PROJETO DE LEI N.2 10.920-A, DE 2018
(Do Sr. Julio Lopes)

Altera a Lei n29.279, de 14 de maio de 1996, para reduzir a burocracia e conferir tratamento isonédmico entre
nacionais e estrangeiros; tendo parecer da Comissao de Desenvolvimento Econémico, Industria, Comércio e
Servigos, pela aprovagdo, com substitutivo (relator: DEP. EFRAIM FILHO).

DESPACHO:

AS COMISSOES DE:

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS E
CONSTITUICAO E JUSTICA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)

APRECIACAO:
Proposicdo Sujeita a Apreciacdo Conclusiva pelas Comissdes - Art. 24 Il
PUBLICACAO DO PARECER DA
COMISSAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS

| - RELATORIO

O Projeto de Lei n? 10.920/18, de autoria do nobre ex-Deputado Julio Lopes e do eminente
Deputado Paulo Abi-Ackel, altera, mediante seus arts. 22 e 39, dispositivos da Lei n? 9.279, de 14/05/96, que
regula direitos e obrigacGes relativos a propriedade industrial, de modo a reduzir a burocracia e conferir

tratamento ison6mico entre nacionais e estrangeiros.

Nos termos da modificacdo do § 42 do art. 128 da Lei n2 9.279/96 promovida pelo art. 22 da
proposicdo em tela, o depdsito efetuado com base em acordo internacional do qual o Brasil seja signatario
ndo servird para que o pedido do registro de marca seja isento da aplicacdao dos dispositivos constantes do
Titulo 11l da Lei. O projeto acrescenta um § 52 ao mesmo artigo, preconizando que, na auséncia da declaracdo

de atividade no ato do depdsito, o INPI devera formular exigéncia a ser cumprida no prazo de

60 dias, sob pena de arquivamento definitivo. Além disso, a proposicdo introduz um § 62 ao referido artigo,

pelo qual se admite a cotitularidade de marcas.

O art. 22 do projeto sob exame acrescenta, ainda, um art. 143-A aquela Lei determinando
gue caducard o registro da marca no caso de seu titular ndo apresentar declaracdo de uso da marca ao INPI,
com a indicacdo dos produtos e servicos da marca, ou justificativa fundamentada de seu desuso. A proposicao
também introduz um art. 146-A a Lei n? 9.279/96, preconizando que os dispositivos do Capitulo —
presumivelmente, o Capitulo VI — Da Perda dos Direitos, do Titulo Ill — Das Marcas, embora o texto nao
esclareca este ponto — aplicam-se também aos registros de marca sujeitos a requerimentos de prorrogac¢ao no

exterior, com base em acordo internacional do qual o Brasil seja signatdrio. A seguir, o art. 22 do projeto sob



apreciagao introduz um § 22 ao art. 157 da mencionada Lei, estipulando que 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 servicos, com indicacdo das

classes correspondentes.

O art. 22 da proposicdo altera também o art. 158 da Lei n2 9.279/96. O caput passa a conter
a exigéncia de que o pedido de registro de marca seja publicado no Brasil e em lingua portuguesa. Um novo §
12 determina que, no caso de o pedido de registro marcdrio ter sido efetuado no exterior, com base em
acordo internacional do qual o Brasil seja signatario, o requerente devera fazé-lo acompanhar de traducgao
simples integral da lista de produtos e servicos a serem assinalados pela marca, para utilizacdo na publicacdo
do pedido de registro. Por sua vez, um novo § 22 especifica que, na auséncia do documento a que se refere o
paragrafo anterior, serd proferida exigéncia nos termos do art. 157. Os §§ 12 e 22 atualmente vigentes sdo

renumerados para §§ 32 e 49,

O art. 22 do projeto em tela acrescenta, ainda, dois paragrafos ao art. 160 da citada Lei. O §
12 prevé que, caso o exame do pedido do registro de marca 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 que eventualmente goze o depositante, o pedido de registro sera considerado deferido. Jd o
§ 29 define que este prazo serd automaticamente reduzido caso seja concedido a estrangeiros, por meio de

acordo ou convengdo internacional, prazo menor.

O art. 22 da proposic¢do introduz, ainda, um paragrafo Unico ao art. 217 da Lei n? 9.279/96,
preconizando que, no caso do pedido de registro marcario ter sido depositado no exterior, com base em
acordo internacional do qual o Brasil seja signatdrio, o requerente deverd submeter ao INPI a procuragao
prevista no art. 216 até o prazo maximo de 60 dias contados da publicacdo do referido pedido na forma do

art. 158, independentemente de notificacao especifica, sob pena de seu arquivamento.

Por fim, o art. 32 do projeto sob analise revoga o art. 135 da mencionada Lei, o qual
estabelece que a cessdao do pedido do registro de marca ou do registro devera compreender todos os
registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou servico
idéntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos nao

cedidos.

Em sua justificacao, os ilustres Autores ressaltam que a adesdo do Brasil ao Tratado de Madri

sobre marcas se revela cada vez mais urgente. Em sua opinido, viabilizar ao empresario brasileiro a



simplificagao de procedimentos no registro de sua marca em varios paises do mundo constitui um importante
fator de reducdo de burocracia e custo. Ponderam, no entanto, que é fundamental fazer com que a adesdo ao
Tratado ndo gere assimetrias indesejadas entre nacionais e estrangeiros, com um tratamento favorecido a
estes Ultimos, de modo a garantir a aplicacdo do principio da ndo discriminacdo entre tais agentes. Assim,
identificam como objetivo das alteragGes de procedimentos da Lei n2 9.279/96 — Lei de Propriedade Industrial
(LP1) constantes da proposicdo sob comento a preparacdo do sistema de registro de marcas brasileiro para a

iminente adesdo ao Tratado de Madri.

Inicialmente, apontam que o § 12 do art. 128 da LPI traz uma norma tradicional no direito
marcario brasileiro — a determinagdo de que possuem legitimidade para requerer registros de marcas apenas
as pessoas que efetivamente exercam a atividade para a qual pleiteiam o registro. Em suas palavras, a
modificacdo proposta no § 42 do art. 128 visa a garantir a extens3ao dessa 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 § 12 do art.
128. Por sua vez, argumentam que o novo § 52 do art. 128 possibilita a apresentacao da declaragdo prevista
em prazo ulterior de forma a facilitar o cumprimento do dispositivo para todos os agentes, nacionais e
estrangeiros. Ja a proposta de § 62 no art. 128 visa, segundo eles, a preservar o 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.

De outra parte, os inclitos Autores ressaltam que, pelo Tratado de Madri, é possivel que cada
pedido de registro corresponda a mais de uma classe de produtos, constituindo o chamado “depdsito
multiclasse”. Em suas palavras, entretanto, o INPI requer que cada classe de produtos ou servicos seja
notificada separadamente uma da outra, gerando burocracia e correspondente multiplicacao de taxas oficiais
cobradas pelo INPI, uma para cada classe de produtos. Assim, o acréscimo de um § 22 ao art. 157 asseguraria,

segundo eles, o nivelamento pleno entre nacionais e estrangeiros em relacdo aos requisitos do pedido.

Outro ponto objeto de atencdo no projeto sob exame diz respeito a exigéncia de publicagao,
no Brasil, em lingua portuguesa, do pedido de registro feito no exterior. Na opinido dos nobres Autores, a fim
de que as empresas brasileiras possam conhecer e apresentar oposicdao a um pedido de registro feito no
exterior, pela via do Protocolo de Madri, é essencial que haja uma publicacdo em lingua portuguesa desse
pedido no Brasil. Ponderam, ainda, que nao é razodvel impor ao INPI o custo e a responsabilidade de realizar a

tradugdo, pois, em seu ponto de vista, o interesse em submeter uma
traducgao fiel é do préprio requerente estrangeiro, o que justificaria a alteragdao sugerida no art. 158 da LPI.

Os eminentes Autores chamam a atencdo, ainda, para o fato de que o Protocolo de Madri

prevé uma sistematica de aprovacao automatica dos pedidos de registro, por “decurso de prazo”. Em sua



opinido, tal sistemadtica poderd causar enorme desvantagem aos pedidos nacionais, apresentados por
empresas brasileiras, dado ndo existir este decurso de prazo no Brasil. Assim é justificada a insercdo, no art.
160 da LPl, de um prazo de 18 meses a partir do qual, caso ndo concluida a analise do pedido, havera

deferimento automatico, tanto para nacionais quanto para estrangeiros.

Mais adiante, argumenta-se que a introducdo de alteragdo ao art. 217 da Lei n2 9.279/96, a
qgual obriga ao estrangeiro detentor de marca manter procurador habilitado no Brasil, visa a reduzir a
burocracia relacionada a eventual contestacao de direitos de marca no pais envolvendo registros concedidos
via protocolo de Madri. Lembram os eminentes Autores que a obrigatoriedade de o titular estrangeiro manter
no Brasil procurador habilitado a receber citagdes judiciais € uma norma tradicional no direito brasileiro da
propriedade industrial, podendo ser encontrada nos Cédigos da Propriedade Industrial de 1946, 1967, 1969,
1971, bem como na atual LPI (art. 217).

Segundo eles, a utilidade da regra é evidente: gracas a ela, uma empresa brasileira que
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 acdo de nulidade do registro marcario,
sem que haja a necessidade de a empresa brasileira requerer ao Juiz da causa que este expeca uma carta
rogatdria de citagdo, a ser enviada para o pais estrangeiro pelas vias diplomaticas brasileiras. A seu ver, 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
notdrias dificuldades, elevadissimos custos, e longas demoras no cumprimento de cartas rogatdrias ao

exterior. A alteragdo proposta visa, entdo, a deixar claro

gue essa obrigatoriedade permanecera existindo também para os titulares estrangeiros de registros de

marcas obtidos através do Protocolo de Madri.

Em seguida, os inclitos Autores assinalam que o art. 135 da LPI determina que a cessao de
uma marca devera compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou
semelhantes, relativas a produto ou servico idéntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos
registros ou arquivamento dos pedidos ndo cedidos. Desta forma, com a adesdo ao Protocolo de Madri os
estrangeiros passariam a poder fazer esta mesma cessdao sem as restricdes definidas por este dispositivo,

gerando, portanto, um tratamento diferenciado em favor do estrangeiro em rela¢do ao nacional.

Ademais, em seu ponto de vista, a cessdo da marca constitui um ato voluntdrio entre partes
gue prescinde de se definir, por lei, se deve compreender todos os registros ou pedidos de marcas iguais ou
semelhantes do cedente. Ponderam que, 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, a seu ver, certamente serd considerado pelo cedente. Assim, na opinido



dos nobres Autores, ndo hd necessidade de intervencdo da lei em algo no qual o interesse particular é
precisamente o mesmo do interesse coletivo, cabendo, simplesmente, eliminar esta regra, com a supressado

do art. 135.

Por fim, os eminentes Autores destacam que o direito de exclusividade assegurado pelo
registro marcario somente se justifica se a marca for utilizada como instrumento da atividade econ6mica. Em
suas palavras, o acumulo de marcas registradas sem uso é um fend6meno conhecido em todo o mundo,
conhecido como “deadwood”: marcas que, na pratica, estdo abandonadas, mas com o respectivo registro
ainda formalmente em vigor, tornando cada vez mais dificil que novos empreendimentos encontrem marcas

disponiveis para seu uso.

Como, em sua opinido, as facilidades introduzidas pelo protocolo de Madri para que as

empresas estrangeiras obtenham e mantenham

registros marcarios no Brasil podem levar a uma ampliacdo do “deadwood”, a introducdo do art. 143-A a Lei
n2 9.279/96 criaria condicBes, a seu ver, para que um registro permaneca em vigor e possa ser prorrogado por
novo periodo de 10 anos, pela apresentacao espontanea de provas de uso ao INPI durante o uUltimo ano de

sua vigéncia.

O Projeto de Lei n? 10.920/18 foi distribuido em 07/11/18, pela ordem, as Comissdes de
Desenvolvimento Economico, Industria, Comércio e Servicos; e de Constituicdo e Justica e de Cidadania, em
regime de tramitacdo ordinaria. Encaminhada a proposi¢do ao nosso Colegiado em 08/11/18, foi arquivada ao
final da legislatura passada, nos termos do art. 105 do Regimento Interno da Camara dos Deputados. Iniciada
a presente legislatura, o nobre co-Autor, Deputado Paulo Abi-Ackel, por meio de seu Requerimento n?
211/19, de 06/02/19, solicitou o desarquivamento da proposicdo, pleito deferido pelo Presidente da Camara
dos Deputados em 25/03/19. Reiniciada a tramitacdo do projeto, recebemos, em 11/04/19, a honrosa missao
de relatar a matéria. Nao se lhe apresentaram emendas até o final do prazo regimental a tanto destinado, em

24/04/19.

Cabe-nos, agora, nesta Comissdao de Desenvolvimento Econémico, Industria, Comércio e
Servicos, apreciar a matéria quanto ao mérito, nos aspectos atinentes as atribuicdes do Colegiado, nos termos

do art. 32, VI, do Regimento Interno desta Casa.

E o relatério.

I1-VOTO DO RELATOR

A adesdo do Brasil ao Protocolo de Madri (sistema internacional de marcas administrado

pela Organizacdo Mundial de Propriedade Intelectual — OMPI) viabiliza ao empresario brasileiro a



simplificagao de procedimentos no registro de sua marca em varios paises do mundo, reduzindo burocracia e

custo na internacionalizacdo de empresas e

exportagao de produtos ou servicos de marcas brasileiras. Da mesma forma, empresas estrangeiras terao

mais facilidade ao registrarem sua marca no Brasil via sistema internacional.

Reconhecendo os beneficios do Protocolo de Madri, apds aprovacdo do PDC n2 860/18 na
Camara dos Deputados em abril de 2019, o Senado Federal aprovou o PDL n2 98/19 no dia 22 de maio de
2019 e publicou-o no Didrio Oficial da Unido dia 30 de maio de 2019, formalizando assim o processo de
internalizacdo do Protocolo de Madri junto ao Congresso Nacional. O documento de formalizacdo da adesao
do Brasil ao Protocolo de Madri foi depositado junto a OMPI em 2 de julho do presente e o respectivo tratado

entrara em vigor no Brasil no dia 2 de outubro de 2019.

O presente Projeto de Lei n2 10.920/18 foi elaborado com a inteng¢do de propor adequagdes
da Lei de Propriedade Industrial ao Protocolo de Madri. Em que pese a intencdo do autor da proposicao em
tela de “reduzir a burocracia e conferir tratamento isonémico entre nacionais e estrangeiros”, nota-se que as
diferengas entre os sistemas brasileiro e internacional de marcas sao apenas variagdes de procedimentos,
aplicaveis a qualquer depositante, seja qual for a sua nacionalidade. Ndo hd, assim, qualquer aspecto que
pudesse ser considerado benéfico para titulares estrangeiros em detrimento de titulares nacionais. Ademais,
algumas destas propostas de alteragao legislativa, além de significar um retrocesso no direito marcario, vao
na contramao da desburocratizacdo e sdao, até mesmo, inconsistentes com as obrigacdes internacionais que

serdo assumidas pelo governo brasileiro a partir da vigéncia do Protocolo de Madri.

E fundamental que se esclareca que o Protocolo de Madri é um sistema opcional para
facilitar registros internacionais, administrado pela Organizacdo Mundial de Propriedade Intelectual — OMPI e
gue pode ser igualmente utilizado por nacionais ou estrangeiros, em iguais condi¢des. O mesmo ocorre com o
sistema brasileiro de registro de marcas administrado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial — INPI,
gue trata de forma ison6mica nacionais e estrangeiros. Ambos os sistemas funcionam em paralelo, e para o

gue nado houver previsdo ou proibicao no Protocolo de Madri,

poderdo ser aplicadas as previsdes da LPl aos registros de origem internacional (via Protocolo de Madri)
designados ao Brasil. Ou seja, sdao sistemas paralelos, que coexistem em mais de uma centena de paises
membros do Sistema de Madri ha varias décadas, que podem ser utilizados tanto por nacionais quanto por

estrangeiros.

Observa-se, ainda, que existe uma série de acordos bilaterais, regionais, multilaterais e
plurilaterais que facilitam ou padronizam processos e procedimentos entre paises em determinados temas,

criando sistemas internacionais paralelos aos nacionais com o intuito de reduzir custos e tempo nas relagdes



comerciais entre os paises nas mais diversas areas. Estes acordos internacionais dos quais o Brasil é parte e
gue buscam desburocratizar e criar caminhos alternativos internacionais para beneficiar brasileiros e
estrangeiros em seus negdcios internacionais, assim como o Protocolo de Madri, sdo legitimos e baseados no

principio internacional da reciprocidade.

Diante do exposto, com o intuito de conferir uma contribuicao legislativa coerente com os
compromissos internacionais e consistente com o interesse e o ordenamento juridico nacionais, proponho
texto substitutivo que aborda a Unica questdo associada ao Protocolo de Madri que merece alteragao na Lei
de Propriedade Industrial. Refiro-me ao disposto no art. 217 da Lei, que prevé que a pessoa domiciliada no
exterior deverd constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Pais, com poderes
para representd-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citacdes. Aproveito a oportunidade
para acrescentar outras propostas de alteracdes simples que poderdao agilizar o exame de patentes,

relacionadas aos arts. 19, 32 e 35, contribuindo, assim, para o combate ao backlog de patentes do INPI.

A ideia de se ter um sistema internacional alternativo de registros de marca é exatamente
facilitar os procedimentos basicos, reduzir custo e tempo, de forma padronizada e reciproca, respeitando
requisitos basicos do Protocolo de Madri e deixando as demais questdes ndo previstas no Protocolo a critério
de cada pais membro, conforme seu sistema nacional. Da forma como estd a proposta no projeto sob andlise,

a exigéncia de manuteng¢ao de procurador domiciliado no Brasil no momento inicial do pedido de

registro junto ao INPI é incompativel com o Regulamento e praticas do Protocolo de Madri, pois o Protocolo
ndo autoriza esse tipo de exigéncia como condicdo para se efetuar registro internacional de marca no pais
designado (no caso, o Brasil). Pelos arts. 2.2 e 3.4 do Protocolo de Madri, o procedimento do registro
internacional se da exclusivamente entre o escritdrio do pais membro — no caso do Brasil, o INPI — e a OMPI,
sem que o depositante precise manter um representante local no pais para o qual pretende a protecdo. E
possivel e sera prevista obrigatoriedade pelo INPI que o depositante ndao domiciliado no Brasil constitua
procurador no caso de ser necessdria alguma intervencdo no processo administrativo junto ao INPI. H3,
portanto, uma diferenca entre “manter” procurador no Brasil desde o inicio do processo (previsdo atual do
art. 217 da LPI para o sistema nacional) e “constituir” procurador no Brasil para o caso concreto de ter de

atuar no processo (previsdo aplicavel aos registros internacionais via Protocolo de Madri). Vale ressaltar que

a imensa maioria dos paises ndo exigem o disposto no art. 217 da atual Lei de Propriedade Industrial.

Ha grupos de interesse contrdrios a esta facilidade e desburocratizagdao implementada no
sistema internacional de registro de marcas por varios motivos. Por exemplo, em audiéncia publica sobre o
Protocolo de Madri realizada nesta Comissdao de Desenvolvimento Econémico, Industria, Comércio e Servigos

da Camara dos Deputados no dia 7 de agosto de 2018, representante da Associacao Brasileira de Propriedade



Intelectual (ABPI), com apoio da Associac¢do Brasileira de Agentes de Propriedade Intelectual (ABAPI), reiterou

manifestacdo publica destas entidades no seguinte sentido:

“O segundo ajuste que entendemos essencial é manter para o Protocolo a
obrigatoriedade de que os titulares estrangeiros mantenham sempre um procurador no
Brasil com poderes para receber citagbes judiciais, tal como jd exige o art. 217 da nossa
lei de marcas. Os estrangeiros que utilizarem o Protocolo ndo podem ser excepcionados
desta regra, sob pena de as empresas brasileiras virem a ser obrigadas a utilizar a via
carissima e ineficiente da carta rogatoria apenas para poder anular o registro marcdrio
de uma empresa estrangeira.”

O principal motivo, portanto, seria uma preocupag¢ao com as empresas estabelecidas no
Brasil pelo fato de elas terem de se valer do uso de carta rogatdria para poder anular judicialmente uma

marca de titular estrangeiro sem procurador constituido no Brasil.
Argumento semelhante foi utilizado na justificacdo da proposicdo sob comento:

“No art. 217 introduzimos modificacGo que visa a obrigar ao estrangeiro detentor de
marca manter procurador habilitado no Brasil de forma a reduzir a burocracia
relacionada a eventual contestagdo de direitos de marca no pais envolvendo registros
concedidos via protocolo de Madri. A obrigatoriedade de o titular estrangeiro manter,
no Brasil, procurador habilitado a receber cita¢des judiciais € uma norma tradicional no
direito brasileiro da propriedade industrial, podendo ser encontrada nos Cddigos 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 que deseje
processar judicialmente um titular estrangeiro de marca ou patente pode, de modo
rdpido e barato, citar a empresa estrangeira para se defender, por exemplo, em uma
acdo de nulidade do registro marcdrio, sem que haja a necessidade de a empresa
brasileira requerer ao Juiz da causa que este expeca uma carta rogatoria de citac¢do, a
ser enviada para o pais estrangeiro pelas vias diplomdticas brasileiras. A inexisténcia
dessa obrigagdo para os titulares de registro obtido pela via do Protocolo de Madri
daria a estas empresas estrangeiras, na prdtica, uma quase imunidade a processos
judiciais no Brasil, tendo em vista as notdrias dificuldades, elevadissimos custos e
longas demoras no cumprimento de cartas rogatdrias ao exterior. A alteragdo proposta
visa, portanto, deixar claro que essa obrigatoriedade permanecerd existindo também
para os titulares estrangeiros de registros de marcas obtidos através do Protocolo de
Madri. “

Por entender que, em certa medida, é legitima a preocupacdo levantada por alguns
segmentos da sociedade e dos profissionais especializados em propriedade intelectual, o presente
substitutivo prop6s uma alternativa razodvel que endereca as preocupacdes levantadas sobre o tempo e o
custo de se utilizar cartas rogatérias em processos judiciais e, a0 mesmo tempo, é consistente com as

previsdes e a pratica do Protocolo de Madri e



respectivo Regulamento Comum. Consiste na introdu¢ao de um pardagrafo Unico ao art. 217 da Lei n?
9.279/96 com o seguinte teor:
“Pardgrafo unico. Quando, em funcdo de acordos internacionais, tal obrigagdo néo for
exigivel, serd dada ciéncia ao INPI pelo Poder Judicidrio acerca da existéncia de
demanda judicial, que notificard a parte através da OrganizacGo Mundial de
Propriedade Intelectual - OMPI a fim de que forneca a procuragéo de que trata o caput,

no prazo de vinte dias uteis a contar do efetivo recebimento da notificagdo, sob pena
de aplicagdo do disposto nos artigos 78, V; 119, IV; ou 142, IV."

Esta proposta de texto prevé a obrigacdo para o depositante domiciliado no exterior de
marca registrada no Brasil via Protocolo de Madri de constituir e manter procurador devidamente qualificado
e domiciliado no Pais, com poderes para representa-lo administrativa e judicialmente, inclusive para receber
citacOes, apenas em casos excepcionais, quando o titular for notificado oficialmente pelo INPI, via OMPI, a
respeito da existéncia de acao judicial especifica relacionada ao registro de sua titularidade no Brasil. O prazo
para o cumprimento desta exigéncia (apresentacdo da procuracdo ao INPI) é de 20 dias do recebimento da
notificacdo da OMPI e, no caso de descumprimento, seria prevista a extincdo do registro da marca, nos

termos do arts. 78, V, 119, IV, ou 142, IV, da LPI.

Esta proposta foi feita sem mencdo expressa e especifica ao Protocolo de Madri para poder
abarcar futuros acordos internacionais a que o Brasil venha a aderir e que tenham disposi¢des semelhantes as
do Protocolo de Madri. Na pratica, considerando os acordos dos quais o Brasil é parte até o momento, este

dispositivo é aplicavel apenas aos registros de marca realizados via Protocolo de Madri.

Obviamente, a presente proposta demandard esforcos de implementacdo e articulacdo
entre o INPl e o Poder Judicidrio. Vale esclarecer que foram realizadas consultas informais aos drgaos
envolvidos e que a presente proposta foi considerada razodvel e vidvel neste contexto. Dessa forma, é
respeitada a proibicdo do Protocolo de Madri de condicionar o processamento de registro de marcas a

constituicao de procurador residente

no Pais, dado que a exigéncia sé serd feita em casos excepcionais, concretos e especificos de acdes judiciais.
Ao mesmo tempo, estas alternativas respeitam o Direito doméstico, que prevé o uso da carta rogatéria nas
acoes judiciais, apenas criando um estimulo via processo administrativo para que o titular do registro objeto
da acdo constitua procurador para fins de citacdo judicial no territério nacional. Caso o titular ndo constitua
procurador nos termos do paragrafo Unico proposto do art. 217, estard igualmente sujeito as sangoes
administrativas previstas pelo art. 142, IV, da LPIl. O seguimento da ac¢do judicial se dara apds o decurso do
prazo para apresentacao da procuracdo ao INPI, podendo determinar: citacdo do réu conforme identificado

na procuracao apresentada ao INPI ou citacdo por uso de carta rogatéria no caso de o titular ndo fornecer



procuracdo. Nota-se que no segundo caso (de auséncia de procuracdo), a acdo judicial de nulidade podera

perder objeto, ja que o registro de marca sera extinto pela aplicacdo do arts. 78, V, 119, IV, ou 142, IV, da LPI.

Importante deixar claro o universo de aplicacdo do presente dispositivo em discussao:
apenas registros de marca depositados no Brasil via Protocolo de Madri, e que sejam de
titulares/depositantes estrangeiros ndo domiciliados no Brasil, e que ndo tenham constituido procurador
nacional para fins de citacdo judicial no inicio ou durante o processo administrativo de registro no INPI, e que

venham a figurar como réus em agao judicial no Brasil. Ou seja, € um universo significativamente restrito.

Cabe igualmente esclarecer que a citacdo por carta rogatdria vem sendo aprimorada em
termos de tempo e custo no Brasil. Segundo informagdes publicadas no sitio eletronico do Ministério da
Justica e Seguranca Publica, ha mecanismos de cooperacdo internacional que permitem acelerar e simplificar
o procedimento de citacdo por carta rogatdria, sem cobranca de taxas e com cumprimento no prazo médio de
8 meses. Ademais, o governo brasileiro aderiu a Convencdo de Haia sobre citacdo judicial, o que poderd
reduzir ainda mais custos e tempo na realizacdo do procedimento, a depender dos termos de adesdo de cada
pais membro da Convencgao. Entende-se que nem todos os membros do Protocolo de Madri sdo igualmente

membros ou parceiros do Brasil em acordos de cooperacao para citacdo judicial. No

entanto, a simplificacdo e padronizacdo deste procedimento é uma tendéncia nacional e internacional.
Mesmo nesse cenario, a principal preocupacdo levantada sobre a dificuldade e custos para as empresas que

teriam de se valer de carta rogatdria no Brasil foi enderecada no texto substitutivo.

Por fim, importante salientar que a presente proposta foi objeto de estudos e didlogos
informais entre 6rgdos do Poder Judiciario e Executivo, incluindo INPI, Ministério da Economia, Advocacia
Geral da Unido e Ministério da Justica e Seguranca Publica, tendo sido apresentada a ABPI e ABAPI de forma
muito preliminar. As associacdes (ABPl e ABAPI), porém, ndo deram retorno e nem demonstraram interesse

em discutir alternativas.
Tratemos, agora, das demais alteracdes da Lei n2 9.279/96 que incluo em meu substitutivo.

A inclusao dos §§ 12 e 22 ao art. 19 visa a permitir alguma flexibilidade aos depositantes de
pedidos de patentes no sentido de terem prazo de 60 dias para apresentarem traducdes dos documentos
apresentados ao INPI e que fazem parte do pedido de patente. Aproximadamente 80% dos pedidos de
patentes depositados no INPI sdo de titulares ndo-residentes e ja possuem um primeiro depdsito em outro
escritério no exterior desta mesma patente. Portanto, a documentacdo detalhada original estd em outro
idioma. Como a data de depdsito pode ser muito importante para determinados segmentos ou estratégia de
negdcios, algumas vezes até optando por depdsitos simultaneos em determinados paises, a faculdade de se

depositar inicialmente alguns documentos altamente especializados em idioma estrangeiro pode ser um



diferencial e viabilizar a tradugdo adequada para o portugués nos dias subsequentes, dentro do prazo
proposto. Esta alteracdo ndo afeta os trabalhos do INPI, menos ainda o exame do pedido, que devera
aguardar a publicacdo dos pedidos apds o prazo de sigilo de 18 meses. Vale ressaltar que este mesmo prazo ja

existe na LPI para marcas e desenhos industriais.

A alteracdao da redagao do art. 32 tem como objetivo esclarecer que as alteragdes dos

pedidos de patente podem ser

fundamentadas em qualquer documento que faga parte do pedido de patente, constituido pelos documentos
listados nos termos do art. 19. Isto porque hd entendimentos de alguns examinadores do INPI de que as
alteragbes baseadas em “matéria revelada” sé poderiam corresponder ao requerimento e ao quadro
reivindicatdrio, ignorando dados, desenhos, informacdes e descricdes dos demais documentos que também
fazem parte do pedido como um todo. Assim, evitam-se questionamentos judiciais e variacdes de
interpretacao pelo corpo técnico do INPI e ha maior previsibilidade e seguranca juridica para os depositantes
e titulares de pedidos que queiram promover altera¢des no quadro reivindicatorio, o que é muito comum e
essencial para acompanhar a dindmica de negdcios e o desenvolvimento de um produto ou processo

relacionado a patente depositada.

A proposta de inclusio de paragrafo Unico ao art. 35 busca dirimir quaisquer
guestionamentos sobre a possibilidade de os examinadores de patentes considerarem e aproveitarem
relatérios de busca e exames preliminares e pareceres sobre a mesma familia de patentes exarados por outras
Autoridades Internacionais de Busca e Exame de Patentes do ambito do Tratado de Cooperagdao em Matéria
de Patentes, o PCT, do qual o Brasil ¢ membro fundador. Cumpre ressaltar, ainda, que o INPI do Brasil € uma
das hoje 20 Autoridades Internacionais de Busca e Exame do sistema PCT. Vale esclarecer que este
aproveitamento ndao suprime o poder de decisdao nem as fungdes do examinador do INPI como tal, mas
apenas apoia e facilita o seu trabalho, respeitando as determinagdes e limitagdes da legislacao brasileira,
principalmente aquelas referentes a patenteabilidade dos pedidos no Brasil. Este dispositivo é importante
para sedimentar o “Plano de Ataque ao Backlog” lancado pelo INPI, o qual, essencialmente, baseia-se no

reaproveitamento de relatérios de busca e exames ja realizados em outros escritdrios parceiros no exterior.

Por fim, cremos ser oportuno introduzir em nossa legislacdo a alternativa do pedido
provisdrio de patentes, consistindo em um pedido de patente com requisitos formais simplificados e com

prazo de vigéncia. Tal instrumento, presente na legislacdo portuguesa de patentes, é util para os

requerentes ou os inventores que ndo tenham condicGes de cumprir os requisitos formais para
apresentacdo de um pedido de patente definitivo. E apropriado, também, para os inventores que
necessitem de provas de conceito e protétipos para melhorarem os seus conhecimentos técnicos sobre suas

invencdes. Em principio, o pedido provisério de patentes os ajudaria a ganhar tempo para fazer novos



estudos sobre as suas invengdes antes de submeter o pedido ndo provisorio e a aperfei¢coa-lo, ou que ainda

ndo tenham conseguido avaliar completamente o potencial de sua invencao.

Apresentado o pedido provisdrio de patente, deve-se conceder um prazo — que propomos
ser de doze meses — para cumprir todos os elementos necessarios para efetuar o pedido definitivo de
patente, desde que as reivindicacdes da patente ja facam parte do pedido provisério. Durante esse periodo,
preserva-se a protecdo da novidade e todos os efeitos legais retroagirdo a data do pedido provisério,

garantindo-se, deste modo, a seguranca dos inventores.

Introduzimos, portanto, uma Secdo IV ao Capitulo Ill da Lei n? 9.279/96, dispondo sobre o

pedido provisério de patente, composta pelos arts. 37-A a 37-C constantes do substitutivo.

As demais alteracOes propostas originariamente no projeto em tela com o objetivo de
preparar o sistema de registro de marcas brasileiro para adesdao ao Protocolo de Madri foram consideradas
totalmente desnecessdrias, jd que as adequacOes serdo predominantemente operacionais e normativas,

regulamentadas pelo préprio INPI, sem necessidade de modificacdo da LPI, conforme sera exposto a seguir.
(i) Propostas de alteragdes no art. 128

O texto proposto para os §§ 4° e 5° ampliam a exigéncia de declaracdo de efetivo exercicio
do requerente no mesmo ramo de atividade daquele para cuja marca tiver sido solicitado o registro também
para os depdsitos feitos via acordo internacional, com a intencdo de, simplesmente, replicar no sistema
internacional a obrigacdo do sistema nacional. Ja no § 6°, é incluida previsao sobre admissdo de cotitularidade

de marcas no sistema

nacional, com a ldgica de prever para o sistema nacional a possibilidade existente no sistema internacional.

Ambas as alteracOes visam ao suposto tratamento isonGmico entre nacionais e estrangeiros.

Apesar de n3ao se considerar a existéncia de tratamento discriminatério, o INPI ja estd
trabalhando para colocar em pratica ambas as propostas, sem a necessidade de alteracdao da LPI. A exigéncia
sobre declaracdo de atividade para depdsitos via Protocolo de Madri serd feita, no momento do
preenchimento do formulario de depdsito internacional da OMPI, de forma similar a que é feita quando do
preenchimento do formuldrio do INPI para o depdsito nacional, nos termos do § 12 desse mesmo artigo. Tal

adaptacao ja foi aceita pela OMPI e sera promovida diretamente entre INPI e OMPI.

Com relacdo a cotitularidade, atualmente ndo ha qualquer determinacdo na LPIl que a proiba
ou a permita, sendo questdo a ser tratada em nivel normativo e administrativo do INPI. O Instituto ja esta
desenvolvendo as praticas e processos necessarios para aceitar cotitularidade tanto pelo sistema
internacional quanto pelo nacional. A aceitacdo da cotitularidade, objeto de consulta publica pelo INPI, pode

ser uma oportunidade de melhoria do sistema nacional. No entanto, assim como a previsdao sobre



obrigatoriedade de declaragao de atividade, ndo ha necessidade e nem conveniéncia em se incluir dispositivo

legal na Lei de Propriedade Industrial tal como proposto no projeto em tela.
(ii) Proposta de art. 143-A

Esta proposta de texto sobre declaracdo de uso da marca ndo estd diretamente relacionada
a adesdo ao Protocolo de Madri, e deve ser mais bem explorada em momento oportuno. Isto demandaria
implementacdo de novos procedimentos para a manutencdao de marcas no INPI, além dos esforcos atuais de
implementacao do Protocolo de Madri e das melhorias voluntarias no sistema nacional. Trata-se de mais uma
proposta na contramao da desburocratizacdo buscada com a adesdo ao sistema do Protocolo, ja que se coloca

na contramao da pratica seguida pela quase totalidade dos paises.

Na verdade, seria criada mais uma etapa a ser ultrapassada no processo de manutencdo das marcas, para

nacionais e para estrangeiros, com mais uma etapa para cobranca de taxas.
(iii) Proposta de art. 146-A

Segundo esta proposta, as causas de perda de direitos (extincdo e caducidade) previstas no
Capitulo IV deverdo ser as mesmas entre os registros nacionais e internacionais vigentes no Brasil.
Considerando que o Protocolo de Madri, que motivou o projeto de lei sob exame, ndo interfere nas causas de
caducidade e extin¢do previstas pelo sistema nacional, a ndo ser em casos especificos, e permite a aplicacdo
complementar destas causas aos registros internacionais, ndo haveria necessidade de se prever alteracdo

legal neste sentido.
(iv)  Proposta de alteragdo do art. 157

O art. 157 refere-se ao cumprimento do art. 155, que, por sua vez, trata de exigéncias
basicas e formais para o processo de registro de marcas no sistema nacional. Novamente, aplicando-se a
mesma ldgica que o item anterior da proposta de art. 146- A, entende-se que a LPIl e o Protocolo de Madri
terdo a mesma hierarquia no ordenamento juridico brasileiro, sendo que o Protocolo de Madri serd aplicavel
ao sistema internacional no Brasil e a LPI serd aplicdvel ao sistema nacional de registro e aos registros de
origem internacional que passarem a ter vigéncia no Brasil, em tudo aquilo que nao for contrario ao previsto

no Protocolo de Madri e seus respectivos Regulamentos.
(v) Proposta de alteragao no art. 158

Durante os trabalhos preparatérios de adesdo ao Protocolo de Madri, em coordenagcdo com
os demais 6rgaos competentes de governo, foi estabelecido que o INPI fard a traducdao dos documentos para
o portugués, ndo sendo necessaria a traducdo simples por parte do depositante estrangeiro. Este tratamento

presume a aplicacdo do principio da reciprocidade, que rege as relagdes internacionais e por meio do qual



serd garantido o mesmo tratamento aos titulares residentes no Brasil que tiverem interesse em registrar sua

marca em qualquer dos membros do Protocolo de Madri: o depdsito

podera ser feito em inglés, francés ou espanhol, independentemente do idioma oficial do pais de registro.
Esta previsao especifica estara no documento de adesdo do Brasil ao Protocolo de Madri e sera normatizada
pelo INPI, ndo sendo necessdria e nem permitida qualquer previsao legal que exija do titular a tradugdo para o
portugués dos registros de origem internacional que venham a ser registrados no Brasil via Protocolo de

Madri.
(vi)  Proposta de alteragdo do art. 160

O prazo de primeiro exame para pedidos nacionais de marcas sem oposi¢ao ja esta abaixo
de 18 meses na presente data (média de 8 meses). Assim, ao contrdrio do que se alega na justificacdo do
projeto em tela, os pedidos processados no sistema nacional ndo estardo em desvantagem em relagao aos
pedidos processados via Protocolo de Madri. O prazo atual de exame dos pedidos nacionais revela o
compromisso do INPl e do governo em cumprir o menor prazo possivel para o sistema nacional e ainda
cumprir o que serd exigido do sistema internacional. De qualquer maneira, conforme argumentado
inicialmente, eventuais diferencas de prazos entre sistemas paralelos e igualmente acessiveis a nacionais e

estrangeiros ndo configuram tratamento discriminatério.

Ademais, a proposicao sob apreciacdo cria obrigacdo de exame exaustivo da marca em 18
meses e implica deferimento automatico no caso de descumprimento do prazo, indo além das consequéncias

previstas no Protocolo de Madri apds o decurso do prazo de 18 meses.
(vii)  Proposta de revogagdo do art. 135

Quanto a proposta de revogacdo do art. 135 da LPI, conforme manifestacdo e entendimento
do préprio INPI, a regra seria aplicada tanto aos requerentes que utilizarem a via nacional, quanto aos que
usarem os tratados internacionais. De acordo com informag¢des da OMPI, ndo ha qualquer ébice, no Protocolo
de Madri, ao cancelamento de registros ou arquivamento de pedidos de marcas iguais ou semelhantes,
relacionadas a produtos ou servicos idénticos e afins, que nao estiverem previstos na cessao, conforme

previsdo atual do art. 135 da LPI.

Por todos esses motivos, votamos pela aprovagao do Projeto de Lei n2 10.920, de 2018, na

forma do substitutivo de nossa autoria, em anexo.
E o voto, salvo melhor juizo.

Sala da Comissdo, em 12 de novembro de 2019.

Deputado EFRAIM FILHO
Relator



SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N2 10.920, DE 2018

Altera a Lei n2 9.279, de 14 de maio de 1996, que “Regula direitos
e obrigacdes relativos a propriedade industrial”.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 Esta Lei altera a Lei n2 9.279, de 14 de maio de 1996, com o objetivo de adequar a
legislagdao nacional aos compromissos diretamente relacionados a adesdo do Brasil ao Protocolo de Madri,

simplificando os procedimentos e respeitando o tratamento isondmico entre nacionais e estrangeiros.

Art. 22 Os arts. 19, 32, 35 e 217 da Lei n? 9.279, de 14 de maio de 1996, passam a vigorar

com a seguinte redagao:

“Art. 19. et
§ 12 O requerimento do pedido deverd ser apresentado em lingua portuguesa.

& 292 Quaisquer outros documentos em lingua estrangeira encaminhados
conjuntamente ao requerimento serdo considerados apenas se acompanhados por
traducdo simples, apresentada no ato do depdsito do pedido ou nos sessenta dias
subsequentes. (NR)”

“Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderd
efetuar alteracbes até o requerimento do exame, desde que estas se limitem a matéria
inicialmente revelada no pedido, considerados todos os documentos previstos no caput
do art. 19. (NR)”

Y S 1 T

Paragrafo unico. Durante o processo de exame do pedido de patente,
independentemente de quaisquer outras autorizagoes,

o INPI poderd levar em consideracGo buscas e exames preliminares jd concluidos de
pedidos de patente da mesma familia realizado e publicado por Autoridades de Busca e
de Exame Preliminar do Tratado de Coopera¢do em Matéria de Patentes —, observadas
as restricbes dos arts. 10 e 18 desta Lei. (NR)”

“AME. 217, e

Paragrafo unico. Quando, em fungdo de acordos internacionais de que o Brasil for
signatdrio, a obrigagdo de que trata o caput ndo for exigivel, serd dada ciéncia ao INPI
pelo Poder Judicidrio acerca da existéncia de demanda judicial, o qual notificard a
parte através da Organizagdo Mundial de Propriedade Intelectual - OMPI a fim de que
o titular da marca fornega a procura¢éo de que trata o caput no prazo de vinte dias
Uteis a contar do efetivo recebimento da notificacdo, sob pena de aplicagcdo do disposto
nos arts. 78, V, 119, IV, ou 142, IV, desta Lei. (NR)"



Art. 42 A Lei n? 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar acrescida da Secdo IV do

Capitulo Ill, com a seguinte redacdo:

“ CAPITULO Ill
DO PEDIDO DE PATENTE
Secédo IV
Do Pedido Provisorio de Patente

Art. 37-A. O pedido provisdrio de patente, nas condi¢cées estabelecidas pelo INPI,
contera:

| - requerimento;

Il — resumo que sintetize o objeto da invengdo;

Il — reivindicagdes;

IV - desenhos, se for o caso; e

V - comprovante do pagamento da retribuicdo relativa ao depdsito.

Art. 37-B. O pedido provisdrio de patente poderd ser convertido em pedido de
patente, nos termos das Seg¢des | e Il deste Capitulo, no prazo de doze meses, contados
da data do depdsito.

§ 19 Efetuada a conversdo, a duragdo da patente, se deferido o correspondente pedido,
serd contada da data do pedido provisdrio.

§ 29 Decorrido o prazo mencionado no caput sem que seja solicitada a conversdo, o
pedido provisdrio de patente serd considerado definitivamente arquivado.

Art. 37-C. Ndo serd deferido o pedido de patente que ndo apresente correspondéncia
com o respectivo pedido provisdrio.”

Art. 52 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacdo.

Sala da Comissdo, em 12 de novembro de 2019.

Deputado EFRAIM FILHO
Relator

Il - PARECER DA COMISSAO
A Comissdo de Desenvolvimento Econdmico, Industria, Comércio e Servicos, em
reunido ordinaria realizada hoje, aprovou, com substitutivo o Projeto de Lei n2 10.920/2018, nos termos do

Parecer do Relator, Deputado Efraim Filho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:



Bosco Saraiva - Presidente, Tiago Dimas - Vice-Presidente, Alexis Fonteyne, Amaro
Neto, Charlles Evangelista, Hugo Leal, Jesus Sérgio, Lourival Gomes, Vander Loubet, Zé Neto, Daniel Almeida,
Efraim Filho, Joaquim Passarinho, José Ricardo, Luiz Nishimori, Luiz Philippe de Orleans e Braganca e Robério
Monteiro.

Sala da Comissao, em 11 de dezembro de 2019.

Deputado BOSCO SARAIVA
Presidente

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSAO AO PROJETO DE LEI N2 10.920, DE 2018

Altera a Lei n29.279, de 14 de maio de 1996, que “Regula direitos
e obrigacdes relativos a propriedade industrial”.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 Esta Lei altera a Lei n2 9.279, de 14 de maio de 1996, com o objetivo de adequar a
legislacdo nacional aos compromissos diretamente relacionados a adesdao do Brasil ao Protocolo de Madri,

simplificando os procedimentos e respeitando o tratamento isondmico entre nacionais e estrangeiros.

Art. 22 Os arts. 19, 32, 35 e 217 da Lei n? 9.279, de 14 de maio de 1996, passam a vigorar

com a seguinte redagao:

ANt 19, e,
§ 12 O requerimento do pedido deverd ser apresentado em lingua portuguesa.

& 292 Quaisquer outros documentos em lingua estrangeira encaminhados
conjuntamente ao requerimento serdo considerados apenas se acompanhados por
tradugcdo simples, apresentada no ato do depdsito do pedido ou nos sessenta dias
subsequentes. (NR)”

“Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderd
efetuar alteracdes até o requerimento do exame, desde que estas se limitem a matéria
inicialmente revelada no pedido, considerados todos os documentos previstos no caput
do art. 19. (NR)”

Y A 1 T

Paragrafo unico. Durante o processo de exame do pedido de patente,
independentemente de quaisquer outras autorizagoes,

o INPI poderd levar em consideracGo buscas e exames_preliminares jd concluidos de
pedidos de patente da mesma familia realizado e publicado por Autoridades de Busca e
de Exame Preliminar do Tratado de Cooperagcdo em Matéria de Patentes —, observadas
as restricoes dos arts. 10 e 18 desta Lei. (NR)”



ANt 217, e

Paragrafo unico. Quando, em fungdo de acordos internacionais de que o Brasil for
signatdrio, a obrigagdo de que trata o caput ndo for exigivel, serd dada ciéncia ao INPI
pelo Poder Judicidrio acerca da existéncia de demanda judicial, o qual notificard a
parte através da Organiza¢cdo Mundial de Propriedade Intelectual - OMPI a fim de que
o titular da marca fornega a procurac¢do de que trata o caput no prazo de vinte dias
uteis a contar do efetivo recebimento da notificagéo, sob pena de aplicagcdo do disposto
nos arts. 78, V, 119, IV, ou 142, IV, desta Lei. (NR)"

Art. 42 A Lei n2 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar acrescida da Secao IV do

Capitulo Ill, com a seguinte redacdo:

“ CAPITULO IlI
DO PEDIDO DE PATENTE
Secéo IV
Do Pedido Provisorio de Patente

Art. 37-A. O pedido provisério de patente, nas condicbes estabelecidas pelo INPI,
conterd:

| - requerimento;

Il — resumo que sintetize o objeto da invengdo;

Il — reivindicagdes;

IV - desenhos, se for o caso; e

V - comprovante do pagamento da retribuicdo relativa ao depdsito.

Art. 37-B. O pedido provisdrio de patente poderd ser convertido em pedido de
patente, nos termos das Se¢des | e Il deste Capitulo, no prazo de doze meses, contados
da data do depdsito.

§ 19 Efetuada a conversdo, a duragdo da patente, se deferido o correspondente pedido,
serd contada da data do pedido provisdrio.

§ 29 Decorrido o prazo mencionado no caput sem que seja solicitada a conversdo, o
pedido provisorio de patente serd considerado definitivamente arquivado.

Art. 37-C. Ndo serd deferido o pedido de patente que ndo apresente correspondéncia
com o respectivo pedido provisdrio.”

Art. 52 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao.

Sala da Comissao, em 11 de dezembro de 2019.

Deputado BOSCO SARAIVA
Presidente



