovagdo de ligagao entre
razoavelmente uma Unica fonte comercial dos produtos | o signo e sua origem comercial
e servigos em questdo.”
Sugestdo: “Finalmente, alerta-se para a necessidade de
demonstracdo de uso essencialmente uniforme do
signo, sendo necessario que este identifique
razoavelmente uma Unica fonte comercial dos produtos
e servigcos em questao.”
Justificativa: Frisa-se a justificativa apresentada na 3°
alteracdo proposta.
045 | Comissao de 5.9.10.3 Para chegar a tal conviccédo, o INPI avaliara os Sugestio parcialmente aceita.
Propriedade Intelectual seguintes quesitos, considerados como minimos e Ainda que o termo “exclusivo” tenha sido excluido, foi mantido
da OAB/SP consecutivamente necessarios: o termo “continuo” e alterado o prazo para trés anos, conforme

* uso substancialmente distintivo e continuo da marca
durante trés anos antes da data na qual o requerimento
de distintividade foi feito;

* pesquisa de mercado demonstrando que mais de 50%
do publico consumidor entende o sinal como marca, ou

a Portaria INPI/PR 08/2022 (artigos incluidos pela Portaria
INPI/PR n° 15, de 2025, com vigéncia a partir de 28 de
novembro de 2025).

Quanto a pesquisa de mercado, nenhum percentual de
conhecimento sera determinado nesse momento.
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seja, um signo capaz de identificar os produtos e
servicos a ele associados, e diferencia-lo dos da
concorréncia; e

046

Vilela Coelho
Sociedade de
Advogados

5.9.10.3

Sugere-se as seguintes alteracGes:

“As provas apresentadas ao INPI devem demonstrar

gue o signo em questdo adquiriu suficiente

distintividade para teria-ultrapassado-seu-sentido
mario cuin finali lirmi I ,

elencadese-passou-a identificar sua origem comercial

aos seus consumidores. ”

Justificativa: Propde-se a exclusdo dos trechos em
destaque, pois, o sentido primario nunca deixara de
existir, sendo que para que se exista a distintividade
aquirida ndo é necessario que o significado original
desapareca, mas sim que o signo tenha adquirido
capacidade diferenciadora e cumpra sua funcéo
marcéria de distinguir e identificar a origem
empresarial do produto ou servico. Ainda, o texto é
incompleto porque foram escolhidas expressdes que
fazem referéncia exclusivamente ao inciso VI, do art.
124, o qual ndo €é o Unico que indica proibicGes que
podem ser superadas pela aquisicdo de distintividade,
conforme j& tratado. Deveria haver indicacdo de que
essa referéncia é exemplificativa ou incluir a
referencias demais proibicGes que podem ser superadas
por esse instituto legal.

Sugestiao parcialmente aceita.

A redag@o do paragrafo foi alterada, com exclusdo da parte que
faz referéncia unicamente a proibi¢do do inciso VI do art. 124
da LPL

047

Vilela Coelho
Sociedade de
Advogados

5.9.10.3

“E importante destacar que o fendmeno de aquisicio
de distintividade néo se confunde com a comprovacéo
de notoriedade ou alto renome do signo, uma vez que
0 que se pretende demonstrar por meio das provas é
capacidade do signo de cumprir com sua funcéo
marcaria de identificar e distinguir sua origem

comercial e-mudonco-deperecpedeseminticade
bl - ' e

Justificativa: Sugere-se que haja a inclusdo de que a
distintividade aquirida tambeém n&o se confunde com a
comprovacdo do alto renome, pois, 0s institutos de
marca notoria e marca de alto renome sdo distintos,
sendo gue apenas o reconhecimento de alto renome

Sugestio parcialmente aceita.

A redagdo do paragrafo foi alterada. Nao foi incluida a
expressdo “alto renome” pois considera-se que o termo
“notoriedade” refere-se genericamente ao quao famosa uma
marca é. Foi mantida a expressdo “mudanga de percepcao
semantica” e foi explicado o seu efeito.
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possui procedimento proprio perante o INPI. No mais,
reitera-se que o sentido primario ndo necessariamente
deixara de existir, ndo havendo “mudanga da percepgao
semantica”, mas sim aquisi¢do de uma nova fungéo
para o signo: a fungdo marcaria.

048

Vilela Coelho
Sociedade de
Advogados

5.9.10.3

“Dado que se deseja que seja demonstrado o
reconhecimento do signo em questdo como efetivo e
singular identificador de origem comercial perante seu

pablice consumidor—+ecomenda-se-gue-sejam
apresentadas-pesquisas-de-opinide, as pesquisas de
mercado séo consideradas como instrumento mais
apropriado para demonstrar a percep¢do do publico
consumidor em relagdo aos produtos e/ou servigos em
causa.”

Justificativa: Propde-se que se retire a expressdo
“pesquisa de opinido” por ser imprecisa e substitua-se
por “pesquisas de mercado”. Alids esse € o termo
utilizado, por exemplo, no paragrafo anterior, e define
melhor o objeto do estudo que tem por objetivo de
demonstrar a percepcéo do consumidor quanto a
distintividade da marca em seu ramo de atuacdo. Caso
este ndo seja o entendimento do INPI e decida manter
tal termo, seria recomendavel explicar e exemplificar o
que podera ser considerado “pesquisa de opinido”.

Sugestiao parcialmente aceita.

Foi mantido o “publico consumidor” mas a expressdo
“pesquisas de opinido” foi alterada para “pesquisas de
mercado”.

049

Vilela Coelho
Sociedade de
Advogados

5.9.10.3

“Cabe ressaltar que as provas apresentadas devem ter
carater eminentemente nacional. Nao serao
consideradas pertinentes provas oriundas do exterior.
As provas obtidas por meio da internet deverao ser
apresentadas em conjunto com elementos que
permitam a verificacéo de sua validade gue—-sem-gue
Ainda é necessario que tais provas demonstrem a
aquisicdo de distintividade em todas as regides do pais
e ndo somente limitada a uma Unica regido ou poucas
regides, tendo em vista que o registro concedido sera
véalido por todo o territorio do Pais.”

Justificativa: Propde-se a retirada do termo
“eminentemente”, tendo em vista que o registro possui
carater nacional e eventuais provas estrangeiras ndo

Sugestao parcialmente aceita.

O termo “eminentemente” foi excluido, visto que as provas
devem ter abrangéncia nacional. Mas foi mantida a exigéncia
de que provas obtidas por meio da internet devem demonstrar
que o publico atingido é o brasileiro e sua distribuicao
geografica pelo pais.
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poderdo mesmo ser aceitas. A inclusdo do termo
“eminentemente” apenas dificulta a compreensdo da
questdo, abrindo possibilidade de se discutir que
existiriam exceces a tal regra. Ademais, a exigéncia
de requisitos adicionais para as provas obtidas por meio
da internet, como registros de acesso ao site nacional,
identificando-os como acessos nacionais e
discriminando-os por Estado, dificulta de maneira
desproporcional a producéo de provas pelo titular. Tais
imposicdes impdem limites que ndo sdo sequer
aplicados no @mbito judicial. os exemplos apresentados
como “provas aceitas” ilustram essas exigéncias, que
também devem ser revisadas e ajustadas.

050

Vilela Coelho
Sociedade de
Advogados

5.9.10.3

“Adicionalmente, a demonstracéo de aquisigdo de
distintividade adquirida deve ser demonstrada para o
sigho eem-base-na-apresentacdo-do-signe que se busca
registrar, sem a incluséo de outros elementos, uma vez
que ndo € possivel estimar a contribuicdo que eles gue
outres-elementas-presentes-em-odtraapresentacas
podem exercer sobre o consumidor médio. Por
exemplo, se as provas apresentadas mostram o uso do
elemento para o qual se busca o reconhecimento da
distintividade adquirida, sempre acompanhada de um
signo ja registrado, ndo sera possivel avaliar o grau
real de distintividade do elemento isoladamente. Assim,
o elemento adicional (secundario) ndo sera
considerado para a aquisicdo de distintividade
adquirida. a-demenstracdo-de-aguisicado-de
ictintividade d . N o

Justificativa: Tal alteragdo € proposta para dar maior
clareza a questdo e eliminar possiveis entendimentos

Sugestio negada
O texto € claro conforme esta e sua aplicagdo ¢ explicada no
exemplo que lhe segue.

051

contraditorios a propria natureza da legislacao.

13

Sugestio negada
O texto € claro conforme estd e sua aplicagdo ¢ explicada no
exemplo que lhe segue.
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ctintividade adauirida?

Justificativa: Tal disposicdo apenas reproduz o que a
prépria LPI ja estabelece, sendo 6bvio que um signo
apenas podera ser registrado quanto este cumprir com a
fungéo de identificar sua origem comercial, sendo,
portanto, redundante e desnecessaria.

052

International Trademark
Association (INTA)

5.9.10.3

Excluséo:

No Terceiro Paragrafo excluir: “os seguintes quesitos,
considerados como minimos e consecutivamente
necessarios:” e os dois primeiros itens especificando as
provas.

Recomenda-se que o Terceiro Paragrafo do Item
5.9.10.3 seja modificado para se adequar & alteracdo
proposta ao Item 84-E do ato normativo.

Deve-se incluir que todos os meios de provas, cujo rol
é exemplificativo, serdo aceitos pelo INPI, o que
envolve a eliminagdo do item sobre pesquisa de
mercado da seguinte forma:

Sugestao:

“Para chegar a tal convicg¢ao, o INPI avaliard 0 uso
efetivo e continuado da marca e as provas produzidas,
entre as quais as citadas abaixo a titulo exemplificativo:
(a) Historico da marca;

(b) Amostras da marca usada;

(c) Material de marketing, publicidade,

(d) Volume de vendas ou receita envolvendo os
produtos ou servicos identificados pela marca;

(e) Investimentos ao longo dos anos para fortalecer
a marca, demonstrando ainda a natureza (tipo de
midia) e extensio geografica do mesmo”;

(f) Dados de market share;

(9) Duracéo e escopo de uso antes da data de
requerimento do reconhecimento;

Sugestio negada

O texto foi alterado conforme a Portaria INPI/PR 08/2022
(artigos incluidos pela Portaria INPI/PR n°® 15, de 2025, com
vigéncia a partir de 28 de novembro de 2025). As provas a
serem anexadas sdo de livre escolha do requerente,
recomendando-se que sejam aqueles que satisfagam os quesitos
determinados pelo INPI, sob pena de formulagdo de exigéncia.
Observa-se que o processamento administrativo dos
requerimentos foi elaborado apds benchmarking com outros
escritorios de PI e com conhecimento de procedimentos
judiciais diversos e nao apenas um caso.
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(h) Area geografica de venda de bens ou prestagio
de servicos;
(i) Extenséo da publicidade (valor e volume);

(J) Percepcéo do publico consumidor relevante do
segmento mercadol6gico de que associa a marca ao
Requerente do reconhecimento da distintividade
adquirida (por meio, ndo exaustivo, por exemplo, de
pesquisas, referéncias na midia de terceiros,
matérias jornalisticas);

(k) premiag0es, declaragdes de clientes e varejistas,
declaracdes de associac@es profissionais ou outros
do setor etc.;

(I) Precedentes jurisprudenciais relevantes que
confirmam o carater distintivo adquirido da marca;
e

(m) Historico detalhado do volume de investimentos
realizados ao longo dos anos para fortalecer a marca,
demonstrando ainda a natureza (tipo de midia) e
extensao geografica do mesmo.

Fundamentacéo:

As partes tém o direito de empregar todos os meios
legais e legitimos para provar a verdade dos fatos em
que se baseia o pedido ou defesa, por isso, a
taxatividade de provas ndo é adequada.

As propostas acima estdo alinhadas com o Codigo de
Processo Civil Brasileiro (art. 369) e com as Diretrizes
da INTA para o Exame de Marcas.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em
varias ocasides, explicitou publicamente o seu interesse
de estar alinhado com o poder judiciario, 0 que parece
sensato e frutifero, principalmente, no contexto de
producdo de provas. Por isso, chamamos atengéo para 0
recente standard probatorio estabelecido no processo
5082257-22.2023.4.02.5101, 13% VVara Federal, Justica
Federal, Secdo Judiciaria do Rio de Janeiro, Clermon et
Associes X INPI (caso do solado

vermelho), em que ficou claro que a pesquisa de
mercado ndo € essencial.
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As provas em que 0 juiz se baseou para concluir a
favor da distintividade adquirida foram:

- PublicagGes jornalisticas (internacionais e nacionais);
- Noticias sobre decisdes jurisprudenciais europeias a
favor do Requerente;

- Fotos de celebridades usando o produto;

- PublicacGes em websites locais;

- Entrevista com uma atriz e reacdo do Entrevistador,
que identificou espontaneamente a sola vermelha
ligada a sua origem;

- Diversas decisdes administrativas e judiciais que
reconheciam a distintividade adquirida.

No trecho abaixo grifado, evidencia-se que a pesquisa
de mercado ndo foi essencial:

“(...)

a) diversas publicagdes jornalisticas nacionais e
estrangeiras de moda mencionando 0s sapatos
femininos Louboutin e como s&o reconhecidos pela
sola vermelha laqueada (evento 1, ANEXOS, fls. 1/29,
41/44); b) noticias divulgando a decisdo do Tribunal de
Justica da Unido Europeia admitindo a possibilidade de
registro de sola vermelha em favor da empresa autora
(evento 1, ANEXOS, fls. 35/40 e ANEXO18) c) fotos
de celebridades com uso de sapatos femininos de salto
alto e solado vermelho (evento 1, ANEXQ9) d)
publicacGes em sites nacionais sobre 0s sapatos
femininos Louboutin e sua atuagdo no Brasil (evento 1,
ANEXO10); e) entrevista em televisdo com atriz no
qual os sapatos dela sdo espontaneamente identificados
pelo apresentador como Louboutin em razéo da sola
vermelha (evento 1, ANEXO11); Isso é reforgado pelas
decisdes judiciais e administrativas que, direta ou
indiretamente, reconheceram a distintividade da marca
do solado vermelho da Louboutin: - decisdo judicial do
TJSP (12 Camara Reservada de Direito Empresarial)
mantendo decisdo que deferiu tutela de urgéncia para
cessar a comercializacdo de sapatos femininos com
sola vermelha em razdo da similaridade com os
calgados Louboutin (evento 1, ANEXO12); - deciséo
judicial do STJ (32 Turma) em caso de concorréncia
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desleal, citando o solado vermelho dos sapatos
Louboutin como elemento gréafico-visual desenvolvido
com o proposito de distingui-los de concorrentes
(evento 1, ANEXO13); - deciséo do Instituto de
Harmonizagédo do Mercado Interno (OHIM, na sigla em
inglés), hoje sucedido pelo Escritério de Propriedade
Intelectual da Unido Europeia (EUIPO), sobre a marca
de posic¢do do solado vermelho idéntico a discutida
nestes autos, no sentido de que “a marca solicitada ¢
efetivamente percebida no mercado como um indicador
de origem comercial” (evento 1, ANEXO14); -
Decisdes do OHIM sobre a colidéncia da marca em
questdo com a marca “MY SHOES” (evento 1,
ANEXO15); - Deciséo da Corte de Apelagdo de Paris
rejeitando a nulidade da marca figurativa de solado
vermelho da Louboutin (evento 1, ANEXO16); -
Deciséo do Tribunal de Justi¢a da Unido Europeia no
sentido de que o sinal consistente em cor aplicada a um
solado de sapato de salto alto ndo consiste em uma
forma que ndo seria registravel (evento 1, ANEXO17).
Além de toda essa documentacao apta a comprovar
a distintividade adquirida da marca em questao, a
autora trouxe aos autos parecer elaborado pelos Profs.
Kone Prieto Furtunato Ceséario e Gustavo Cesario, 0
qual contempla uma pesquisa de mercado feita com
centenas de consumidoras brasileiras acima de 16 anos
(publico-alvo de sapatos femininos de salto alto) de
todas as classes sociais e

regides do Brasil. (...)”.

Portanto, parece inadequado que o r. INPI queira
estabelecer valor pré-determinado a certas provas,
como as pesquisas de mercado, e stantard probat6rio
que excede os padrdes judiciais. Além disso, exigir
pesquisa de mercado para provar a distintividade
adquirida € caro e algo que a maioria dos requerentes
ndo pode pagar. A exigéncia de pesquisa de mercado
poderia, portanto, impedir que requerentes sem vastos
recursos provassem a distintividade adquirida.

053

International Trademark
Association (INTA)

5.9.10.3

Alteracéo:

Sugestao negada
Conforme o principio da territorialidade, o uso da marca se
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Recomenda-se alterar ainda 0 Quinto Paragrafo de
forma a aceitar provas coletadas no exterior, em vista
do Brasil estar integrado no processo de globalizacdo
de mercados e a populagéo brasileira estar
bombardeada pela world wide web (internet) com
acesso instantaneo a informacdes e influéncias
estrangeiras assim como a influéncia brasileira ocorre
em inimeros paises.

restringe ao Brasil, assim, seu uso e conhecimento devem
ocorrer dentro do territério brasileiro. Provas do exterior so6
serdo consideradas se puderem comprovar que o publico
brasileiro foi atingido.

054

International Trademark
Association (INTA)

5.9.10.3

Sugestéo:

“Cabe ressaltar que as provas apresentadas devem ter
carater eminentemente nacional, sendo que serdo
consideradas as provas de uso e distintividade da
marca no exterior, incluindo aquelas obtidas por meio
da internet, principalmente, aquelas que evidenciem
que o publico atingido ¢é o brasileiro.”
Fundamentacéo:

A comprovagéo se d& no segmento mercadoldgico
relevante, sendo que a prova de aquisigédo de
distintividade néo se dara em todas as regides do pais,
emvista de regionalismos e das diferencas sociais,
econbmicas e éticas comerciais em cada estado da
Federagdo Brasileira. Portanto, essa exigéncia deve ser
eliminada.

Sugestiao negada

A marca tera validade nacional, portanto devera ter seu uso e
conhecimento comprovados nacionalmente em segmento
mercadologico relevante.

055

International Trademark
Association (INTA)

5.9.10.3

Alteracéo:

O Sexto paragrafo deve ser reescrito para ampliar 0s
exemplos para casos mais complexos, como quando as
cores per se adquirem distintividade pelo uso.
Sugestéo:

Preferencialmente, o carater distintivo adquirido deve
ser demonstrado com base na apresentacdo do sinal que
se pretende registrar, uma vez que seria dificil estimar
como a contribuicdo de outros elementos presentes em
outra apresentacdo poderiam impactar o consumidor
médio. Por exemplo, em principio, a demonstracao da
aquisicdo do carater distintivo de um sinal de
apresentacdo nominativa deveria ser realizada com
base em sua forma verbal, uma vez queseria dificil
calcular o efeito dos elementos visuais no publico-alvo.

Sugestao negada

O texto ¢ claro conforme estd e sua aplicagdo ¢ explicada no
exemplo que lhe segue. Todo meio de prova sera aceito e sua
relevancia analisada no caso concreto.
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No entanto, pode haver excecOes a esta regra geral,
dependendo do caso especifico. Por exemplo, em
alguns casos, os elementos verbais podem ser criticos
para provar a distintividade adquirida em relagéo a
marcas de cor Unica ou em outroscasos complexos.
Fundamentacao:

A redacdo é muito limitada e exclui meios de prova,
contradizendo o direito constitucional a ampla defesa.
Se determinada evidéncia ajudar a demonstrar a
aquisicao do carater distintivo de uma marca (mesmo
que a prova e a marca em exame ndo correspondam ao
sinal exato — como no caso de elementos verbais
relacionados a uma marca de cor Unica), essa evidéncia
deve ser aceita pelo INPI.

Por exemplo, os tribunais dos EUA enfatizam que a
publicidade "de busca" - que usa elementos que
incluem palavras para chamar a atengdo para a marca
ndo tradicional - € a chave para a evidéncia e para
estabelecer a distintividade adquirida.

Fornecemos alguns exemplos que mostram como
outros tipos de evidéncias podem ser cruciais para
provar o status relevante:

*A United Parcel Service of America, Inc. ("UPS")
registrou a cor MARROM para "transporte e entrega de
bens pessoais por via aérea e veiculo motorizado" nos
EUA. Também realizou uma campanha publicitaria
bem-sucedida com o slogan "O que MARROM pode
fazer por vocé?" e apresentando caminh@es de entrega
de cor MARROM.

-Esse geralmente é identificado como um uso bem-
sucedido de publicidade "de busca™ que ajudou nos
esforcos do proprietario da marca para estabelecer
direitos a cor MARROM como marca.

*Owens Corning é notoriamente conhecida por sua
marca de cor ROSA para materiais isolantes, registrada
nos EUA e em muitos outros paises. Também possui
uma familia de marcas nominativas “PINK” (ROSA)
para produtos de construcdo. O uso consistente da
marca nominativa PINK, para assinalar produtos de
construcdo, destaca e reforca a relacdo e identidade da
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cor ROSA com a Owens Corning e é uma evidéncia
atil para provar a distintividade adquirida.

056 | International Trademark 5.9.10.3 Incluséo: Sugestio negada
Association (INTA) Por fim, recomenda-se adicionar o seguinte paragrafo A incluséo ¢é desnecessaria. O texto e exemplos estdo de acordo
antes dos exemplos explicitados pelo INPI. com o padrdo do Manual de Marcas, que apresenta exemplos
Sugestao autoexplicativa: com o objetivo de oferecer esclarecimentos.
“A titulo exemplificativo, mencionamos abaixo casos
hipotéticos, em que diversos elementos e provas foram
considerados aptos ou ndo para o exame de
distintividade de marcas apresentadas para registro no
INPI. Os exemplos sdo casuisticos, ndo exaustivos e
servem de guia para 0s usuarios dos servicos,
lembrando-se que o0s exames serdo feitos
individualmente dentro de contexto especifico e
peculiar:”
057 | Vilela Coelho 7 Sugere-se as seguintes alteragdes: Sugestio negada
Sociedade de = i ; : O texto foi reformulado, porém sem que a sugestdo tenha sido
Advogados se-deseja-gue-o-INPlavalie-a-aguisicie-de total ou parcialmente incorporada. A ndo-incorporagdo se deveu
chsbpbaeedn: ao fato de que se busca baratear os custos para o requerente, que

Havendo interesse que seja avaliada a aquisicéo da
distintividade, o requerente devera se manifestar nesse
sentido. O INPI analisara primeiramente 0s argumentos
relativos a distintividade inerente e, sendo mantido o
entendimento de auséncia da distintividade inerente, o
INPI avaliara os argumentos e provas relativos a
aquisicao da distintividade.”

Justificativa: Propde-se nova redacgéo a avaliacdo do
INPI ao argumento de aquisi¢do de distintividade
apresentada em sede recursal, de forma a simplificar a
andlise recursal e o tramite do processo administrativo.
Ainda, é necessario apontar que o sistema juridico
brasileiro permite a realizacdo de pedidos subsidiarios

pode ter a decisdo de indeferimento reformada sem que seja
necessaria a anexagdo de provas, e para agilizar o
processamento do pedido de registro para os requerentes que ja
estdo cientes de que seu sinal ndo ¢ inerentemente distintivo.
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ou alternativos, de forma que é possivel ao depositante
argumentar em uma Unica manifestagdo a questao de
gue seu signo € inerentemente distintivo e,
subsidiariamente, que esse adquiriu distintividade.
Desta forma, considerando que o direito do titular ndo
pode ser limitado por meio de atos administrativos,
recomenda-se que fique expresso a possibilidade de o
titular argumentar em ambos os sentidos.




