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PROCESSO °SQ400.019862-2015-91 I ..' "

lN'rERESSA1)O:'Pres'dêIÍcia do L,., ' "
, , • '., I

' " ASSUNTO: Minuta de anteprojeto d leisoDre os jogos ol'mpicos ,e pa,ralÍnipicos de 2016.
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. , ..••.'\ I. Mârca de alto,-,re orne não se ,'confunde com __
• J ~ •• •• r r •

. "marca otoriamente conhecida ... ,.'
~, , , . - .

' I' , • r o , •••• /

11. O. teco' ecitnento de" uma arca co'mó
' .

4· ~ .

".'notor'amenté'conhec' a, OU de a to renome, não
.. ,é utnaescolha discricIonária' do particular,. mas "

' \ , .' " ,

sim "depende "do 'preenchimento "de requisitos '
1 , ,

legais. e ad~inistrativos.,
, ~

, 11.A 'min tà cria um híbrido inarcàtío.
, .
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Senhor 'rocurador-Chefe da PFEIINP ,
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1. , • Trata-se de m'nutado anteprojeto de lei (doravalite minuta) dedicada ãs med'das
." - . , ' ...

' ' .. /

e atiyas aos Jogos OIí picos e araIímpI'ços de 2006. Ein. caráter urgente, esta PFE/' p. é ..,
o, '.' , _ " , " , ' • I

' .'nstada à sc>proniuiciar, sobre apreyisãq, de aI o reno~e, ~o tida" rj.a'Seção I do ,Çapítulo II,lia
' - , '- I '',minuta de,.proj~to·~delei. 'L; " ,. ~

, I

• t ; •
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",", • I

-
, ", " " ... ,• , 'I ' •• I

' 2. ' . O' art. ' 3'0 da minu a 'confere a natureza' de marca -notoriamente conhecida àos
' ' .. , .

• ,t . ," , .. , .", . ,

's'mbolos previstos no ,art. 2°, XV, com exceção de,outros símbolos que receb tão a 'atureza de . '
.' ,', ',' , 'I ' " ",' .' .' .' , , ,alto renome.'" \." " , . '" . I", ,',
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,Art. 3 Consideram-se rc oton e t con ecis, p',~raos fins do '
art.126 daLei n~ 9.279, de 14de'maio 1996, todoSos SíbolosOficiàis .

·" .definidos 'no art 2,' Xv desta Lei, .'excetua o 'aqueleS que, gozam' ou,
. • - ,'i". , .', .'

. ,passem a gozar da,proteção prevista'no art . .125 da,Lei II9.279, ,de 14 de .
.maio 1 96 ou no art. 4 da pre' ente LeL " > , :..
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arágrafo Ú ·co. ão se ap ica à proteção prevista neste artigo a vedação
de que tra a o ~rt. 124 inc'isó X , da Lei n 9.279, de 14 de maio 1996.

• - .J •

3. O art. 4° da mi ta atr"bui ao l a ob igação de anotar em seus reg'stros a
atur za de a to re orne de m conjunto d marcas )stas no art. 2°, XV da Lei, e de outros que'

.. f

serão in ormados pelas entidades organizadoras dos jogos de 2016.

Art. 4 O r it to ~ciona] da Propriedade lnd strial.;· promoverá a
~ ~ ..

anotação, e'm se s cadas os, do alto re o e da cas 1istadas no art .
. . '

2, XV desta Lei e de outros Sí bolo O:q~iais 'dicados pelas Entidade .
Organizadoras em Iis a a ser protocolada no l, que poderá ef
atualizada a qualque tempo, nos ermos e para os fi s da pro ção
especial de que rrata'o art~ 125 da Lei n 9.279, de ]4 de maio 1996 ..

't.

. ,

]b IN.P .deverá publicar.a anotação do a to enOlme arcas d3;S
. , •. j

· ades Organ 'zadoras o prazo de trinta d'~s a contar do _protocolo da...-

lista de que rata o capu.t. ~,

..

4. - , E q anto <> art. 3° damin ta refere se a marca notoria e e conhecida, o art, 40
trata da marca de alto renome. Os dois dispositivos encontram se em dissonância com a Lei

. , ' ,. \

9.279/96, pelos motivos indicados na fundamentaçiio a seguir .. ,-

• UNDAME
. .

. \

5. A d'ssonârtcia com a· L i 9,279/96 encontra-se primeiramente a atribuição
. referente a concessão do registro marcár·o. A concessão de reg'strodeu a marca, seja de alto

renome o não, é atrib 'ção do l, de aco do com o art. 2° da Le' 5.648, de lIde dez mbro de
1970. Esse disposif vo atribui ao Pl a função de ex c ar as normas q e regulam a propr',edade
ind stria!. I . I '

'. ,

-6. A conce são de registro marcá ·o nãp ocorre po ato egislat' vo, .mas s· .por ato
..

da autarquiaq e executa as normas de propriedadeind stria!. Esse ato decorre de um processo
administrativo no q aI se asseguram princípios basilares da ordem constitucional, como, por
exe . pIo, da amp a deesa' e do contraditór' o. r

7, O proces O administrativo de concessão de marca, prev: sto no art. 155 e s. da Lei
. I ,

9,279/96, compreende o institu o da opos·ção. A oposição cons bs ancia os postulados da ampla
defesa e do contrad·tório. Por me'o desse ins'tuto, q a q er interessado pode apresentar os seus
arg mentos contrários a ~o cessão de'luma marca',pelo INPI. '

. ,

., ..

8. A minuta de proje o de lei ig ora esses postulados e confere na reza jurídica de
marca a um conju o de s'mbolos. esse se fdo, c 'pre chamar a atenção a primeira parte do
art. 3

Q

da min ta. Esse dispos'tivo atr'bui a nat eza de arca de al!O renome a wn conjunto de
4 .

2
I

..



, .'sí bolos, independentemen e de processo,admini trat,ivo. Tal, previsão impede q e os
in eressados s manifestem de forma co t ária à concessão do registro marcário, 'na es era
adm'nistrativa, Por co seguinte, os q e se sentem afetados por tal d'spos'tivo, e não são poucos,
"rãoimp gnar os gistros diretamente na ..esferajudic·al.

,

9, Pessoas juríd'cas de direito público, de todas as unidades da Federação, também
1 ' _.

possuem marcas, 0\1, iliza depominações com funçõesmarcár'as, mas q e não dependem de
, registro, por exemplo, signos para assinalar programas, de governo.' Esses ent~s perdem, a '..

oportunidade de apresentar oposição no tocan e aos tegistrosprev's os nos arts; 3°e 4° da
Jminuta.

lO, O art, 7° e s. da minuta prevêem a oposição e o processo adminiStrativo, No
entanto, esses dispos'tivos não se aplicam àquelas mar~as que' eceberam tal regist 6 por ato
l.egaI, ·sto é, 'lq elas con idas ps arts. 3°, e 4° .

•

I 1.

12"

A m ·nuta prevê dois'tipos de marca:

(i) ,arca .r conhecida pela ei, cujo ato concessório prescinde de processo
,

ad "nistrat"vo (arts" 2°" V, 3° e 4°); /
(ii) 'Marcas que dependem de um processo adm'n'strativo misto (art, 7° da'

min ta e s.,e as normas cab've's da Lei 9.279/96),

A distinção supra não existia na denomi ada Lei Geral da Copa,
I.

13.

/

, '

•A dissonância"com aLe' 9.279/96 também reside a confusão entre marca de alto- ,

renome ~ marca notor"amente conhecida.

/ .

14. " A marca de alto re orne, inscr' a no art. 125 da Lei 9.2.79/96não se confunde Com...

a marca notaria e te conhecida, pre-vista o art. 126~ C.orno· repetidas vezes' se diz a
•

jurisprudência nacional, a marca otoriame te conhecida é exceção ao rincíp'Ó da
territorialidade, mas ,ão da especialidade, Diferentemente, a marca de alto renome é exceção ao
princípio da e .pecialidade, mas não da err"torialidade.

./ .
I

. .

15, Esse jogo de palavras tão comÜm na jurisprudência possui implicações práticas na
..

proteção dos dire' tos marcários, Uma marca de, alto renome, ou notoriamente conhecida, não é
apenas um nomen juris no ~.registro.Elas pos uem i~plicações diversas em outros ~processos

..

administrativos e j dicia's, e são capazes de obstar pedidos, o.u esmo, de ornar nulo outros
reg"~tros.

I < •• t •

6: Os arts, 3° e 4° da m'n ta cria um institutoh'brido no d' eito marcáriQ, Essas
.. I

'marcas passarão a ser denorni!1adasde alto e orne e notoriame te conhecidas, mas não,possuem
nat reza de nenhum dess s instit tos.,

3
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..

7. Isso ensejará uma séride demandas jud·c·a·s p<;>rq'u,ehá pedidos de .r~g o e
~~ • r

reg·stros já concedid9s que' serão afe ados. Ta·s dispas· ·vo~, '~mbora· buídos de ~ P. opÓs·to :
l gítimo, cria ão ,um caos, q e nsej ará, PQr·s a vez, insegurança j ~r' d·ca. -

/

"

•
.' /

I

. , ,

1·8. or ~~, .0 p apósito de asseguràr ma ~ oteção efetiva aos registros. inarcários
refer ntes aos jogos esportivos de 2016.serão so apados pe a insegura çajurídica ora aventada .

. C .CL 'SÃO'- \

/

19. fere-se da ·nuta-' uma' ·ntenção .l.egítima de comerir· ampla pro eção às
expressões que ass·nalapl 'os jogos 01' picos. Nc)' entanto, .a concret· zação de sa intenção' se .
desnatura po.r . eio da atecnia legislativa, no q' e· diz respeito à marca ~e -alto renome e marca'

. notoriamente conhecida;

, ..

20. p'elo exposto,. s gere-se' ma man'·festação 'CONTRARM.· aos dispas· ivos da'
inu a exalninados na p e' ente ·festação, posto que .eles não ,cbnfe em proteção' jur'di.ca

~fet"va às marc~s pretend'idas p as' ent~dades- organi~adoras dos jogos esportivos 4~2016.-
• I

/

!

,
A consi eração s perior. -

..
, .

R"o .de Janeiro, 09 de jUnho 'de 2015.
~ ,

.. ,;)~
. /' .')

/L"ü ';~aena C~~~-~-
Procurador Fede al

Coordenador '
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. Rubrica
SenAdor

ADVOCACIA GERA . DA UNIÃO
P OCURADORIA-G RAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADAJU TO AO I I
Rua Mayrink Veiga, 09, 22° andar - Centro - Rio de Janeiro _ Cep 20.090-050

Te!.: (2 ) 3037-3731/3037-3208 - fax.: (21) 3037-3206

.De pac o N° 0346/2015 AGU/PGFIPFEI P ICOOPI- SM-3.2.3

. I A

ER CIA:
,

roce o 0. 52400.019862/2015-91

l. - Aprovo o PAR C R o 0016/2015-AGUI GFI F IINPI/COOPI-L C-l.O,.
- elaborado pelá Procurador Federal ·oris Baena C nha Neto, Coo denador da COOPI desta

rocuradoria.

2o Enca °nhe-se à Diretoroa de Marcas para conhecer
seu exame, com vistas ao encaminhamento final à Consultoroa
De envolvimento, I d' tria e Comércio "xterioro

s bsidiar jurídica. ente o
Juríd'ca do Ministério do

..

/

Rio de Janeiro, 9 de junho de 2015 .
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