PROJETO DE LEI N® , DE 2009

(Do Sr. Carlos Bezerra)

Altera o art. 125 da Lei m°9.279, de
14 de maio de 1996, que regula direitos e
obrigacdes relativos a  propriedade
industrial, para instituir o registro de marca
de alto renome a pedido de interessado.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O art. 125 da Lei n°9.279, de 14 de maio d e 1996,
passa a vigorar acrescido dos seguintes 88 1°. 2° e 3°

CAM 125,

§ 1° Ao titular de marca registrada no Brasil é fac ultado
requerer ao INPlI o exame de pedido de reconhecimento de marca de alto
renome, independente de oposicdo a pedido de registro, de processo
administrativo de nulidade de registro e de acéo de nulidade de registro.

8§ 2° Deferido o pedido, serda anotado no registro da
marca o reconhecimento de seu alto renome, observadas as disposi¢cdes dos
arts. 161 a 164 desta lei, o qual vigorara até o final do prazo do registro original,
prorrogavel mediante novo exame de pedido de reconhecimento de marca de
alto renome.

§ 3° E facultado a terceiro com legitimo interesse
requerer ao INPI exame de insubsisténcia de alto renome, decorridos trés anos
do reconhecimento.

Art. 2°Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.



JUSTIFICACAO

O antigo Cadigo da Propriedade Industrial — Lei n°® 5.772,
de 21 de dezembro de 1971, que vigorou até 14 de maio de 1997 -
estabeleceu, nos termos do seu art. 67, que a marca registrada e considerada
notoria no Brasil tivesse protecdo em todas as classes, mantendo-se registro
proprio para impedir que terceiro a reproduzisse ou a imitasse, desde que
houvesse possibilidade de confusdo quanto a origem dos produtos ou servigos,
ou de denegrimento da reputacdo da marca.

Ja a Lei n°9.279/96 trata a matéria de modo difere nte. No
art. 125, ao qual pretendemos incluir os dois paragrafos propostos no presente
projeto de lei, estabelece que “a marca registrada no Brasil considerada de alto
renome sera assegurada protecao especial, em todos os ramos de atividade." ,
sem mencionar a existéncia de registro proprio ou especial da natureza da
marca. Assim, o detentor de uma marca com reconhecimento e prestigio
publicos, advindos da qualidade e prestigio do produto ou do servico que
distingue, ndo podera pleitear, como podia anteriormente, registro da protecéo
especial. Restam-lhe, apenas, duas vias. A primeira € a via incidental, ou seja,
requerer ao INPIl a protecdo assegurada no art. 125 quando terceiro depositar
pedido de registro de marca suscetivel de conflito com a sua (oposicdo a
pedido), ou quando requerer processo administrativo de nulidade de registro
concedido em infracdo a lei. A segunda é a propositura de acéo judicial para
obtencdo do reconhecimento do alto renome, em face de ameaca ao seu
direito por terceiro que usa marca parasita ao largo do ambito do INPI.

O presente projeto de lei pretende fazer retornar a
situacao anterior com aperfeicoamentos. No § 1°ret orna-se o direito de o titular
requerer o reconhecimento de alto renome de sua marca registrada sem a
necessidade de ocorréncia de oposi¢cao a pedido, de processo administrativo
perante o INPI para nulidade de registro e acéo de nulidade perante a justica. E
dispositivo importante para inibir a agcdo de terceiro que nem mesmo tenta
registrar a marca com semelhanca ou afinidade com aquela que goza de poder
distintivo incontestavel. No § 2° é estabelecido prazo de vigéncia para o
reconhecimento do alto renome idéntico ao do registro original da marca.
Prevé-se- a possibilidade de prorrogacdo do reconhecimento, por periodos
iguais e sucessivos, a ser requerido juntamente com o pedido de prorrogacéo



da marca. Isto é necessario porque o alto renome de uma marca pode fenecer,
em funcéo de fendmenos mercadologicos como a degeneragdo — quando a 0s
consumidores passam a identificar a marca de prestigio com os produtos
similares de concorrentes — ou a diluicdo — quando terceiros passam a usar
sinal que imita a marca de prestigio sem autoriza¢cdo ou registro ou quando o
proprio titular apde sua marca de renome a outros produtos que porventura
fabrique ou comercialize. No § 3°pretendemos estab elecer o direito de terceiro
questionar a protecdo especial que a marca de alto renome tem, justamente
pelo fato de esta qualidade se perder ao longo do tempo. Assim, aquele
terceiro interessado em registrar marca que guarde similaridade com marca
reconhecida como de alto renome, mas em via de fenecer, podera ter atendido
seu pedido de registro, pois ja ndo se justifica protecdo em todos os ramos de
atividade.

Entendemos que 0s acréscimos que ora propomos a Lei
da Propriedade Industrial preenchem uma lacuna importante no direito
marcario.

Sala das Sessodes, em de de 20009.

Deputado CARLOS BEZERRA
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