PROJETO DE LEI N° , DE 2025
(Do Sr. JONAS DONIZETTE)

Altera a Lei 9.279, de 14 de maio de
1966, que regula os direitos e obrigagbes
relativas a propriedade industrial para
permitir o direito de uso da marca apés
utilizagdo prolongada e sem oposicao.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Esta Lei altera a Lei 9.279, de 14 de maio de 1966, que
regula os direitos e obrigacdes relativas a propriedade industrial para permitir o

direito o direito de uso da marca apoés utilizagdo prolongada e sem oposigao.

Art. 2° O artigo 129 da Lei 9.279, de 14 maio de 1966, que
regula direitos e obrigagdes relativas a propriedade industrial passa a vigorar

com a seguinte redagao:

.§ 3° Sera reconhecido o direito de uso da marca apds sua
utilizacdo prolongada sem oposi¢cdo e com inércia da apelada,
havendo grande distancia geografica entre 0s
estabelecimentos e a auséncia comprovada de prejuizos.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao.

JUSTIFICACAO

A presente proposta de Projeto de Lei visa alterar o artigo 129
da Lei n°® 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula os direitos e obrigacdes
relacionados a propriedade industrial, especialmente no que tange ao uso de

marcas.
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A alteracdo proposta tem como objetivo permitir o
reconhecimento do direito de uso de uma marca, mesmo na auséncia de
registro formal, em situagcdes em que a marca tenha sido utilizada de forma
continua, sem oposi¢cdo por parte de terceiros e com a inércia do titular da
marca registrada, especialmente quando ha uma grande distancia geografica
entre os estabelecimentos e a auséncia de prejuizos concretos para a parte

titular do registro.

A Lei n°® 9.279/1996 foi estabelecida com o intuito de proteger
os direitos de propriedade intelectual e garantir a livre concorréncia no
mercado, equilibrando os interesses dos titulares de marcas e os dos
consumidores. No entanto, na pratica, surgem situagdes em que 0O uso
prolongado de uma marca, sem oposi¢cao e sem que haja danos ou confus&o
entre os consumidores, pode ser considerado injustamente prejudicial para

aqueles que investem continuamente no mercado.

Muitas empresas, especialmente microempresas e pequenos
empreendedores, utilizam marcas de forma consolidada, sem nunca terem se
deparado com agdes de oposicdo de terceiros ou com qualquer risco para a
ordem publica ou o mercado. Porém, em determinados casos, esses
empreendedores se veem em risco de perder o uso da marca por conta de
registros formais realizados por grandes empresas, que n&o operam nas
mesmas regides geograficas e ndo tém qualquer vinculo com a area de

atuacao do pequeno negécio.

A proposta de alteracédo do artigo 129 visa corrigir esse
descompasso, reconhecendo que o uso prolongado, sem oposi¢gao, com inércia
da parte apelada e sem prejuizo para o titular da marca registrada, deve
garantir o direito de uso da marca ao primeiro usuario. Isso é especialmente
relevante em mercados locais ou regionais, onde a distdncia geografica e a
auséncia de concorréncia direta reduzem a possibilidade de confusao para o
consumidor, favorecendo a continuidade das atividades do empreendedor sem

a inseguranca juridica sobre sua marca.

A proposta tem como fundamento a ideia de que o principio da

boa-fé, consagrado no direito brasileiro, deve ser reconhecido nas relagdes
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envolvendo a propriedade industrial. O uso legitimo e continuo de uma marca
deve ser protegido, pois reflete o investimento, o esfor¢o e a confianga do
empreendedor na marca que construiu, sem que precise temer agdes
impugnativas por parte de grandes corporagdes que, na maioria das vezes, néo

possuem interesse ou atuacao real na area onde a marca € utilizada.

Ademais, o projeto de lei propde a analise do contexto
geografico, entendendo que a distancia significativa entre os estabelecimentos
e a auséncia de prejuizos reais ou concretos para o titular da marca registrada
sdo fatores decisivos para a concessao do direito de uso. Nao se trata de
desconsiderar os direitos de quem possui o registro, mas de garantir que a
protecao legal seja justa e equilibrada, ndo favorecendo apenas quem registrou
a marca, mas também quem efetivamente a utiliza em um espaco fisico onde a

probabilidade de confusdo para o consumidor € minima ou inexistente.

A alteragao proposta visa também fomentar a concorréncia
leal, ao proteger os pequenos empreendedores de acgdes predatorias de
grandes corporag¢des que podem, muitas vezes, registrar marcas em areas nas
quais ndo atuam, apenas para impedir o crescimento de negocios locais. Ao
reconhecer o direito de uso em casos de inércia e auséncia de prejuizos, o
projeto de lei contribui para um ambiente de negdcios mais equilibrado e justo,
onde as empresas, especialmente as de pequeno porte, tém a seguranga de

que seu investimento em marcas e identidade comercial sera respeitado.

A 12 Camara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justica de Sao Paulo (TJSP) rejeitou alegagao de uso indevido de marca em
acao movida por pizzaria da capital contra estabelecimento do mesmo ramo

em Sorocaba. A decisdo foi unanime.

Segundo os autos que a apelante (ré) utiliza a marca em
disputa, "Micheluccio", desde 1994, quando celebrou contrato de franquia com
o titular do registro. Embora o registro da franqueadora tenha sido extinto em
2013, a empresa continuou a utilizar a marca sem oposigao. A apelada (autora
da acao), por sua vez, somente obteve o registro do nome em 2016 e, embora
tivesse conhecimento do uso da marca pela ré desde 2017, manteve-se inerte

por seis anos, até o ajuizamento da agao.
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O voto do relator do recurso, desembargador Rui Cascaldi,
destacou que, considerando as peculiaridades do caso, entre elas o uso
prolongado e de boa-fé da marca pela apelante ha 30 anos; a inércia da
apelada; a distancia geografica entre os estabelecimentos; e a auséncia de
comprovacao de prejuizos, deve-se admitir a convivéncia entre as marcas,

afastando-se a condenacéo.

Portanto, a proposta de alteracdo do artigo 129 da Lei n°
9.279/1996 busca equilibrar a protecdo dos direitos dos titulares de marcas
com a realidade do mercado, no qual o uso legitimo e prolongado de uma
marca, sem oposicao e com a auséncia de prejuizos, deve ser reconhecido e
protegido. A medida proposta assegura nao apenas a segurancga juridica para
pequenos empreendedores, mas também reforgca o principio da boa-fé nas
relagbes comerciais e contribui para um ambiente de negdcios mais

competitivo e justo.

Diante do exposto, solicitamos o apoio desta Casa Legislativa
para a aprovacgao do presente Projeto de Lei, que visa promover a justica e a
equidade no campo da propriedade industrial, com a protecéo do direito de uso
de marcas de pequenos empreendedores em situagdes onde o registro formal

nao comprometa a ordem econémica nem cause confusao para o consumidor.

Sala das Sessoes, em de de 2025.

Deputado JONAS DONIZETTE
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