PARECER N° , DE 2017

Da COMISSAO DE CIENCIA, TECNOLOGIA,
INOVACAO, COMUNICACAO E
INFORMATICA, sobre o Projeto de Lei da
Camara n° 86, de 2015 (Projeto de Lei n°
4.890/2009, na Casa de origem), do Deputado
Carlos Bezerra, que altera o art. 125 da Lei n°
9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos
e obrigagoes relativos a propriedade industrial,
para instituir o registro de marca de alto renome
a pedido de interessado.

RELATOR: Senador FLEXA RIBEIRO

I - RELATORIO

Vem ao exame desta Comissdao de Ciéncia, Tecnologia,
Inovacao, Comunicagdo e Informéatica (CCT) o Projeto de Lei da Camara
(PLC) n° 86, de 2015 (Projeto de Lei n® 4.890, de 2009, na Casa de
origem), do Deputado Carlos Bezerra, cuja ementa ¢ transcrita acima.

O Projeto altera a Lei n°® 9.279, de 14 de maio de 1996,
conhecida como Lei de Propriedade Industrial, que regula direitos e
obrigacOes relativos a propriedade industrial. Especificamente, acrescenta
trés paragrafos ao art. 125, o qual assegura prote¢do especial, em todos os
ramos de atividade, a marca registrada no Brasil que for considerada de alto
renome.

O § 1° faculta ao titular de marca registrada no Brasil requerer
a autoridade competente o reconhecimento de marca de alto renome,
independentemente de oposi¢do a pedido de registro, de processo
administrativo de nulidade de registro e de acdo de nulidade de registro. O
§ 2° estabelece que, caso haja deferimento do pedido, serd anotado no
registro da marca o reconhecimento de seu alto renome, o qual vigorara até
o final do prazo do registro original, prorrogavel mediante novo exame de
pedido de reconhecimento de marca de alto renome. Por fim, o § 3° faculta
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a terceiro com legitimo interesse requerer ao Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) exame de insubsisténcia de alto renome,
decorridos trés anos do reconhecimento.

A clausula de vigéncia determina que a lei resultante do
projeto entre em vigor na data de sua publicagdo.

A matéria foi distribuida a CCT. Nao foram apresentadas
emendas ao projeto em exame.

II - ANALISE

O PLC n°® 86, de 2015, vem ao exame desta Comissao de
Ciéncia, Tecnologia, Inova¢do, Comunica¢ao e Informatica (CCT), em
cumprimento ao disposto no art. 104-C, inciso V, do Regimento Interno do
Senado Federal (RISF), segundo o qual compete a esta Comissdao opinar
sobre proposigdes que tratem de propriedade intelectual.

Quanto aos aspectos constitucionais, o projeto mostra-se apto a
receber o aval do Senado. Em termos formais, ele preenche os requisitos
exigidos pela Constitui¢ao: ndo afronta clausula pétrea, respeita o principio
da reserva de iniciativa, materializa-se na espécie adequada de lei e versa
sobre matéria que esta no ambito da competéncia legislativa da Unido e das
atribuicoes dos membros do Congresso Nacional. Além disso, foram
observadas as regras acerca da iniciativa parlamentar. Do ponto de vista
material, o projeto estd em harmonia com os preceitos da Lei Maior.

Ademais, o projeto ndo apresenta vicios de juridicidade e de
regimentalidade e vem elaborado em boa técnica legislativa.

Quanto ao mérito, o PLC n°® 86, de 2015, aprimora as regras
acerca do reconhecimento de uma marca considerada de alto renome.

As marcas de produto e servigos, conforme previsdo do inciso
I do art. 123 da Lei de Propriedade Industrial, sdo especificas dos setores
nos quais tais produtos ou servigos estdo enquadrados. No entanto, a
mesma lei estabelece em seu art. 125 que as marcas de produtos e servigos
consideradas de alto renome podem ter sua prote¢do estendida para todos
os ramos de atividade. Esse ¢ o caso das marcas que alcangam um patamar
de reconhecimento tal que extrapolam o ramo de atividade ao qual sdo
originalmente ligadas em decorréncia do elevado prestigio a elas associado,

eu2017-02343

SF/17459.77591-76



bem como da qualidade de seus produtos e servigos, do amplo
reconhecimento publico e do poder de diferenciar e de atrair consumidores.

O titular de marca com essas caracteristicas registrada no
Brasil possui o direito de distingui-la das demais contra o aproveitamento
parasitario por parte de terceiros ou o registro de marcas semelhantes para
ramos de atividades distintos, o que pode resultar na diluicdo de sua
capacidade distintiva. Contudo, a atual legislagdo ¢ omissa no tocante ao
processo de reconhecimento de uma marca como sendo de alto renome.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial vem editando e
aprimorando normas infralegais para definir os requisitos necessarios para
a comprovagdo e o reconhecimento de marcas de alto renome. Por
exemplo, sua Resolu¢do de n° 121, de 2005, determinava que a protecao
especial deveria ser requerida pela via incidental, como matéria de defesa,
quando da oposicdo a pedido de registro de marca de terceiro ou do
processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro que
apresente conflito com a marca invocada de alto renome. Contudo,
segundo a referida Resolugdo, o direito conferido pelo art. 125 da Lei de
Propriedade Industrial somente poderia ser exercido quando efetivamente
afrontado, o que vinha gerando inseguranga juridica.

Um grande avango foi trazido pela Resolu¢ao n® 107, de 2013,
atualizada pela Resolugdo n°® 172, de 2016, que tornou o reconhecimento do
alto renome de uma marca um processo autonomo e prévio a aplicacao da
protecdo especial conferida pela Lei, ndo restando mais vinculado a
qualquer requerimento em sede de defesa.

Embora a atual norma infralegal tenha contribuido para o
esclarecimento da matéria, € preciso que o direito dos detentores de marcas
com caracteristicas de alto renome seja assegurado de forma clara na Lei de
Propriedade Industrial. E justamente esse o objetivo do PLC n° 86, de
2015, ao incluir dispositivo que faculta ao titular de marca registrada no
Brasil requerer a autoridade competente o reconhecimento de marca de alto
renome, a qualquer momento. O projeto determina, ainda, que, em caso de
deferimento do pedido, sera anotado no registro de marca o
reconhecimento de seu alto renome. Assim, o titular da marca tera um
documento que comprove o seu direito a protecdo especial. Ademais, tal
protecdo vigorara at¢ o final do prazo do registro inicial, podendo ser
prorrogado mediante novo requerimento de reconhecimento de marca de
alto renome.
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Ademais, ¢ importante destacar que o § 3° do PLC n° 86, de
2015, explicita o direito de terceiros virem a requerer ao INPI o exame de
insubsisténcia de alto renome. Tal previsdo serve como uma garantia para
aqueles que eventualmente possam ter seus direitos prejudicados pela
extensdo de uma marca para outros ramos de atividade além daquele para o
qual seu registro foi originalmente concedido. No entanto, a redacao do
referido paragrafo restringe a eficacia de tal direito ao impedir que o
requerimento de insubsisténcia seja apresentado durante os trés primeiros
anos apos reconhecimento da marca de alto renome. Tal restricdo nao
parece ser necessaria ou justificavel.

Por fim, considerando a necessidade de se regulamentar os
novos procedimentos, assim como os critérios a serem usados na
classificacio das marcas de alto renome, optamos por acrescentar a
expressao “na forma do regulamento” ao caput do art. 125.

Apesar destas pequenas restrigdes a sua redacdao, ¢ importante
ressaltar que o projeto de lei acerta ao estabelecer regras objetivas para a
concessao € a renovagdo de marcas de alto renome, preenchendo assim
uma lacuna existente na redagdo original da chamada Lei de Propriedade
Industrial.

HI-VOTO

Diante do exposto, nosso voto ¢ pela aprovacao do Projeto de
Lei da Camara n° 86, de 2015, com a seguinte emenda:

EMENDA N° - CCT

Dé-se ao art. 1° do Projeto de Lei da Camara n°® 86, de 2015, a
seguinte redacao:

Art. 1° O art. 125 da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a
vigorar com a seguinte redacgao:

“Art. 125. A marca registrada no Brasil considerada de alto
renome sera assegurada protecdo especial, em todos os ramos de
atividade, na forma do regulamento.

§ 1° Ao titular de marca registrada no Brasil ¢ facultado
requerer a autoridade competente o reconhecimento de marca de
alto renome, independentemente de oposi¢do a pedido de registro,
de processo administrativo de nulidade de registro e de acdo de
nulidade de registro.
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§ 2° Deferido o pedido, sera anotado no registro da marca o
reconhecimento de seu alto renome, observadas as disposi¢des 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.” (NR)”

Sala da Comissao,

, Presidente

, Relator
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