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PROJETO DE LEI N° , DE 2018
(Do Sr. Julio Lopes)

Altera a Lei n® 9.279, de 14 de maio de
1996, para reduzir a burocracia e conferir
tratamento isondmico entre nacionais e
estrangeiros.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Esta Lei altera a Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996 para reduzir a
burocracia e conferir tratamento isonGmico entre nacionais e estrangeiros.

Art. 2° A Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996 passa a vigorar com a seguinte
redacao:

8§ 4° A reivindicacdo de prioridade ou o deposito efetuado com base
em acordo internacional, do qual o Brasil seja signatario, nao
isentam o pedido da aplicacdo dos dispositivos constantes desse
Titulo.

8 5° Na auséncia da declaracdo de atividade no ato do depdsito, o
INPI devera formular exigéncia a ser cumprida no prazo de 60
(sessenta dias) sob pena de arquivamento definitivo.

8 6° Sera admitida a cotitularidade de marcas.

Art. 143-A. Também caducard o registro, caso seu titular néo
apresente declaracao de uso da marca ao INPI, com a indicagéo dos
produtos e servigcos da marca, ou justificativa fundamentada de seu
desuso, observados o0s seguintes prazos:

| - Durante o sexto ano de vigéncia do registro, contado de sua
concessao ou prorrogacao; e

Il — Durante o ultimo ano de vigéncia do registro.
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1° A declaracao ou a justificativa referida no caput deve ser instruida
com o comprovante de pagamento da respectiva retribuicdo.

§2° Caso o registro seja prorrogado no prazo previsto no art. 133, 8
2°, a declaracdo de que trata o inciso Il devera ser apresentada em
até 60 dias da pratica do respectivo ato, mediante pagamento de
retribuicdo especifica.

Art. 146-A. Os dispositivos deste Capitulo aplicam-se também aos
registros de marca sujeitos a requerimentos de prorrogacdo no
exterior, com base em acordo internacional do qual o Brasil seja
signatério.

§ 2° Sera assegurada a isonomia de requisitos entre os pedidos de
registro de marca apresentados no Brasil e aqueles apresentados no
exterior com base em acordo internacional e que devam produzir
efeitos no pais, aplicando-se a todos as mesmas regras relativas a
titularidade, prova de atividade e descricdo de produtos e servigos,
com indicagao das classes correspondentes.

Art. 158. Protocolizado, o pedido ser& publicado no Brasil, em lingua
portuguesa, para apresentacdo de oposicdo no prazo de 60
(sessenta) dias.

8 1° No caso de o pedido de registro marcario ter sido efetuado no
exterior, com base em acordo internacional do qual o Brasil seja
signatario, o requerente devera fazé-lo acompanhar de traducgéo
simples integral da lista de produtos e servigos a serem assinalados
pela marca, para utilizacdo na publicacdo a que se refere o caput
deste artigo.

§ 2° Na auséncia do documento previsto no § 1°, sera proferida
exigéncia na forma do art. 157 desta Lei.

8 3° Na hipotese de oposicdo o depositante sera intimado para se
manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

8 4° Nao se conhecera oposicao, nulidade administrativa ou acao
de nulidade, fundamentada no inciso XXIIl do art. 124 ou no art. 126
desta Lei, se ndo for comprovado, no prazo de 60 (sessenta) dias
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apos a interposicao, o depdsito do pedido de registro da marca na
forma desta Lei.

Art. 160. Concluido o exame, sera proferida decisdo, deferindo ou
indeferindo o pedido de registro.

§ 1° Caso o exame ndo seja concluido no prazo de 18 meses,
contados da data da apresentacdo do pedido de registro perante o
INPI, independentemente de prazos de prioridade convencionais de
gue eventualmente goze o depositante, o pedido de registro sera
considerado deferido.

8 2° O prazo de que trata o § 1° serd automaticamente reduzido
caso seja concedido a estrangeiros, por meio de acordo ou
convengao internacional, prazo menor.

AT, 27 e e

Paragrafo Unico. No caso do pedido de registro marcario ter sido
depositado no exterior, com base em acordo internacional do qual o
Brasil seja signatario, o requerente devera submeter ao INPI a
procuracado prevista no art. 216 desta Lei, até o prazo maximo de 60
(sessenta dias) contados da publicacdo do referido pedido na forma
do art. 158 desta Lei, independentemente de notificacdo especifica,
sob pena de seu arquivamento.

Art. 3° Fica revogado o art. 135 da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.

JUSTIFICACAO

A adesao do Brasil ao Tratado de Madri sobre marcas se revela cada
vez mais urgente. Viabilizar ao empresario brasileiro a simplificacdo de
procedimentos no registro de sua marca em varios paises do mundo constitui

um importante fator de reducao de burocracia e custo.



S =.. CAMARA DOS DEPUTADOS

No entanto, é fundamental fazer com que a adesdo ao Tratado
nao gere assimetrias indesejadas entre nacionais e estrangeiros com um
tratamento favorecido a estes ultimos. Garantir o principio da nao discriminacéo
no tratamento entre tais agentes € um objetivo que deve ser buscado
incessantemente pelo legislador.

Sendo assim, com o0 objetivo de preparar o sistema de registro de
marcas brasileiro para a iminente adesdo ao Tratado de Madri, propomos 0s
ajustes que consideramos chave para que este evento se constitua numa
oportunidade para nossos empresarios e ndo mais um elemento de perda de
competitividade.

Propomos, portanto, alteracfes de procedimentos da Lei n°® 9.279, de
1996 (Lei de Propriedade Industrial — LPI), conforme os itens a seguir.

O § 1°do art. 128 da LPI traz uma norma tradicional no direito marcario
brasileiro, que tem por objetivo impedir a pirataria de marcas. Tal norma
determina que possuem legitimidade para requerer registros de marcas apenas
as pessoas que efetivamente exercam a atividade para a qual pleiteiam o
registro. Assim, por exemplo, uma empresa fabricante de artigos de vestuario
pode pedir registro de marca para assinalar “calgas e camisas”, mas nao para
assinalar “automoveis e motocicletas”.

Essa restricao é consentanea com o direito societario, que coibe os atos
ultra vires, i.e. 0s atos que extrapolem o objeto social da empresa, e, no campo
da propriedade industrial, tem o objetivo de evitar que “piratas” procurem se
apropriar de marcas de terceiros sem que, na realidade, estejam sequer
exercendo a atividade empresarial para a qual a marca legitima esta sendo
utilizada pelo seu titular original. Pode-se afirmar que constituem marcas
meramente especulativas com o intuito de atrapalhar e ndo promover mais
negocios.

A modificacdo proposta no 8 4° do art. 128 visa garantir a extensao
dessa saudavel regra aos pedidos de registro que ingressarem no Brasil por
intermédio do Protocolo de Madri, assegurando a isonomia das empresas
estrangeiras com as nacionais, na medida em que estas serdo obrigadas a

continuar a cumprir o 8 1° do art. 128. O novo § 5° do art. 128 possibilita a
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apresentacdo da declaracao prevista em prazo ulterior de forma a
facilitar o cumprimento do dispositivo para todos 0s agentes, nacionais e
estrangeiros.

A proposta de § 6° no art. 128, por sua vez, também visa a preservar 0
tratamento isondmico entre empresas nacionais e estrangeiras, dando as
primeiras a mesma possibilidade de cotitularidade de marcas que passara a
existir para empresas estrangeiras através do Protocolo de Madri.

Pelo Tratado de Madri, é possivel que, para cada pedido de registro,
corresponda a mais de uma classe de produtos, o chamado “depdsito multi-
classe”. Ja4 o INPI requer que cada classe de produtos ou servicos seja
notificada separadamente uma da outra. Isto gera burocracia e correspondente
multiplicacdo de taxas oficiais cobradas pelo INPI, uma para cada classe de
produtos.

Nesse contexto, o Tratado de Madri permitira reducdo dos custos
relativa a tais taxas para estrangeiros, que poderdo usufruir dos depdsitos
multi-classe, enquanto aos nacionais poderdo continuar sendo exigidos
depositos classe a classe e o0 correspondente custo e burocracia superiores.
Assim, urge que mais uma vez se garanta isonomia minima entre nacionais e
estrangeiros.

Para tal acrescentamos o 8§ 2° ao art. 157, assegurando a isonomia de
requisitos entre os pedidos de registro de marca apresentados no Brasil e
agueles apresentados no exterior com base em acordo internacional,
aplicando-se a todos as mesmas regras relativas a titularidade, prova de
atividade e descricdo de produtos e servicos, com indicacdo das classes
correspondentes. Ou seja, a redagcdo proposta garante o nivelamento pleno
entre nacionais e estrangeiros em relacéo aos requisitos do pedido, incluindo a
guestdo multi-classe vs uniclasse.

Cabe exigir a publicacédo, no Brasil, em lingua portuguesa, do pedido de
registro feito no exterior. Isso porque é evidente que ndo se pode impor as
empresas brasileiras o 6nus de acompanhar publicacdes feitas no exterior, em
lingua estrangeira. Assim, a fim de que as empresas brasileiras possam
conhecer e apresentar oposi¢do a um pedido de registro feito no exterior, pela

via do Protocolo de Madri, é essencial que haja uma publicacdo do mesmo no
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Brasil, no érgao oficial de divulgacdo do INPI, a RPI — revista da
Propriedade Industrial. E igualmente essencial que tal publicacdo seja feita em
lingua portuguesa e, para tanto, o requerente estrangeiro devera submeter ao
INPI a traducao simples dos produtos e servicos que reivindica, pois sabe-se
que o exame de colidéncia entre marcas € realizado ndo apenas com a
comparacdo das classes de produtos e servicos, mas também com a
comparacao da propria lista de produtos e servicos especificos de interesse
das partes.

De fato, o direito de propriedade nasce, para o requerente, a partir da
concessao do registro, exclusivamente em relagcdo aos produtos e servigos
reivindicados. Nao é razoavel impor ao INPI o custo e a responsabilidade de
realizar a traducao, pois o interesse em submeter uma traducéao fiel, de acordo
com 0s seus interesses, é do proprio requerente estrangeiro. Modificamos,
assim, o art. 158 da LPI para garantir a publicagdo em portugués por
estrangeiros. Cumpre notar que a traducdo simples (e néo juramentada) reduz
0s custos de compliance desta regra.

O Protocolo de Madri prevé uma sistemética de aprovacao automatica
dos pedidos de registro, por “decurso de prazo”, caso 0 exame nao seja
concluido pelo INPI. Essa sistematica podera causar enorme desvantagem aos
pedidos nacionais, apresentados por empresas brasileiras, dado ndo existir
este decurso de prazo no Brasil.

Assim, colocamos no art. 160, um prazo de 18 meses a partir do qual,
caso nao concluida a analise do pedido, havera deferimento automatico, tanto
para nacionais quanto para estrangeiros. Havendo um prazo ainda menor para
estrangeiros, por meio de acordo ou convengdao internacional, 0 prazo para 0s
nacionais devera ser igualmente menor. Seria uma “clausula de ndo nagao
mais favorecida” para nacionais.

Ademais, essa modificagdo traz para o INPI um estimulo a que todos os
pedidos de registro de marca, tanto os depositados no Brasil pela via do
Protocolo de Madri quanto os nacionais, sejam examinados e decididos no
menor espaco de tempo viavel para a autarquia federal. E fundamental mudar

a légica de incidéncia do 6nus da burocracia ndo s6 no INPI como em todas as
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burocracias publicas: descumprido o prazo pela autoridade
responsavel, esta considerado cumprido o requisito imposto ao privado e ndo o
contrario.

No art. 217 introduzimos modificacdo que visa a obrigar ao estrangeiro
detentor de marca manter procurador habilitado no Brasil de forma a reduzir a
burocracia relacionada a eventual contestacdo de direitos de marca no pais
envolvendo registros concedidos via protocolo de Madri. A obrigatoriedade do
titular estrangeiro manter, no Brasil, procurador habilitado a receber citacfes
judiciais € uma norma tradicional no direito brasileiro da propriedade industrial,
podendo ser encontrada nos Cadigos da Propriedade Industrial de 1946, 1967,
1969, 1971, bem como na atual LPI (art. 217).

A utilidade da regra é evidente: gracas a ela, uma empresa brasileira
gue deseje processar judicialmente um titular estrangeiro de marca ou patente
pode, de modo rapido e barato, citar a empresa estrangeira para se defender,
por exemplo, em uma acao de nulidade do registro marcéario, sem que haja a
necessidade da empresa brasileira requerer ao Juiz da causa que este expeca
uma carta rogatoria de citacdo, a ser enviada para o pais estrangeiro pelas vias
diplométicas brasileiras.

A inexisténcia dessa obrigacdo para os titulares de registro obtido pela
via do Protocolo de Madri daria a estas empresas estrangeiras, na pratica, uma
quase imunidade a processos judiciais no Brasil, tendo em vista as notorias
dificuldades, elevadissimos custos, e longas demoras no cumprimento de
cartas rogatorias ao exterior. A alteracdo proposta visa, portanto, deixar claro
gue essa obrigatoriedade permanecera existindo também para os titulares
estrangeiros de registros de marcas obtidos atraveés do Protocolo de Madri.

O art. 135 da LPI determina que a cessdo de uma marca devera
compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas
iguais ou semelhantes, relativas a produto ou servi¢o idéntico, semelhante ou
afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos
nao cedidos.

Com a adeséo ao Protocolo de Madri os estrangeiros passam a poder

fazer esta mesma cessao sem as restricbes definidas por este dispositivo. Sua
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manutencao, portanto, gera um tratamento diferenciado em favor do

estrangeiro em relacédo ao nacional.

Ademais, a cessdo da marca constitui um ato voluntario entre partes que
prescinde de se definir, por lei, se deve compreender todos os registros ou
pedidos de marcas iguais ou semelhantes do cedente. Se por um acaso houver
alguma confusdo ao consumidor pela mesma marca ter qualidades ou
caracteristicas distintas por serem geridas por agentes diferentes (cessionario
e cedente), este € um problema que certamente sera considerado pelo
cedente.

Este dltimo ndo tem qualquer interesse em criar confusdes para sua
prépria marca. Assim, ndo ha necessidade de intervencao da lei em algo no
qual o interesse particular é precisamente o mesmo do interesse coletivo.
Assim, cabe simplesmente eliminar esta regra, suprimindo o art. 135, o que
nivela o tratamento de estrangeiros e nacionais.

Por fim, o direito de exclusividade assegurado pelo registro marcario
somente se justifica se a marca for utilizada como instrumento da atividade
econdbmica. Caso contrario, constitui um “capital morto” para a sociedade que
mais atrapalha que ajuda.

O acumulo de marcas registradas sem uso € um fendmeno conhecido
em todo mundo, e comumente chamado de “deadwood”. Sdo0 marcas que, na
pratica, estdo abandonadas, mas o registro das mesmas continua formalmente
em vigor, tornando cada vez mais dificili que novos empreendimentos
encontrem marcas disponiveis para seu uso.

Com as facilidades introduzidas pelo protocolo de Madri para que as
empresas estrangeiras obtenham e mantenham registros marcarios no Brasil, &
possivel que o deadwood se amplie.

Assim, é proposto acrescentar o art. 143-A que cria condicdo para que
um registro permaneca em vigor e possa ser prorrogado por novo periodo de
10 (dez) anos, pela apresentacdo espontanea de provas de uso ao INPI
durante o ultimo ano de sua vigéncia. Esta ultima norma, alias, ja existe nos

Estados Unidos.
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Dessa forma, demonstrada a importancia desta proposigéo,
contamos com 0 apoio dos nobres pares para a aprovacao da proposta de

adaptacao do direito marcario brasileiro as regras do Tratado de Madri.

Sala das Sessofes, em de de 2018.

Deputado Julio Lopes



