CONSULTA PUBLICA INPI N2 01, DE 25 DE OUTUBRO DE 2024
AQUISICAO DE DISTINTIVIDADE PELO USO DURANTE O EXAME DE REGISTRABILIDADE DE MARCA
FORMULARIO DE COMENTARIOS E SUGESTOES

Nome / Instituicdo

ABAP| — ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CPF / CNPJ

29.508.132/0001-00

E-mail

abapi@abapi.org.br

Telefone

21- 25070010

Este formulério devera ser encaminhado ao INPI para o enderego eletrénico: consultapublicamarcas @inpi.gov.br

ATENCAO:

Conforme o disposto nos 88 1° e 3° do art. 2° da Consulta Publica INPI n° 01/2024, as manifestagfes referentes a cada item das minutas
devem ser inseridas no campo correspondente do formulario eletrdnico e versar especificamente sobre o topico tratado, sob pena de nao
serem consideradas.

De acordo com o 82° do art. 2° da Consulta Publica INPI n° 01/2021, as manifestacdes referentes a itens cuja matéria seja estritamente
administrativa e que ndo versem sobre a aquisicdo de distintividade pelo uso durante o exame de registrabilidade de marca devem ater-se a
possiveis inconsisténcias ou imprecisdes textuais das minutas.

Recomenda-se o envio de formulério Gnico nos casos em que associagfes, comissdes ou instituicdes elaborem as manifestagbes a consulta
publica de forma conjunta.
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MINUTA DE ATO NORMATIVO — COMENTARIOS E SUGESTOES

Item Sugestao Justificativa
Art. 10 | -m-m----0 e,
Art. 84-A | A comprovacao de aquisicdo de distintividade pelo uso durante | 1. Primeiramente, vale questionar a aplicacéo direta do artigo 122

0 exame de registrabilidade de marca constitui meio de se
demonstrar a inaplicabilidade das proibicdes pelo artigo 122-e
124, incisos I, VI, VII, VIII, XVIII ou XXI.

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 devera ser inerente ou
adquirida.

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

A esse respeito merece destaque trecho da sentenca proferida
recentemente no caso “Louboutin” pelo juizo da 132. Vara Federal
do Rio de Janeiro:

“‘E como bem acrescentam os pareceristas (Profs. Kone e
Gustavo Ceséario), 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 € que o sinal para
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Sugestao

Justificativa

ser registravel deve ser visualmente perceptivel e distintivo, ndo
estabelecendo uma categoria para a distintividade. Se o 6rgéo
administrativo (INPl) ainda n&o possui parametros e
regulamentos sobre como analisar a distintividade adquirida,
isso nao 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 inclusao dos incisos VII
e XVIII 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.

Art. 84-B

Entende-se por distintividade inerente de um signo depositado
como marca a capacidade préopria deste signo de identificar a
origem comercial dos produtos ou servicos assinalados como
provenientes de seu requerente e diferencia-los daqueles
idénticos ou similares providos por concorrentes.

Sem comentarios ou sugestdes de alteracéo.

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-contindade pelo
requerente deste pedido, suficiente distintividade para ser

A necessidade de remocgao de “efetivo” e “continuado” se da pelo
fato de tais termos refletirem um rigor excessivo para fins de
comprovacao da distintividade adquirida. N&o se trata neste caso
de comprovacdo de uso de marca nos mesmos moldes daqueles
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reconhecido pelo publico consumidor relevante do segmento
como capaz de identificar a origem comercial dos produtos ou
servigos assinalados, e diferencia-los daqueles idénticos ou
similares providos por concorrentes.

exigidos em procedimentos de caducidade. O mais relevante é
ficar caracterizado que houve uma mudanca de percepcdo 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 aquisicdo de
distintividade do sinal por meio de seu uso.

Art. 84-D

Art. 84-D. O requerimento de exame da aquisicdo da
distintividade podera ser requisitado apenas por seu titular
Aas nos seguintes datas: momentos:

| — 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;

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

Il — em sede de manifestagdo a oposi¢cao com fundamento
em auséncia de distintividade do sinal;

IV — em sede de manifestacdo ao pedido de nulidade

administrativa com fundamento em auséncia de
distintividade do sinal e

§ 1° Nao sera conhecido o requerimento do exame da

1. Esta norma também se reveste de rigor excessivo, na medida
em que limita o direito do interessado de requerer o 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 disp&e 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 atencdo ao principio da
efetividade, para que haja o devido aproveitamento de atos ja
praticados, sem a necessidade de novos depositos,
sobrecarregando a administragdo e onerando injustificadamente
0s usuarios. Além disso, o préprio INPI tera trabalho adicional,
caso prevaleca essa vedacao.

Dito isso, a ABAPI sugere gque seja contemplada a necessidade
de previsdo da comprovacdo de aquisicdo da distintividade
quando da manifestacdo sobre a oposicdo, como também na
manifestacdo ao processo de nulidade administrativa.

Ainda que seja considerada a possibilidade de ser requerida a
aguisicdo de distintividade quando da interposicdo de recurso
decorrente do provimento da oposicao, fato € que o depositante
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aquisicdo da distintividade quando apresentado em datas
diversas das estabelecidas nos incisos |, Il, Ill e IV deste artigo.

§ 2°. Na hipotese do inciso |l deste artigo, devera ser informado
expressamente se 0 requerimento sera apreciado somente
ap6s o reexame em sede recursal do mérito da decisdo de

seria obrigado a aguardar pela decisdo 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 aquisicdo de distintividade de
seu sinal em sede de manifestacéo, 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, situacdo na qual a prioridade do depdsito anterior
seria perdida.

2. Ainda a respeito da possibilidade de ser requerida a aquisi¢ao
de distintividade pelo uso em sede de manifestacdo ao pedido de
nulidade, necesséario adotar o mesmo procedimento proposto no
caso de interposicdo de recurso, qual seja, a possibilidade de o
requerente se manifestar sobre o PAN fundamentado em
auséncia de distintividade e, se for necessario, arguindo a
aqguisicao de distintividade de seu sinal pelo uso. Nesse caso, 0
exame poderia se dar em duas etapas, como ocorre 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 facilitacdo do trabalho da administracdo. Caso o
interessado opte pelo exame da distintividade somente apos a
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indeferimento por auséncia de distintividade inerente. Neste
caso, o exame do recurso seria realizado em duas etapas e
ndo havendo a prévia revisdo do meérito o recurso teria
apenas uma etapa. O interessado devera informar
expressamente se o 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 a pena de ndo
conhecimento dos requerimentos subsequentes, sem prejuizo
da possibilidade de se requerer a revisdao de eventual
decisao denegatdria por meio de recurso, bem como de se
realizar novo requerimento em relacdo a outro pedido de
registro posterior para a mesma marca.

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

revisdo do mérito da decisdo 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 relagao
a outro pedido de registro, porém relativo a mesma marca.

§ 4° Este paragrafo foi acrescentado para que fique claro que as
referidas publicagbes 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
publicacéo.

Art. 84-E

A documentacdo comprobatéria da aquisicdo de distintividade
pelo uso devera demonstrar:

| — 0 uso substancialmente—exclusivo—e—continde da marca
objeto do pedido de registro, demonstrando que ela adquiriu

De acordo com o que foi informado no encontro com 0s USUarios
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 os sinais que adquiriram distintividade eram na origem
descritivos ou genéricos, passando a identificar uma origem
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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

determinada gracas ao seu uso e mudanca de percepc¢ao pelo
publico-alvo de determinado produto ou servigco, como alids é
esclarecido no artigo 84-C, exigir a auséncia de diluicdo parece
ser contraditério e excessivo.

Como alternativa, fica a sugestédo de que o uso substancialmente
exclusivo se dé como marca do requerente, distinguindo a origem
de produtos e/ou servicos. 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 uso
na grande maioria dos casos. Como determina o proprio artigo
84-A, 0 que esta em discussdo e que esse Instituto se propbe a
implementar é a “aquisicao de distintividade pelo uso durante o
exame de registrabilidade”.

Se a aquisicdo de distintividade se da pelo uso, exigir que a
aquisicdo de significado secundario esteja presente cinco anos
antes do depdsito 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 dispde:

“. uso substancialmente exclusivo e continuo da marca durante
cinco anos antes da data na qual o requerimento de distintividade
foi feito;”
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Ademais, a propria redacédo do artigo 84-A vai nessa dire¢cdo, ao
fixar “a comprovacéo de aquisi¢cdo de distintividade pelo uso
durante o exame de registrabilidade (...)"

De toda forma, o disposto a esse respeito na Minuta do Manual
de Marcas também néo deve prosperar, na medida em que exigir
que a comprovacao de aquisicdo de distintividade tenha se dado
cinco anos antes do requerimento ndo seria realista, pois
presume que o0 momento da mudanca de percepcdo de um sinal
pelo publico seria identificavel, quando na verdade nao o é.

Em grande parte das decisdes proferidas acerca dessa matéria,
0 que se exigiu foi a comprovacéo da aquisi¢éo 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 sinal inicialmente descritivo ou
genérico (significado primario) teria passado a carregar um novo
significado (significado secundério).

Aqui vale transcrever trecho da sentenca proferida pelo juizo da
132. 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 INPIl, o enquadramento em tal
previsdo legal decorreria da verificagdo de que, nos usos e
costumes e na linguagem corrente da industria e do
comeércio, 0S agentes econdmicos recorrentemente se
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valeriam do uso da expressdo para diretamente caracterizar
ou designar produto ou servico, sendo esta uma prova de fato,
que deve levar em consideracdo o momento e alei vigente na
época do exame do pedido de registro.

Entendo que os parametros langados pela area técnica do INPI
sao corretos para a solucdo 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 o0 momento do
depdsito do pedido, uma marca que tivesse se tornado genérica
entre o depdsito e o exame/concessao do pedido resultaria na
apropriacao de um termo que deveria estar em dominio publico
por apenas um titular. Tal fendmeno seria contrario a légica do
sistema atributivo, pelo que adoto o parametro temporal referido
pelo INPI.

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

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 opiniao,
consideradas como instrumento mais apropriado para
demonstrar a percep¢ado do publico consumidor em relacdo aos
produtos e/ou servicos em causa.”

Como se sabe, uma pesquisa de mercado reflete uma situagéo
instalada, ndo sendo possivel precisar ha quanto tempo a
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Il — que ampla parcela do publico consumidor relevante do
segmento raciohral dos produtos ou servicos no Brasil 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.

percepcdo do publico em relagdo a determinado sinal ou
expressao teria se modificado a ponto de Ihe 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
aquisicao de distintividade cinco anos antes do depdésito, 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 o INPI néo esteja de acordo com a reducdo do prazo para
trés anos, entendemaos restar necessario ajustar o 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 questédo deve ser especifico.
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§ 1°. A documentacdo comprobatodria podera ser apresentada
por meio de peticdo prépria e protocolada em até 60 (sessenta)
dias da data do requerimento, podendo ser aditada por igual
periodo de 60 (sessenta) dias.

§ 2° Na hipétese do § 2° do art. 84-D, a documentagdo
comprobatéria podera ser apresentada em até 60 (sessenta)
dias apo6s 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 documentacédo apresentada antes do inicio do
exame sera considerada em quaisquer das hipéteses
acima.

Em ambos os paragrafos, necessario 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 ndo se mostra suficiente para a reunido de todas as provas
adequadas a comprovacgdo da distintividade adquirida pelo uso.
Por essa razdo faz-se necessario prever, expressamente, a
possibilidade de aditamento em ambas as situa¢des, como alids
dispde o artigo 212 da LPI.

Quanto ao § 3°., a questao foi discutida em encontro no INPI com
0s 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.

Art. 96-A
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Art.2 | e,

MINUTA DE DIRETRIZES PARA ANALISE (MANUAL) — COMENTARIOS E SUGESTOES

CAPITULO 5 - EXAME SUBSTANTIVO
5.9 ANALISE DO REQUISITO DE DISTINTIVDADE DO SINAL MARCARIO
5.9.10 DISTINTIVIDADE ADQUIRIDA

Item 5.9.10.1 Definig¢do

(...) Em alguns rares-casos, um signo de carater genérico, necessario, comum, vulgar ou simplesmente descritivo ete- quando tiver relagao com o produto
ou servico a distinguir, pode adquirir eficdcia distintiva suficiente para possibilitar o seu registro como marca, o que caracteriza o fendmeno da
distintividade adquirida. (...)

Justificativa para a alteragao: Para ficar em linha com o que disp&e o inciso VI do artigo 124.

(...) Desta forma, as proibi¢des quanto a falta de distintividade do sinal estdo contempladas no artigo 124, incisos, Il, VI, VII, VI, XVIIl e XXI da Lei 9.279, de
14 de maio de 1996.

Justificativa para a alteracdo: Para contemplar a possibilidade de expressdes de propaganda adquirirem distintividade assim como para ficar em linha com
os artigos 84-A e pardgrafo Unico do art. 84-C da Portaria que disp8e sobre a aquisi¢ao de distintividade pelo uso.

Item 5.9.10.2. Requerimento de andlise de distintividade adquirida
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O requerimento de analise de distintividade adquirida pode ser formulado nos seguintes momentos:
. no ato do depdsito do pedido de registro;

. 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 Andlise do requisito de distintividade do sinal marcario;

. em sede de manifestagdo sobre oposigao interposta com fundamento em auséncia de distintividade;
. em sede de manifestacdo ao pedido de nulidade administrativa; ou
Quando requerido o pedido de distintividade em qualquer dos momentos previstos acima, o INPI devera

dar ciéncia a terceiros através de publicacdo com despacho especifico na RPI desse requerimento.

Justificativa para as alteracGes propostas:

Nesse contexto, relevante levar em conta ainda o que disp&e 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, até mesmo em atencdo ao principio da efetividade, para que haja o devido
aproveitamento de atos jd praticados, sem a necessidade de novos depdsitos, sobrecarregando a
administracdo e onerando injustificadamente os usuarios.

Dito isso, a ABAPI sugere que seja contemplada a necessidade de previsdao da comprovagao de aquisicao
da distintividade quando da manifesta¢do sobre a oposi¢ao, como também na manifestagao 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 oposicdo, fato é que o depositante seria obrigado a

aguardar pela decisdo de indeferimento, o que estenderia sobremaneira a duragdo do processo.

Ja no caso de um pedido de nulidade, o detentor do registro estaria impedido de comprovar a aquisicdo de
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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 aquisicdo de distintividade pelo uso em sede de
manifestacdo ao pedido de nulidade, necessario adotar o 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 aquisicdo 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 vontade do requerente.

Item 5.9.10.3. Analise de provas

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

Justificativa para a alteracdo:

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

2. Para chegar a tal convic¢ao, o INPI avaliara os seguintes quesitos, sem prejuizo de outros meios de prova
gue possam vir a ser produzidos:

. USO substanciatmente-exclusive-e-continue da marca dentro de um periodo de trés anos antes da data na
gual o requerimento de distintividade foi feito.
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Justificativa para a proposta de alteracdo:

Aqui sdo reiterados os mesmos comentarios feitos acima em relagdo ao artigo 84-E da Minuta de Portaria.

3. Nesse requerimento, devera o requerente esclarecer se deseja que o INPI avalie a aquisicdo de
distintividade:

> Somente apds a revisdo do mérito da decisdo de indeferimento com respeito a distintividade
inerente do prdprio signo, ou seja, em duas etapas; ou

» De pronto, abdicando da revisdo do mérito da decisdo de indeferimento com respeito a
distintividade inerente, ou seja, em etapa Unica.

Justificativa para a proposta de alteracdo:

Para maior clareza dos usudrios (requerente e terceiros interessados) e do préprio INPl. Em suma, o ideal é
gue exista uma nomenclatura para denominar as duas situagdes.

4. Finalmente, alerta-se para a necessidade de demonstracao de uso essencialmente exclusivo do signo,
sendo necessario que este identifique razoavelmente uma Unica fonte comercial dos produtos e servicos
em questdo. A existéncia de outros registros marcarios contendo o signo em apreciagao serad indicativa de
disseminacdo 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 alteracdo:

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 diluicdo do sinal, mas sempre como signo de cunho
secundario em marcas.

A finalidade do instituto da “distintividade adquirida” é a de conceder prote¢do a um sinal que ganhou
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forca com o uso e passou a exercer, por conseguinte, as funcdes 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 composicdo de outras marcas, mas como sinal secundario. Caso estejamos diante
de um cendrio onde o sinal esteja diluido, mas com cunho secundario, esse poderd ter adquirido
distintividade como termo principal e nucleo distintivo de uma marca. Em um caso concreto andlogo, nos
parece indispensdvel uma andlise mais criteriosa e flexivel em relacdo a diluicdo do sinal, razdo pela qual a
ABAPI entende ser_primordial a alteracao sugerida.

CAPITULO 7 — RECURSOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE NULIDADE

Item 7.__ Recurso com base em aquisicao de distintividade do signo por meio de seu uso




