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INTERESSADO: Autoridade Pablica Olimpica
ASSUNTO: Questionamentos sobre registro de marcas relacionadas aos Jogos de 2016

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

¥ A Autoridade Publica Olimpica (APO) submeteu ao INPI uma consulta sobre o
registro de marcas relacionadas aos Jogos de 2016. Os questionamentos foram respondidos pela
Diretoria de Marcas (DIRMA). Considerando a participagdo da Procuradoria nos temas afetos ao
registro ¢ defesa dos signos olimpicos, mister tecer algumas considera¢des, todas em

consonancia com a DIRMA.

I. LEGITIMIDADE DO COB

= As primeiras questdes trazidas pela APO dizem respeito a legitimidade do Comité
Olimpico Brasileiro (COB) para efetuar o depésito dos pedidos de registro de marcas
relacionadas aos signos olimpicos. O COB ndo precisa da autorizagdo do COI para efetuar o
dep6sito dos pedidos de registro de marcas de signos olimpicos previstos no art. 15 § § 2° e 4° da

Lei 9.615/98, in verbis:

Art. 15 [...] § 22 E privativo do Comité Olimpico Brasileiro — COB e do
Comité Paraolimpico Brasileiro — CPOB o uso das bandeiras, lemas,
hinos e simbolos olimpicos e paraolimpicos, assim como das
denominagdes "jogos olimpicos", "olimpiadas", "jogos paraolimpicos"
e "paraolimpiadas”, permitida a utilizagdo destas ultimas quando se
tratar de eventos vinculados ao desporto educacional e de participagdo.
§ 4° Sao vedados o registro e uso para qualquer fim de sinal que
integre o simbolo olimpico ou que o contenha, bem como do hino e dos
lemas olimpicos, exceto mediante prévia autorizacio do Comité
Olimpico Brasileiro-COB. (sem grifo no original)
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2 O COB ¢ entidade legitima para depositar os pedidos de registro de marcas de
signos olimpicos, nos termos da Lei n° 9.615/98. O COB ndo precisa de autorizagdo do COI para
efetuar esses pedidos, nos termos da referida lei.

4. O Decreto 90.129/84 promulgou o Tratado de Nairébi sobre protegdo do simbolo
olimpico. O art. 1° do Decreto prevé a autorizagdo do COI para o registro marcdrio “de qualquer
sinal que consista no simbolo olimpico ou que o contenha.”

Decreto n® 90.129/84, art. 1. Qualquer Estado que seja parte do presente
Tratado terd a obrigagdo, nos termos dos Artigos 2 e 3, de recusar ou
invalidar o registro como marca ¢ de proibir, por meio de medidas
adequadas, o uso, como marca ou outro emblema com finalidades
comerciais, de qualquer sinal que consista no simbolo olimpico ou
que o contenha, tal como definido nos Estatutos do Comité Olimpico
Internacional, exceto por meio de autorizacdo do Comité Olimpico
Internacional. A citada definigdo e a representagdo grafica do simbolo
mencionado encontram-se reproduzidas no Anexo. (sem grifo no

original)

5. A autorizagdo expressa do COIl, prevista no Decreto 90.129/84, tornou-se
desnecessaria para o COB efetuar o registro de uma marca, em razdo do que dispde o art. 15 § §
2°e 4°da Lei 9.615/98.

6. O COI e o COB possuem legitimidade concorrente para efetuar o deposito dos
pedidos de registro de marcas relativas aos signos olimpicos. Uma ou outra entidade pode
registrar como marca os sinais previstos na mencionada legislagdo. O COB ndo precisa de
autorizagio do COIl para efetuar esse deposito. A legitimidade concorrente, no caso, nio

representa co-titularidade.

T O COI e 0 COB podem autorizar um terceiro a depositar um pedido de registro de
marca, consoante o art. 1° do Decreto 90.129/84 e o art. 15 § 4° da Lei 9.615/98,

respectivamente.

8. O paragrafo 41, pardgrafo “a” do contrato da cidade-sede trata do registro de
marcas, cuja parte designativa é composta da expressdo “CIDADE+2016".!

41 (a) A Cidade, o0 CON e o COJ reconhecem, sem limitar qualquer
provisdo da Carta Olimpica, que os Jogos sdo propriedade exclusiva do
COl, que o COI detém o direito de algumas marcas registradas
internacionais relativas ao termo “CIDADE + 2016”, que identifica
os Jogos, combinados ou ndo com o Simbolo Olimpico (isto €, 0s cinco

! No contrato da cidade-sede, a sigla CON corresponde ao Comité Olimpico Brasileiro, enquanto a sigla COJ
representa o Comité Organizador dos Jogos Olimpicos.
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anéis), além disso, o COI é detentor de todos os direitos e dados
relacionados 4 sua organizagdo, exploragdo, transmissdo, gravagdo,
representagdo, comercializagdo, reprodugdo, acesso e disseminagdo
através de quaisquer meios, existentes agora ou que venham a surgir no
futuro. A Cidade, o CON e/ou o COJ, devem garantir que a prote¢do
adequada seja providenciada no Pais-Sede para proteger esses direitos
em nome do COI. (sem grifo no original)

9. O dispositivo supra ndo se refere a todos os sinais relacionados aos Jogos de
2016. O dispositivo refere-se ao termo “CIDADE+2016".

10. A principio, o contrato da cidade-sede ndo restringe o direito do COB de registrar
marcas contendo as denominagdes "jogos olimpicos"”, "olimpiadas", "jogos paraolimpicos" e

"paraolimpiadas".

., O COB e o COI reconhecem no contrato o direito do COI sobre as marcas
compostas contendo o termo “CIDADE+2016” e o simbolo olimpico.

12 Reconhece-se que essa matéria ndo ha de ser conhecida de oficio pelo INPI. Essa
assertiva decorre da compreensio de que uma obrigagdo contratual, no qual a Unido ndo figura
como parte, nido prevalece sobre o que dispde a lei. A Lei 9.615/98 confere o direito de registro

marcario relativo ao simbolo olimpico ao COB.

13. Entretanto, o COI poderia alegar o compromisso contratual, em sede de oposigdo
ou de processo administrativo de nulidade, previstos nos arts. 1582 ¢ 169° da Lei 9.279/96.

14. No caso em tela, ndo cabe adiantar qual seria o resultado da decisdo
administrativa decorrente de uma oposigdo ou processo administrativo de nulidade interposto
pelo COI, com fundamento no contrato da cidade-sede. Vale apenas lembrar que a nulidade do
registro de uma marca decorre de violagdo ao disposto na Lei 9.279/96. Ou seja, o
descumprimento de um compromisso de natureza privada ndo provoca a nulidade do registro de
uma marca, de acordo com o art. 168 da Lei 9.279/96.*

15. Os paragrafos acima trataram da hipétese de uma oposi¢do ou de um processo
administrativo de nulidade interposto pelo COI em face de um pedido de registro de marca
depositado pelo COB. Essa hipétese ndo se verificou. No sistema de controle de pagamento da

2 Lei 9.279/96, art. 158. Protocolizado, o pedido sera publicado para apresentagdo de oposigdo no prazo de 60

(sessenta) dias.
3 Lei 9.279/96, art. 169. O processo de nulidade poderd ser instaurado de oficio ou mediante requerimento de

qualquer pessoa com legitimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedigdo do

certificado de registro.
4 Lei 9.279/96, art. 168. A nulidade do registro seré declara

infringéncia do disposto nesta Lei.

da administrativamente quando tiver sido concedida com
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autarquia, ndo constam oposig¢des ou processos administrativos de nulidade interpostos pelo COI
em relagdo a pedidos depositados pelo COB.

16. Nio é todo pedido de marca que o COB precisa de autorizagdo do COI, nos
termos do contrato da cidade-sede. No caso em tela, distingue-se duas situagdes: (i) pedidos do
COB que ndo precisam de autorizagdo do COI, com fundamento na Lei n® 9.615/98; (ii) pedidos
do COB que precisam de autorizagdo do COI, consoante o contrato de cidade-sede.

17. A auséncia de documento firmado pelo COI autorizando o COB a efetuar o
depdsito dos pedidos constantes do contrato da cidade-sede ndo constitui obice para o INPI
registrar as marcas. Essa alegagdo precisa ser invocada pelo COI mediante oposi¢do ou processo
administrativo de nulidade.

18. Infere-se da auséncia de oposi¢do ou de processo administrativo de nulidade
interposto pelo COI, uma anuéncia deste em relagdo aos pedidos de registro de marcas
depositados pelo COB.

II. LEGITIMIDADE ATIVA DO RIO-2016

19. A quarta pergunta formulada pela APO refere-se a legitimidade ativa do Rio-2016
para propor uma agdo judicial em defesa das marcas registradas em nome do COB ou COI.

20. O titular de uma determinada marca quando licencia o seu uso a um terceiro, pode
atribuir-lhe a obrigagdo de defesa judicial do bem. O pardgrafo tnico do art. 139 da Lei 9.279/96
reconhece expressamente a defesa da marca pelo licenciado, na hipétese do titular do registro

conferir essa prerrogativa.

Art k39 0.3
Paragrafo unico. O licenciado podera ser investido pelo titular de todos

os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuizo dos seus
préprios direitos.

el Portanto, as marcas registradas pelo COB podem ser defendidas judicialmente
pelo Comité Organizador Rio 2016, desde que haja um contrato de licenga com essa atribui¢do
expressa.

22, Inclusive, essa interpretagdo do art. 139 da Lei de Propriedade Industrial encontra-

se na doutrina, ipsis litteris:

“Esse paragrafo veio confirmar expressamente a possibilidade de o
licenciado atuar em juizo na defesa da marca licenciada, desde que

expressamente autorizado pelo licenciante.

(-]
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Com o advento do paragrafo tnico do art. 139 da Lei n° 9.279/96,
ficaram dirimidas quaisquer controvérsias relativas a capacidade
processual do licenciado em proceder em juizo, em defesa dos direitos
do licenciante, tal como defesa da marca licenciada contra violagdo de
terceiros, de que contratualmente autorizado pelo licenciante no

contrato.
Note-se, todavia, que o licenciado podera atuar como assistente do

licenciante em processos judiciais, com o objetivo de auxiliar o
licenciante na defesa dos seus interesses sobre a marca licenciada, na
condi¢do de assistente, independentemente de consentimento contratual

expresso.
Além de poder atuar em juizo na defesa dos direitos do licenciante,

conforme previsto no contrato, o licenciado possui outros direitos que
independem de autorizagdo contratual. Dentre eles, encontra-se o
direito do licenciado exclusivo de impor ao préprio titular da marca
licenciada o seu uso, no territério especificado no contrato, de forma

exclusiva.”
DANNEMANN; SIEMSEN; BIGLER & IPANEMA MOREIRA.
Propriedade Intelectual no Brasil. PVDI Design: Rio de Janeiro, 2000.

p. 279, 280.

I11. REGISTRO DO SIMBOLO OLIMPICO PELO RIO-2016

04 1 A APO pergunta se o Rio-2016 poderia registrar uma marca mista, contendo o
simbolo olimpico. Se ndo houver autorizagdo do COI, o registro serd indeferido, sob pena de
violagdo do Tratado de Nairdbi, a principio. Por outro lado, se o pedido de registro marcario
contendo o simbolo olimpico, depositado pelo Rio-2016, for instruido com a autorizagdo
expressa do COI, reconhece-se a possibilidade de deferimento administrativo.

24. O simbolo olimpico ¢ objeto de protegdo pelo Tratado de Nairdbi. Por isso, o Rio-
2016 precisa de autorizagdo expressa do COI para efetuar o depdsito de pedido de registro
marcario contendo o simbolo olimpico.

25 Note-se que o Rio-2016 ndo precisa de autorizagdo do COI para o registro de
marcas relacionadas ao préprio Comité Organizador, desde que no pedido ndo conste o simbolo
olimpico. Essa assertiva decorre da leitura dos dispositivos da Lei 12.035/2009, abaixo

reproduzidos:

Lei 12.035/2009, art. 62 As autoridades federais, no dmbito de suas
atribui¢des legais, deverdo atuar no controle, fiscalizagdo e repressdo de
atos ilicitos que infrinjam os direitos sobre os simbolos relacionados
aos Jogos Rio 2016.

Pardgrafo Gnico. Para os fins desta Lei, a expressdo “simbolos

relacionados aos Jogos 2016” refere-se a:




I - todos os signos graficamente distintivos, bandeiras, lemas, emblemas
¢ hinos utilizados pelo Comité Olimpico Internacional - COI;

II - as denominag¢des “Jogos Olimpicos™, “Jogos Paraolimpicos”,
“Jogos Olimpicos Rio 20167, “Jogos Paraolimpicos Rio 20167, “XXXI
Jogos Olimpicos™, “Rio 2016”, “Rio Olimpiadas”, “Rio Olimpiadas
2016, “Rio Paraolimpiadas”, “Rio Paraolimpiadas 2016” ¢ demais
abreviagdes e variagdes e ainda aquelas igualmente relacionadas que,
porventura, venham a ser criadas dentro dos mesmos objetivos, em
qualquer idioma, inclusive aquelas de dominio eletrénico em sitios da
internet;

III - 0 nome, o emblema, a bandeira, o hino, o lema e as marcas e outros
simbolos do Comité Organizador dos Jogos Rio 2016; e

IV - 0os mascotes, as marcas, as tochas e outros simbolos relacionados
aos XXXI Jogos Olimpicos, Jogos Olimpicos Rio 2016 e Jogos
Paraolimpicos Rio 2016.

Art. 7 E vedada a utilizagdo de quaisquer dos simbolos relacionados
aos Jogos Rio 2016 mencionados no art. 62 para fins comerciais ou ndo,
salvo mediante prévia e expressa autorizagdo do Comité Organizador
dos Jogos Rio 2016 ou do COL.

Art. 82 A vedacdo a que se refere o art. 72 estende-se a utilizagdo de
termos e expressdes que, apesar de ndo se enquadrarem no rol de
simbolos mencionados nesta Lei, com estes possuam semelhanga
suficiente para provocar associa¢do indevida de quaisquer produtos e
servigos, ou mesmo de alguma empresa, negociagdo ou evento, com 0s
Jogos Rio 2016 ou com o Movimento Olimpico.

IV. LICENCA DE USO DE MARCA

26. A sexta questdo trazida pela APO refere-se a interpretagdo do art. 7° da Lei
12.035/99, reproduzido no topico anterior. O dispositivo prevé a licenga de uso de marca
outorgada pelo Rio-2016 ou COL As marcas titularizadas pelo COI serdo por este licenciadas.
Do mesmo modo, o Rio-2016 licenciaré as marcas as quais obteve o registro.

ot A sétima questdio apresentada pela APO trata da licenga de uso de marca efetuada
pelo COL: “O registro das marcas em nome do COB interfere na cessdo, que faz e fara o COI,
para o uso dessas marcas (Segdo 42, paragrafo ‘e”, Contrato de cidade-sede)?”

28. O registro de marcas pelo COB néo interfere nos contratos de licenciamento de
uso de marcas firmados pelo COI. O COI licenciard o uso das marcas as quais ¢€ titular. Do
mesmo modo, o COB licenciara o uso das marcas as quais obteve o registro.

29. Nio se concebe a hipotese de uma pessoa juridica ou natural licenciar 0 uso de
marcas as quais ndo é titular. Isso ndo impede que o COB atribua ao COI a licenga de uso de
uma determinada marca. Posteriormente, essa marca pode ser objeto de um novo contrato entre o




COI e terceiros. Essa é uma questdo de direito contratual de facil solugdo, ndo envolve o registro
de marca, mas sim o seu uso.

30. O art. 42 (e) do contrato da cidade-sede ndo impede o licenciamento de marcas
pelo COI ou COB.

Art. 42 (e) A Cidade, o COM e o COJ devem garantir que todos os
registros de marca efetuados no territério do Pafs-Sede, bem como
todos os direitos autorais e relativos ao design (sendo registrados pelo
COJ ou ndo no Pais-Sede) com respeito ao emblema, mascote (s) e a
designagdo “CIDADE + 2006 dos Jogos devem ser atribuidos ao COI,
a seu pedido, para que o COI possa ceder aos patrocinadores da
Programagio Internacional (como definido no Paragrafo (e) da Segdo
49 abaixo) o direito do uso dessas propriedades. Em qualquer
circunstancia, as propriedades acima citadas devem ser designadas ao
COl, ou se o COI assim requerer, ao COM, sem qualquer custo, até 31
de dezembro de 2016. As atribuigdes mencionadas, em forma e
substincia que sejam satisfatorias ao COI, devem ser executadas por

requisi¢do do COL”

V. CO-TITULARIDADE E ACORDO DE CONVIVENCIA

31 O instituto da co-titularidade de marca foi reconhecida na Nota n® 0294-2012-
AGU/PGF/INPI/COOPI-LBC-2.1, aprovada pelo Procurador-Chefe, mediante o Despacho n’
0453/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3. A manifestagdio da Procuradoria favoravel
a co-titularidade de marcas parte de uma leitura do art. 5 C (3) da Convengdo de Paris’ e do

direito comprado.

32. Na referida nota, verifica-se que a Lei 9.279/96 ndo veda a co-titularidade. A lei
tampouco prevé esse regime de propriedade. Trata-se de uma lacuna passivel de ser sanada
mediante uma interpretag@o extensiva.

33 Entretanto, a admissdo da co-titularidade depende de uma regulamentagdo
administrativa do INPI sobre a matéria. Nesse sentido, foi o pronunciamento da DIRMA quando
disse que a co-titularidade ndo é aceita. De fato, ela ndo € reconhecida pelo INPI. Entretanto, ela
pode ser reconhecida hoje pelo INPI, sem necessidade de alteragdo legislativa, no entendimento

da Procuradoria.

5 Convengao de Paris para a Protegdo da Propriedade Industrial, art. 5 C (3): O uso simultaneo da mesma marca em
produtos idénticos ou semelhantes por estabelecimentos industriais ou comerciais considerados co-proprietdrios da
marca, segundo os dispositivos da lei nacional do pais onde a protegdo é requerida, ndo impedird o registro nem
diminuird, de maneira alguma, a protegdo concedida 4 referida marca em qualquer dos paises da Unido, contando
que o referido uso ndo tenha como efeito induzir o piiblico em erro nem seja contrédrio ao interesse publico.
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34. Entretanto, as situagdes trazidas pela APO, pertinentes ao registro de marcas
relacionadas aos Jogos de 2016, ndo encontram a melhor solugdo no instituto da co-titularidade
de marcas.

35; Quanto ao acordo convivéncia, objeto da quinta pergunta formulada pela APO,

cumpre tecer alguns esclarecimentos quanto a compreensdo que o INPI confere a este instituto.
Trata-se de tema atinente ao exame de colidéncia e afinidade entre os sinais, particularmente
quanto a aplicabilidade do art. 124, XIX, da Lei 9.279/96.

Art. 124, Nao sdo registraveis como marca:
XIX - reprodugdo ou imitagdo, no todo ou em parte, ainda que com
acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar
produto ou servigo idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar
confusdo ou associagdo com marca alheia;

36. O tema em aprego surge com a seguinte situagdo: o titular de uma marca autoriza
uma pessoa a efetuar o registro marcario de um signo que reproduza ou imite o seu bem
imaterial. Essa autorizagdo costuma se dar mediante um instrumento denominado de acordo de
convivéncia ou acordo de coexisténcia de marca. Esse acordo, ou autoriza¢do expressa do titular
de uma marca, ndo ¢ reconhecido pelo INPI como apto ao registro de uma marca.

37 Admitir o acordo de convivéncia tal como explicado acima como uma autorizagdo
para o registro marcdrio representaria excepcionar o art. 124, XIX da Lei 9.279/96. Os
instrumentos contratuais privados ndo tém o conddo de excepcionar lei.

38. A posigio do INPI a respeito do acordo de convivéncia decorre da atengdo que a
autarquia confere aos direitos do consumidor, entre outros argumentos.

39. Isso ndo quer dizer que o acordo de convivéncia apresentado ao INPI € destituido
de qualquer valor. Todas as petigdes inclusas em um processo administrativo de registro
marcario sdo examinadas. Assim, o acordo de convivéncia é considerado um subsidio ao exame,

sem carater vinculativo em relago & decisdo do examinador.

40. O examinador pode indeferir o registro marcario, com fundamento no art. 124,
XIX da Lei 9.279/96, ainda que haja um acordo de convivéncia no sentido de ndo reconhecer a

colidéncia de sinais.

41. A Nota Técnica n° 0203-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-ALB-2.1, de lavra do
Procurador Federal André Luis Baloussier Ancora da Luz, assim esclarece o valor do acordo de

convivéncia perante o INPI:
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“[...] ndo € vinculante para o examinador, ndo é excludente da aplicagao
de dispositivos da LPI ¢ tem a finalidade, apenas, de subsidiar o exame
realizado em primeira ou segunda instancia administrativas, auxiliando,
Jjuntamente com outros elementos e alegagdes, a formagdo do juizo de
convicgdo do analista.”

42, Uma vez apresentado o entendimento institucional sobre o acordo de convivéncia,
conclui-se que ele ndo constitui 0 melhor instrumento para garantir o registro das marcas
relacionadas aos Jogos de 2016.

VL. DESNECESSARIA NOVA LEI PARA REGISTRO DAS MARCAS

43, A oitava pergunta da APO refere-se a necessidade de elaboragdo de uma lei para o
registro das marcas relacionas aos Jogos de 2016.

44, Existe hoje um complexo normativo pertinente ao registro de marcas relacionadas
aos Jogos de 2016. Esse complexo normativo ja € suficiente para o registro das marcas pelo COI,
COB e Ri0-2016. Os instrumentos legais hoje existentes sdo suficientes para o registro das
marcas relacionadas aos jogos.

45, A elaboragdo de uma nova lei sobre essa matéria pode criar mais entraves ao
registro marcério do que facilidades. No momento, ndo se visualiza conflitos normativos a
respeito de registro marcério envolvendo os Jogos de 2016. Tampouco existe qualquer entrave
ao registro marcdrio por auséncia de previsio legal.

46. Qual a finalidade de uma lei contendo dispositivos para o registro das marcas em
comento? Facilitar a compreensdo da matéria? Esclarecer o assunto? Enfim, o esclarecimento da
matéria pode ser obtido mediante atos administrativos. Por exemplo, a autarquia pode prever
critérios comuns de exame das marcas relacionadas aos Jogos de 2016 nas proximas diretrizes de

exame de marcas, se necessario.

47. A plena consecugdo do contrato da cidade-sede e da Lei 12.035/99, no que se
refere ao registro e uso de marcas, depende do bom uso de instrumentos contratuais de natureza
privada, entre outros, e ndo de previsio legal diversa das ja existentes no ordenamento civil.

48. A décima pergunta da APO diz respeito a Lei 12.663/2012. A Lei 12.663, no
tocante aos pedidos de registro de marca apresentados pela FIFA ou relacionados a FIFA,
estabeleceu um procedimento particular de registro de marca. Isso foi obtido mediante a previsdo
de prazos especificos de tramitagdo dos pedidos de registro. A autarquia precisou adaptar os

prazos e procedimentos administrativos para cumprir a referida lei.




49. Um procedimento semelhante em relagdo aos pedidos de marcas relacionadas ao
Jogos de 2016 pode ser instituido mediante ato administrativo normativo do INPI. Esse tema ja
se encontra na pauta de trabalho da autarquia.

50. Inclusive, a APO pode ser convidada para se pronunciar antes da edi¢do do
referido ato normativo do INPI, em consonédncia com a praxis adotada pela autarquia.

51. A décima primeira pergunta apresentada pela APO diz respeito a recomendagdes
para uma eventual Lei Geral das Olimpiadas. Ainda, a APO questiona se a adogdo dos
dispositivos da Lei 12.663/2012 seria suficiente para o registro das marcas relacionadas aos

Jogos de 2016.

92 Sugere-se a exclusdo do tema relativo ao registro de marcas em uma eventual Lei
Geral das Olimpiadas. Conforme exposi¢do acima, ¢ desnecessdria previsdo legal para
estabelecer um procedimento administrativo especifico para as marcas relacionadas aos Jogos de
2016. Essa matéria pode ser tratada no &mbito interno da autarquia, com a participag@o da APO.

VIL. PROIBICAO DO USO DE MARCAS POR TERCEIROS

53, A APO pergunta sobre a possibilidade do titular de um registro marcério invocar o
art. 6 bis da Convengdo da Unido de Paris para proibir o uso por terceiros de suas marcas.

54. O destinatario do art. 6 bis da Convengdo de Paris ¢ o Estado, o qual se
compromete a proibir o uso de maca por quem ndo ¢ titular, além de cumprir outras obrigagdes
relacionadas ao registro marcario.

Artigo 6 bis

1) Os paises da Unido comprometem-se a recusar ou invalidar o
registro, quer administrativamente, se a lei do pais o permitir, quer a
pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fabrica ou de
comércio que constitua reprodugdo, imitagdo ou tradugdo, suscetiveis
de estabelecer confusdo, de uma marca que a autoridade competente do
pais do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida
como sendo ja marca de uma pessoa amparada pela presente
Convengdo, e utilizada para produtos idénticos ou similares. O mesmo
sucedera quando a parte essencial da marca constitui reprodugdo de
marca notoriamente conhecida ou imitagdo suscetivel de estabelecer
confusdo com esta.

2) Devera ser concedido um prazo minimo de cinco anos a contar da
data do registro, para requerer cancelamento de tal marca. Os paises da
Unido tém a faculdade de prever um prazo dentro do qual devera ser
requerida a proibig¢do de uso.
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3) Nio sera fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibigdo
de uso de marcas registradas ou utilizadas de ma f¢.

33, As obrigagdes descritas no art. 6 bis da Convengdo de Paris para a Protegdo da
Propriedade Industrial encontram-se incorporadas na Lei 9.279/96. O art. 129 da Lei de
Propriedade Industrial, por exemplo, assegura ao titular da marca o seu uso exclusivo, em todo o
territério nacional. A contrario sensu, quem ndo € titular de uma marca ndo pode usé-la sem a

devida autorizagdo.
Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente

expedido, conforme as disposi¢des desta Lei, sendo assegurado ao
titular seu uso exclusivo em todo o territério nacional, observado
quanto as marcas coletivas e de certificagdo o disposto nos arts. 147 e

148. (sem grifo no original)

56. A protegdo conferida pelo registro marcario possui previsdo especifica nos arts.
130 e 131 da Lei 9.279/96.
Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o
direito de:
I - ceder seu registro ou pedido de registro;
II - licenciar seu uso;
II1 - zelar pela sua integridade material ou reputagdo.
Art. 131. A protecdo de que trata esta Lei abrange o uso da marca em
papéis, impressos, propaganda e documentos relativos a atividade do

titular.

Art. 132. O titular da marca ndo podera:
I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais

distintivos que lhes sdo proprios, juntamente com a marca do produto,
na sua promogdo e comercializagdo;

11 - impedir que fabricantes de acessorios utilizem a marca para indicar
a destinagdo do produto, desde que obedecidas as préticas leais de

concorréncia;
111 - impedir a livre circulagdo de produto colocado no mercado interno,

por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos

§§ 3°e 4°do art. 68; ¢
IV - impedir a citagdo da marca em discurso, obra cientifica ou literaria

ou qualquer outra publicagdo, desde que sem conotagio comercial e
sem prejuizo para seu carater distintivo.

VIIL. CONSIDERACOES FINAIS

37, Em face do exposto, restou esclarecida a consulta formulada pela APO. Desse
modo, esta Coordenagdo Juridica posiciona-se pelo retorno dos autos a DIRMA, para ciéncia.
Com o retorno dos autos & Procuradoria, remeta-se a presente manifestagdo a APO.
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58. A presente conclusdo ¢ emitida sem prejuizo de novos entendimentos sobre a
matéria em decorréncia de subsidios que porventura a Procuradoria possa receber, no futuro.

A consideragdo superior.

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2013.

#

" Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador
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ADVOCACIA GERAL DA UNIAO

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22° andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho N° 0358/2013-AGU/PGF/PFE/IN PI/COOPI-MSM-3.2.3
REFERENCIA: Processo N°. 52400.020021/2013-65

B Estou de acordo com a NOTA N° 0194/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-
2.1, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador nesta

L.l

Procuradoria.

Inicialmente, a Diretoria de Marcas para ciéncia.

(88]

B, Apds, retorne os presentes autos a esta Procuradoria para posterior remessa a

Autoridade Publica Olimpica.

4. A DIRMA.
Rio de Janeiro, 17 de maio de 2013.
(’ ’/‘ !
T
L/ " Mauro Sodré Maia /
Procurador-Chefe
RECEBIDO
Da‘s: J0/.Q5 /1 2043
Hor 0Q: 53
Ase o INQUQKD
AMAR T
A S ST AT
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