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1. Quais sao as principais mudangas trazidas pela nova resolugiao?

R: Primeiramente, é a forma de requerimento do reconhecimento do alto renome, que passa a
constituir uma etapa auténoma, ndo mais realizado pela via incidental. Porém, outras
mudancas também estao presentes, como o tempo de anotacdo do reconhecimento do alto
renome, que passa a perdurar por 10 anos, ressalvadas as hipoteses presentes no art. 8 da
Resolucdo 107/2013.

E importante também ressaltar que para cada requerimento de reconhecimento de alto
renome € preciso, agora, apontar um Unico registro de marca.

As modificacGes atingem, inclusive, a definicdo de marca de alto renome, que passa a abarcar
também o conceito de distintividade e exclusividade do sinal marcdrio em questdo, nao
presente nas resolucdes anteriores.

Quanto a comprovacdo do alto renome, a Resolugcdo também destaca a importancia da
pesquisa de mercado como um dos principais documentos de comprovacdo dos quesitos
fundamentais para que uma marca seja considerada como sendo possuidora de tal status.

2. Sendo, a partir da nova resolugdo, o reconhecimento do alto renome uma etapa
auténoma, perde-se, dessa forma, a relevancia da apresentacdo de oposicdo ou pedido de
nulidade administrativa com base no art. 125 da Lei da Propriedade Industrial (LPI)?

R:0 reconhecimento do alto renome ndo serd mais efetuado por meio de oposicdes ou
pedidos de nulidade administrativa a partir da vigéncia da Resolu¢do 107/2013. O titular de
registro com alto renome reconhecido, contudo, pode continuar a apresentar oposicoes e
pedidos administrativo de nulidade com base nesse direito reconhecido.

Segundo o inciso Il do art. 130 da LPI, ao titular da marca ou ao depositante é assegurado o
direito de zelar pela sua integridade material ou reputacdo. Assim sendo, embora ndo
obrigatdria, importante torna-se o protocolamento de peticdo de impugnacdo de sinal que se
considere reproduzir ou imitar marca de alto renome, visando ao indeferimento do mesmo ou
a extingdo de seu registro.

3. A oposicdo ou pedido de nulidade administrativa com alegag6es baseadas no art. 125 da
LPI ainda estardo sujeitas a uma retribuicdo especifica?

R: Ndo. Uma vez que o pedido de reconhecimento do alto renome passa a constituir uma
etapa auténoma, oposicdes ou pedidos de nulidade administrativa baseados no art. 125 da LPI
nao estdo sujeitos a retribuicGes especificas, ja que ndo visam mais ao reconhecimento desse
status.

Cabe ressaltar, contudo, que a marca que alega possuir alto renome nas impugnacgdes, deve
ter tal protecdo especial reconhecida e vigente ou ja requerida no INPI.



4. O que ocorre com uma oposicao ou pedido de nulidade que se baseie no art. 125 da LPI,
mas cuja marca alegada como sendo de alto renome ainda ndo possua tal reconhecimento
pelo INPI?

R: S6 serdo analisadas as alegacbes com base no art. 125 em oposicdes ou pedidos
administrativos de nulidade que, no momento de seu exame, ja possuam o alto renome da
marca entdo impugnante vigente ou cujo reconhecimento dessa protecao especial ja tenha
sido solicitado e esteja pendente de exame pelo INPI. Neste ultimo caso, a analise do
requerimento de reconhecimento do alto renome devera ocorrer antes a do pedido de
impugnagao.

Assim sendo, caso o titular de uma marca que a considere de alto renome deseje impugnar um
sinal que pense ser colidente com o seu, mas nunca tenha solicitado o reconhecimento dessa
protecdo especial no INPI, é necessario que ndo deixe de solicitar essa protecdo antes do
exame da impugnagao.

5. Posso entrar com uma oposi¢do ou nulidade administrativa com base no art. 125 da LPl e,
apenas posteriormente, com o pedido de reconhecimento de alto renome?

R: E necessario, conforme anteriormente mencionado, que no momento da analise da citada
oposicdo ou do PAN (processo administrativo de nulidade), o alto renome da marca que alega
o art. 125 esteja vigente ou que ja exista um requerimento autdbnomo desse reconhecimento.
Ou seja, o requerimento tem que ocorrer antes do momento do exame da impugnagao.

6. Se no momento da analise de uma oposi¢ao ou PAN com base no art. 125 da LPI o pedido
de reconhecimento de alto renome da marca impugnante estiver pendente de decisdo, este
serd imediatamente “puxado” para exame?

R: Ndo. A oposicdo ou o PAN ficara sobrestada(o) até a data de exame do requerimento de
reconhecimento de alto renome pela Comissao Especial.

7. Qual sera a ordem de analise dos requerimentos de reconhecimento de alto renome?

R: A partir da entrada em vigor da Resolugdo 107/2013, os reconhecimentos de alto renome
serdo analisados na ordem da data de entrada de seu requerimento, seja este realizado
através de peticao especifica, ou através de peticdo de manifestacao com fundamento em alto
renome (para os casos de transicao).

8. Posso impugnar o reconhecimento de um alto renome numa oposi¢cdao ou PAN?

R: N3o. Existe uma peti¢do prépria para isso, com retribui¢ao especifica, conforme descrito no
art. 10 da Resolugdo 107/2013.



9. Passado o tempo de vigéncia do reconhecimento do alto renome de uma marca, este
passa a ser automaticamente renovado por mais 10 anos?

R: Ndo. De acordo com o art. 92 da Resolugdo 107/2013, findo o prazo de vigéncia do alto
renome de uma marca, seu titular deverd encaminhar ao INPI novo requerimento de
reconhecimento do alto renome da marca em questao, nos moldes da citada norma legal.

10. Uma vez que o reconhecimento de um alto renome passa a ter 10 anos de vigéncia, ele
fica atrelado ao tempo de vigéncia de registro?

R: Ndo. O requerimento de reconhecimento de um alto renome pode ser apresentado ao INPI
a qualquer tempo, desde que solicitado para uma marca registrada. O prazo de dez anos do
reconhecimento de um alto renome é contado a partir de sua publicacdo na RPI e pode ser
completamente diferente do prazo de vigéncia da protecdao decenal. Porém, se o registro de
uma marca detentora de um alto renome for extinto, extingue-se também a protecao especial
prevista no art. 125 da LPI.

11. Se a marca presente no registro que eu apontei na minha peticdo de requerimento de
reconhecimento de alto renome tiver recebido a prote¢do especial prevista no art. 125 da
LPI, mas o registro venha, posteriormente, a ser extinto, este alto renome também se
extinguira, mesmo que eu possua outra marca idéntica, depositada em outra classe?

Sim, visto que agora o alto renome estd atrelado a um registro de marca especifico.

12. O alto renome da minha marca possui ainda 02 anos de vigéncia. Posso entrar com uma
peticdo de novo requerimento de reconhecimento assim que a resolug¢do 107/2013 entrar
em vigor?

R: Conforme previsto no art. 9 da citada norma legal, para que continue gozando do
reconhecimento previsto no art. 125 da LPI, o titular da marca devera encaminhar ao INPI
novo requerimento de reconhecimento de alto renome findo o prazo de vigéncia do mesmo.
Assim, este pedido deve ser protocolado, a qualquer data, apds finalizado o prazo do
reconhecimento do citado alto renome, podendo também ocorrer durante o ultimo ano de
vigéncia do mesmo.

13. O que ocorre se o registro da minha marca, com base no qual foi apresentado um
requerimento de reconhecimento do alto renome, sofrer alguma impugnagao apds ter sido
protocolizado o referido requerimento?

R: Segundo o art. 125 da LPI, o alto renome é uma protecdo especial concedida apenas as
marcas registradas. Assim sendo, se no momento da analise do requerimento deste



reconhecimento o registro estiver sendo atacado (PAN, caducidade, sub judice etc), tal exame
ficard sobrestado até a decisao final dessa situacao.

14. Posso protocolizar requerimento de reconhecimento de alto renome de uma marca
registrada que esteja com PAN, caducidade ou sub judice?

R: Sim. Todavia, se no momento da andlise desse requerimento estas impugnacdes nao
tiverem sido ainda analisadas, o exame fica sobrestado, conforme anteriormente mencionado.
Ressalta-se, porém, que, conforme previsto no art. 22, § 49, da Resolugdo 107/2013, ndo se
conhecerd da peticdo em que se alegue o alto renome de marca cujo registro, no momento do
requerimento, esteja extinto.

15. No que se refere as disposicdes transitérias e finais, a Resolugdo 107/2013, em seu art.
12, descreve que nao sera prejudicado o exame das provas anexadas as impugnagoes
depositadas anteriormente a entrada em vigor da nova Resolugdo, e que visavam ao
reconhecimento do alto renome, desde que tais impugnac¢oes tenham sido acompanhadas

da retribuicdo devida a época. Que retribui¢do seria esta?

R: Desde a publicacdo da Resolu¢do 110/2004, ocorrida em 27/01/2004, ficou estabelecido o
pagamento de retribuicdo especifica para impugnac¢des que visassem ao reconhecimento do
alto renome de uma marca (primeiramente presentes na Tabela de Retribuicdo do INPI como
Oposicdo com base no Alto Renome (cod. 359) e Processo Administrativo de Nulidade com
base Alto Renome (cod. 360) e posteriormente descritos como Oposicdo com fundamento em
alto renome (cod. 359) ou Nulidade administrativa de registro de marca com fundamento em
alto renome (cod. 360)). Assim sendo, s6 poderdo migrar para o novo modelo as impugnacées
pendentes de analise que tenham sido devidamente acompanhadas destes valores.

S6 ficardo isentas da necessidade de pagamento dessas retribuicdes especiais as impugnagoes
pendentes de anadlise peticionadas anteriormente a publicacdo da Resolugdo 110/2004, assim
como aquelas que tiverem sido peticionadas apds esta data, porém com alto renome
reconhecido e vigente a época de seu protocolo.

16. Posso realizar agora o complemento dessa retribuicao especifica e depois solicitar a
transi¢cao para o novo modelo de requerimento de reconhecimento do alto renome?

R: N3o. E preciso que a retribuicdo ja tenha sido devidamente realizada ou complementada
antes da publicacdo da Resolucdo 107/2013.

17. Caso eu possua uma impugnacao passivel de transitar para o novo modelo de pedido de
reconhecimento de alto renome, a analise deste requerimento ainda sera feito por via
incidental?



R: Ndo. Uma vez que a impugnacdo transite para o novo modelo de requerimento de
reconhecimento de alto renome, duas a¢Oes separadas ocorrerdo: uma sera a analise deste
pedido de reconhecimento, feita pela Comissdao Especial, e posteriormente, a analise da
impugnacado (que ndo sera realizada pela citada Comissao).

18. Como sera o passo-a-passo da transi¢cdo para o novo modelo autdnomo de requerimento
de reconhecimento de alto renome, para as impugnagoes pendentes de andlise na ocasido
da publica¢do da Resolugio 107/2013?

R: Antes de tudo, para estarem aptas a migrarem para o novo modelo, é necessdrio que tais
impugnacbes tenham sido acompanhadas da retribuicdo devida a época, jd englobando
também os casos de excec¢do, para os quais ndo ha necessidade do pagamento de retribuicGes
especiais, conforme ja explicitado anteriormente. Nestas situacdes, caso o requerente da
impugnacdo deseje manter o pedido de reconhecimento de alto renome da sua marca, este
deverd migrar para o novo modelo, procedendo da seguinte forma:

1) Primeiramente, o titular deverd escolher um Unico registro da marca alegada como
sendo de alto renome na impugnagdo em questdo (uma vez que uma mesma marca
pode conter diversos nimeros de registro, para produtos ou servicos diferentes). Nao
poderad, assim, ser escolhido um registro de uma marca que seja diferente da citada na
impugnacao;

2) Escolhido o numero de registro, o titular deverd protocolar junto ao mesmo uma
peticdo denominada na Tabela de Retribuicdo do INPI como “Manifestacdo com
Fundamento em Alto Renome”. S6 serd necessario realizar o pagamento desta
peticdo, ficando o titular isento da retribuigcdo de que trata o art. 29, § 19, da Resolugao
107/2013, referente ao pedido de reconhecimento de alto renome de forma
auténoma);

3) A peticdo anteriormente mencionada devera ser protocolada no prazo de até 90
(noventa) dias, contados a partir da entrada em vigor (e ndo da publicagdo) da citada
Resolucdo. Cabe ressaltar que a analise do requerimento de reconhecimento do alto
renome sera feita na ordem de data de protocolo destas peti¢des (assim como das
peticGes de pedido de reconhecimento auténomo). Ou seja, o titular que primeiro der
entrada em uma ou outra peticao, tera seu requerimento analisado anteriormente;

4) Na citada peticdo de “Manifestacdo com Fundamento em Alto Renome”, o titular
devera anexar a informacao referente ao nimero do processo objeto da impugnacao,
bem como ao nimero da peticdo de oposicdo ou de PAN em questdo;



5) No momento do exame desta peticdo de “Manifestacdo com Fundamento em Alto
Renome”, duas a¢bes diferentes ocorrerao:

- Primeiramente, a andlise do pedido de reconhecimento de alto renome, sera realizada pela
Comissao Especial, e serd feita com as provas contidas na impugnacao, com base na qual é
pleiteada a transi¢do para o novo modelo. Caso provas tenham sido anexadas ao processo por
aditamento a impugnacdo, solicita-se que seja informado na peticdo de manifestacdo, o
numero da referida peticao de aditamento. Fica facultado ao titular a apresenta¢do de novos
documentos, de acordo com o descrito no § 32, do art. 12, da Resolucdo 107/2013.

- Apds a andlise do requerimento de reconhecimento do alto renome, todas as impugnacoes
pendentes de exame que aleguem o art. 125 da LPI seguirdo para exame, todavia, ndo mais
pela Comissdo Especial.

19. O que ocorre se o titular nao apresentar a peticdo “Manifestagdo com Fundamento em
Alto Renome”?

R: Para os casos em que as impugnac¢des pendentes de exame obedecam aos citados quesitos
para transicdo para o novo modelo de requerimento de reconhecimento de alto renome, mas
cujos titulares ndo tenham protocolado a citada peticdo, sera formulada exigéncia na ocasido
de suas andlises, que, caso ndo seja cumprida, prejudicard o exame da alega¢do que vise ao
reconhecimento da protecdo prevista no art. 125 da LPI, conforme descrito no §59, do art. 12
da Resolugdo 107/2013.



