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I. A finalidade almejada no Projeto de Lei n? 10.920, de 2018 é conferir tratamento
ison6mico entre nacionais e estrangeiros em razdo da entrada em vigor do Protocolo de
Madri.

1. Posicionamento favoravel com emendas ao Projeto de Lei n? 10.920, de 2018.

Sr. Presidente,

1. RELATORIO

1. Trata-se do Projeto de Lei n? 10.920, de 2018, dedicado ao tratamento isondmico entre
nacionais e estrangeiros, por ocasiao da entrada em vigor do Protocolo de Madri.

2. A razao de ser do Projeto de Lei reside, entre outros aspectos, no fato de que o Protocolo de
Madri impede que o pais S|gnatar|o exija do depositante internacional a constituicao de procurador
nacional. No Brasil, a entrada em vigor do Protocolo de Madri cria uma antinomia juridica com o art. 217
da Lei n? 9.279, de 1996, abaixo transcrito.

Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior devera constituir e manter procurador
devidamente qualificado e domiciliado no Pais, com poderes para representa-la
administrativa e judicialmente, inclusive para receber citagdes.

3. O dispositivo supra nao constitui uma mera reserva de mercado aos profissionais do Pais,
mas constitui uma regra de maxima importancia no tocante a citacdo dos titulares de registros de
marca. Se o titular do registro marcario no Brasil for domiciliado no exterior e nao tiver um procurador
qualificado e domiciliado no Pais, com poderes para representd-lo judicialmente, o Poder Judicidrio nao
terd outra oportunidade hoje do que promover a citagcao mediante carta rogatéria, procedimento caro e
lento.

4. Reconhece-se que o INPI pode notificar o titular de um registro internacional para constituir
um procurador nacional para responder uma acao judicial. O Poder Judiciario intimard o INPI para que
este notifique o titular do registro internacional? O INPI esta disposto a proceder tal notificacdo ao titular
do registro internacional. O que nao esta claro é se o Poder Judicidrio fard tal intimacdo ao INPI, se ndo
houver um dispositivo legal nesse sentido.

5. A matéria foi examinada em detalhes por esta Procuradoria, por meio do Parecer n2
03/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes,
Coordenador-Geral  Juridico de Propriedade Industrial, aprovado pelo Despacho ne
124/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

6. Verifica-se, portanto, que a matéria em tela de fato exige um tratamento legislativo para
evitar contendas Jud|C|a|s que se arrastarao por anos no PoderJud|C|ar|o A inseguranca juridica instalar-
se-4 se a matéria nao for resolvida antes da entrada em vigor do Protocolo de Madri, posto que os
registros internacionais, que ndo observarem o art. 217 da Lei n? 9.279, de 1996, terao a validade
impugnada judicialmente, em razao do que estabelece o art. 142, IV.

Lei 9.279, de 1996, Art. 142. O registro da marca extingue-se:
V - pela inobservancia do disposto no art. 217.

7. O INPI pode entender perfeltamente que o Protocolo de Madri constitui /ex specialis frente a
Lei n? 9.279, de 1996 (/ex generalis), e assim nao reconhecer a futura invocacao de nulidade do registro
internacional, com fulcro no art. 142, IV. Entretanto, o Poder Judicidrio pode entender de modo diverso



e, considerando a natureza difusa das decisdes judiciais, provavelmente, somente haverd uma decisdo
definitiva sobre a matéria apds muitos anos. Por isso, ndo parece razodvel transferir o problema em tela
ao Poder Judicidrio, cabendo a Administracdo apresentar uma solugao que promova seguranga juridica.

8. Além da problematica do art. 217 da Lei n? 9.279, de 1996, o Projeto de Lei trata também
de outros aspectos relativos a adocao do Protocolo de Madri, como, por exemplo, a declaracdo de
exercicio de atividade correspondente ao pedido de registro, prevista no art. 128.
Lei 9.279, de 1996, art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas fisicas ou
juridicas de direito publico ou de direito privado.

9. E o relatério.

2. MERITO
10. O Projeto de Lei acrescenta os seguintes dispositivos ao art. 128 da Lei n2 9.279, de 1996:

Art. 128

§ 42 A reivindicacdo de prioridade ou o depédsito efetuado com base em acordo
internacional, do qual o Brasil seja signatario, ndo isentam o pedido da aplicacdao dos
dispositivos constantes desse Titulo.

§ 52 Na auséncia da declaracao de atividade no ato do depésito, o INPI devera formular
exigéncia a ser cumprida no prazo de 60 (sessenta dias) sob pena de arquivamento
definitivo.

§ 62 Serad admitida a cotitularidade de marcas.

Art. 143-A. Também caducara o registro, caso seu titular ndo apresente declaracao de uso
da marca ao INPI, com a indicacdo dos produtos e servicos da marca, ou justificativa
fundamentada de seu desuso, observados os seguintes prazos: | - Durante o sexto ano de
vigéncia do registro, contado de sua concessdo ou prorrogacao; e Il - Durante o ultimo ano
de vigéncia do registro.

19 A declaragéo ou a justificativa referida no caput deve ser instruida com o comprovante
de pagamento da respectiva retribuicdo. §2° Caso o registro seja prorrogado no prazo
previsto no art. 133, § 22, a declaracao de que trata o inciso Il deverd ser apresentada em
até 60 dias da pratica do respectivo ato, mediante pagamento de retribui¢do especifica.

Art. 146-A. Os dispositivos deste Capitulo aplicam-se também aos registros de marca
sujeitos a requerimentos de prorrogagao no exterior, com base em acordo internacional do
qual o Brasil seja signatario.

11. Além disso, no Projeto de Lei, os seguintes dispositivos da Lei n? 9.279, de 1996, passam a
vigorar com a seguinte redacao:

Art.157.

§ 29 Serd assegurada a isonomia de requisitos entre os pedidos de registro de marca
apresentados no Brasil e aqueles apresentados no exterior com base em acordo
internacional e que devam produzir efeitos no pais, aplicando-se a todos as mesmas regras
relativas a titularidade, prova de atividade e descricdao de produtos e servicos, com
indicacao das classes correspondentes.

Art. 158. Protocolizado, o pedido serd publicado no Brasil, em lingua portuguesa, para
apresentacao de oposigao no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 12 No caso de o pedido de registro marcario ter sido efetuado no exterior, com base em
acordo internacional do qual o Brasil seja signatdrio, o requerente deverd fazé-lo
acompanhar de traducdo simples integral da lista de produtos e servicos a serem
assinalados pela marca, para utilizagdo na publicacdo a que se refere o caput deste artigo.
§ 22 Na auséncia do documento previsto no § 19, serd proferida exigéncia na forma do art.
157 desta Lei.

§ 32 Na hipoétese de oposicao o depositante sera intimado para se manifestar no prazo de
60 (sessenta) dias.

§ 42 Nao se conhecerd oposicao, nulidade administrativa ou acdo de nulidade,
fundamentada no inciso XXIIl do art. 124 ou no art. 126 desta Lei, se nao for comprovado,
no prazo de 60 (sessenta) dias apds a interposicdo, o depédsito do pedido de registro da
marca na forma desta Lei.

Art. 160. Concluido o exame, sera proferida decisao, deferindo ou indeferindo o pedido de
registro.



§ 12 Caso o exame nao seja concluido no prazo de 18 meses, contados da data da
apresentacao do pedido de registro perante o INPI, independentemente de prazos de
prioridade convencionais de que eventualmente goze o depositante, o pedido de registro
sera considerado deferido.

§ 22 O prazo de que trata o § 19 serd automaticamente reduzido caso seja concedido a
estrangeiros, por meio de acordo ou convencao internacional, prazo menor.

Art.217.

Paragrafo Unico. No caso do pedido de registro marcario ter sido depositado no exterior,
com base em acordo internacional do qual o Brasil seja signatdrio, o requerente devera
submeter ao INPI a procuracdo prevista no art. 216 desta Lei, até o prazo maximo de 60
(sessenta dias) contados da publicacao do referido pedido na forma do art. 158 desta Lei,
independentemente de notificacdo especifica, sob pena de seu arquivamento.

12. Por fim, o Projeto de Lei também prevé a revogacdo do art. 135 da Lei n? 9.279, de 1996.

13. Em relacao a inclusdo dos §84° e 52 ao art. 128 da Lei n? 9.279, de 1996, a Diretoria de
Marcas explica que ja foi submetido a Organizagao Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) pedido de
alteracdo do formulario de requerimento. Dessa forma, o requerente do registro estrangeiro ja se
encontraria obrigado a efetuar a declaragao prevista no caput do art. 128 da Lei n? 9.279, de 1996,
quando preenchesse o formulédrio de requerimento.

14. Sbore a declaracao de atividade correspondente ao registro marcario, a area técnica
manifestou-se nos seguintes termos, conforme se vé na Nota Técnica/SEl N2 2/2018/INPI /DITEC-
I/CGMAR-I/DIRMA/PR:

“4. No que tange a proposta de alteracdao no art. 128, 8§49, justificada com o objetivo de
garantir a obrigatoriedade de declaracdo de atividade também para pedidos depositados
pela via do Protocolo de Madri, o INPI j& submeteu a Organizacdo Mundial da Propriedade
Intelectual (OMPI) a necessidade de incluir texto idéntico aquele presente nos formuldrios
utilizados no Brasil. Seguindo o modelo de outras questdes especificas de paises ja
membros do Protocolo, o formato mais efetivo pensado foi o da inclusdao de uma
nota de rodapé nos formularios do Protocolo de Madri, mais especificamente nos
formuldrios MM2, MM4 e MM5, com os mesmos dizeres contidos no formulario
nacional de pedido de marca, nos idiomas oficiais do Protocolo. Dessa maneira, os
requerentes vindos do Protocolo de Madri estarao realizando a mesma
declaracdao, de maneira analoga. A minima diferenca é que, no formulério nacional
eletrénico, o usuario marca a caixa de selecdo da declaracdo, enquanto o requerente
internacional marcard a caixa de selecao designando o Brasil, que serd acompanhada de
uma nota de rodapé contendo a declaragao. Conforme resposta positiva da OMPI em
outubro de 2018, essa solicitacao da inclusao desta nota de rodapé da declaracao
de atividade nos formularios dos pedidos internacionais via Protocolo de Madri é
formalizada no momento da assinatura da adesao ao Protocolo.”

15. A respeito da inclusao do § 52 no art. 128, a drea técnica manifestou-se pela modificacdo do
verbo “dever” para o verbo “poder”, no caso de exigéncia a ser formulada pelo INPI em se tratando de
auséncia de declaracdao de atividade no ato do depédsito, em razao de possiveis mudancas de
entendimento da autarquia sobre a melhor forma de atender aos interesses dos usuérios do sistema
marcério. Desse modo, a Diretoria de Marcas sugeriu a seguinte redacao para o dispositivo em questao:

“Art. 128 8§52 Na auséncia de declaracao de atividade no ato de depédsito, o
INPI podera formular exigéncia a ser cumprida no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de
arquivamento definitivo”.

16. Sobre a insercao do § 62 no art. 128, com a previsao da cotitularidade de marcas, a Diretoria
de Marcas entendeu no sentido de gque nao existe nenhum ébice legal, previsto na Lei n? 9.279, de
1996, para tal regra, ressaltando as manifestagdes desta Procuradoria, no Parecer n2 13/2008 e na Nota
n? 0294/2012- AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1. Em outros termos, o INPI ja havia alcancado a
compreensdo, em 2012, que a co-titularidade era possivel de ser adotado no registro marcario,
independentemente de alteracdo legislativa.

17. Ao que parece, parte da sociedade civil tem receio que o INPlI adote o regime de co-
titularidade apenas aos registros internacionais, isto é, aqueles que ingressam mediante o Protocolo de
Madri. As providéncias ja foram adotadas pelo INPI para que a co-titularidade seja adotada aos pedidos
nacionais e internacionais, independentemente de alteracao legislativa.

18. Todavia, a area técnica salientou que a referida inclusdo deste paragrafo estabelece a
cotitularidade como uma regra no Brasil, o que pode, no futuro, ser contrario aos interesses dos usuarios
na via nacional. Assim, manifestou-se a Diretoria de Marcas:

“Cabe lembrar que o objetivo atual de se propor a opcao da cotitularidade para o usudrio
nacional ou estrangeiro no Brasil nas duas vias de exame, via nacional e via Protocolo de
Madri, é atender uma demanda antiga de uma parte dos usuarios (como exemplo



frequentemente mencionado das bandas de musica onde a ndo aceitacdo da cotitularidade
é vista como causa de conflitos na pratica do mercado). Isso ndo significa que no futuro ndo
exista uma demanda para a ndo aceitacdo da cotitularidade na via nacional se for
entendido que ela possa ser fonte maior de problemas no trade-off. Para contextualizar,
cabe observar que se tomou conhecimento de problemas manifestados pelos institutos de
propriedade intelectual de outros paises que praticam ha anos a cotitularidade,
especialmente no que tange a renovacao dos registros e casos de sucessao. Muito embora,
no trade-off entre beneficios e prejuizos para os usudrios do sistema, se tenha concluido
atualmente a favor da admissao da cotitularidade, é importante garantir a autonomia do
INPI - no que tange as definicdes de sua finalidade - para que o instituto possa cumprir da
melhor forma sua funcdo social, econdmica, juridica e técnica no sistema de Propriedade
Intelectual.Cabe ainda observar que o Protocolo de Madri na Regra n.2 8 do Regulamento
Comum estabelece que é permitido que seja apresentado pedido internacional por dois ou
mais requerentes desde que o pedido/registro de base também o tenha sido. Contudo, no
futuro essa regra pode vir a ser revista pelos membros do Protocolo. Assim, alterar a nossa
Legislacao para harmoniza-la com o Protocolo sem que haja necessidade parece, nesse
caso, ndo ser a melhor opcao”.

19. Dessa forma, a Diretoria de Marcas posicionou-se de forma contrdria a inclusédo do §62 no
art. 128 da LPI.

20. Quanto a inclusao do art. 143-A, que traz a obrigatoriedade de apresentacdo espontanea de
declaracdo de uso periodicamente por parte do usudrio, a area técnica sustentou que tal regra
apresenta uma mudanca de paradigma e que nado se relaciona com os objetivos para a adesdo ao
Protocolo de Madri. Acrescentou, ainda, que aumentaria a burocracia para os usuarios do sistema
marcario.

21. No que diz respeito a inclusdo do art. 146-A, a Diretoria de Marcas manifestou-se de forma
favoravel, uma vez que os procedimentos de caducidade se aplicariam a registros provenientes pela via
do Protocolo de Madri, tal como j& acontece em outros paises signatdrios.

22. A respeito da insercdo do § 22 no art. 157, a area técnica sugeriu a substituicao da palavra
“prova” por “declaracao”, com o objetivo que o dispositivo esteja de acordo com o art. 128 §1° da lei,
que requer que seja feita declaracao de atividade no ato do depédsito. Assim, foi sugerida a seguinte
redacao para o dispositivo na proposta de lei:

Art. 157 §2° Serd assegurada a isonomia de requisitos entre os pedidos de registro de
marca apresentados no Brasil e aqueles apresentados no exterior com base em acordo
internacional e que devam produzir efeitos no pais, aplicando-se a todos as mesmas regras
relativas a titularidade, declaracdo de atividade e descricdo de produtos e servicos, com
indicagcao das classes correspondentes”.

23. No que diz respeito a alteracdo de redacdo do art. 158, com a criacdo de novos paragrafos
ao dispositivo, a Diretoria de Marcas manifestou-se favoravel a alteracdo do caput, mas contraria a
inclusdo dos paragrafos 19 e 29,

24. A nova regra, como explica a area técnica, estabelece que, no caso de pedido de registro de
marca efetuado no exterior, com base em acordo internacional do qual o Brasil seja signatédrio, o
requerente seja obrigado a apresentar traducao simples integral da lista de produtos e servicos a serem
assinalados pela marca e que no caso de auséncia dessa traducao serd proferida exigéncia na forma do
art. 157.

25. Dessa forma, afirmou a Diretoria de Marcas que:

“21.Inicialmente, cabe observar que a Regra n.2 6 do Regulamento Comum do Protocolo de
Madri estabelece que as unicas linguas oficiais do acordo sdao atualmente o inglés,
o francés e o espanhol. Cada escritério de Pl pode escolher dentre essas trés linguas
guais aceitard em sua atuacdo como Escritério de Origem e para as comunicacées com a
OMPI deve escolher uma lingua Unica tanto para recebimento quanto para envio. O
protocolo também estabelece que a lingua de depdsito do pedido é a que vale oficialmente
para aquele pedido e a que prevalece em caso de divergéncias.

Na dinamica do Protocolo, a OMPI se encarrega de traduzir (atualmente por meio de
maquina de traducdo) da lingua em que o pedido internacional foi depositado no escritério
de origem para as demais linguas oficiais do Protocolo. Com isso os Registros Internacionais
na base de dados da OMPI possuem todas as informagdes nas trés linguas oficiais. Assim,
por exemplo, um pedido internacional depositado em Portugal, na lingua inglesa, sera
recebido pela OMPI e traduzido para as demais linguas e, apds seu registro, caso tenha
designado a Franca, cuja opcao de comunicacdo é a lingua francesa, a comunicacao desta
designacao serd encaminhada em francés.

Conforme recomendacdo do Ministério das Relacdes Exteriores (MRE), o Brasil trabalhara
com os idiomas espanhol e inglés como oficiais, logo, para a atuacdo do INPI como
Escritério de Origem no Protocolo de Madri estd sendo elaborada a possibilidade de
aceitacdo de ambos os idiomas nos pedidos internacionais.Enquanto o Portugués ndo for
uma das linguas oficiais do Protocolo, ndo se poderia exigir da OMPI uma traducdo do



pedido para o Portugués. Logo, a inclusdo do paragrafo mencionado atualmente nao teria
efeito perante o regramento do Protocolo de Madri. Vale mencionar que paises como a
China vém tentando incluir sua lingua nacional dentre as oficiais, argumentando que a
guantidade de pedidos originados em seus paises ou para eles designados justificaria a
inclusao de mais esta lingua dentre as oficiais do Protocolo. Por outro lado, exigir,
conforme art 158 §12 proposto, do depositante estrangeiro a apresentacao de
traducao da lista de produtos de servicos iria contra o espirito do tratado
internacional de facilitacao e simplificacdao no aceso ao sistema de registro de marcas
de inlmeros paises e reducao dos custos para tal. Concorda-se que é necessario que 0s
pedidos recebidos através de tratados internacionais sejam publicados na lingua
portuguesa, pois ndo se pode obrigar que o usuario nacional compreenda lingua
estrangeira para zelar pelos seus direitos em territério brasileiro. Neste diapasdo, esta
Diretoria vem buscando solugfes para traducao da lista de produtos e servigos de pedidos
recebidos pela via do Protocolo de Madri para fins de publicacdo em lingua portuguesa, de
modo que permita a producao de efeitos perante todos e garanta a ampla defesa, bem
como facilite o exame em ambito administrativo”.

26. Os novos §§ 12 e 22 do art. 160 tratam da duracdo do exame. O § 12 estabelece que se o
exame nado for concluido no prazo de 18 meses, contados da data da apresentacao do pedido de registro
perante o INPI, independentemente de prazos de prioridade convencionais de que eventualmente goze
o depositante, o pedido de registro sera considerado deferido.

27. 0O § 22 do art. 160 determina que o prazo de que trata o § 12 serd automaticamente reduzido
caso seja concedido a estrangeiros, por meio de acordo ou convencdo internacional, prazo menor.

28. A esse respeito, a Diretoria de Marcas explicou que a regra do Protocolo referente ao
deferimento automatico ao fim dos 18 meses, objeto da Regra 5 do Regulamento Comum, somente é
aplicada quando o do INPI (ou qualgquer outro escritério de Pl designado) nao proferir qualquer decisao
de primeiro (12) exame no sentido de uma recusa proviséria e ndo a conclusdo do exame como
mencionado no projeto de lei.

29. Logo, de acordo com a area técnica, pode ser feito um despacho, uma exigéncia de mérito
ou um sobrestamento, antes da conclusdao do exame. Tal diferenca, como sustentou a Diretoria de
Marcas, mostra-se essencial na pratica do exame de marcas e faz com que a proposta apresentada se
afaste do tempo limite de 18 meses previsto no Protocolo de Madri.

30. Desse modo, acrescenta a Diretoria de Marcas, se a norma for alterada para se aproximar
da regra do Protocolo de Madri, de deferimento tacito, no caso de nenhuma decisao de primeiro exame
no sentido de recusa proviséria do INPI antes dos 18 meses, ndo se pode garantir, em razdo de fatores
externos (nUmero de servidores e tempo de experiéncia) que se conseguird sempre se proferir o
referido exame antes dos 18 meses, embora j& tenham sido realizadas continuas melhorias para
reducao do backlog.

31. Também a Diretoria de Marcas destacou que o usudrio nacional, que almejar o registro de
marca em outros paises, por meio do Protocolo de Madri, terd o exame do seu pedido no periodo de 18
meses naqueles paises que escolher por essa via.

32. Assim, a area técnica manifestou-se de forma favordvel no sentido de conferir a via nacional
0os mesmos direitos estipulados pelo Protocolo de Madri, ressaltando, contudo, que sao duas vias
distintas e que existe a possibilidade de, ao término dos cinco anos obrigatérios apds a assinatura,
estipulados no Protocolo, o Brasil denunciar o tratado e deixar o sistema internacional de marcas.

33. Dessa forma, em razao dessa possibilidade, embora ndo esperada, considerou a Diretoria
de Marcas que promover alteragao na Lei, por meio da criacao do §12 no art. 160, tdo somente para
refletir regras do Protocolo, ndo seria a melhor opcao.

34. A respeito da regra prevista no novo paragrafo Unico do art. 217, prevista no Projeto de Lei,
com a exigéncia do titular estrangeiro possuir procurador estabelecido no Brasil, perante o INPI, com
poderes para receber citacdes judiciais, a Diretoria de Marcas apresentou entendimento contrario. Cabe
transcrever o posicionamento da 4rea técnica:

“31. Sobre a exigéncia do titular estrangeiro manter perante o INPI um procurador
estabelecido no Brasil com poderes para receber citagcdes judiciais (criacdo de paragrafo
Gnico no art. 217 com a seguinte disposicdo: “no caso de pedido de registro marcario ter
sido depositado no exterior, com base em acordo internacional do qual o Brasil seja
signatario, o requerente deverd submeter ao INPI a procuracao prevista no art. 216 desta
Lei, até o prazo maximo de 60 dias contados de publicacdo do referido pedido na forma do
artigo 158, independentemente de notificacdo especifica, sob pena de seu arquivamento.”),
cabe inicialmente lembrar que nos termos do Protocolo, nenhum pais membro pode
requerer a constituicdo de procurador domiciliado em seu territério para o ato de
designacdo. A exigéncia para constituicdo de Procurador pode ser mantida em caso de
necessidade de atuacdo direta perante aquele Escritério, como nas oposicdes, recursos,
processos administrativos de nulidade (PAN) ou ag0es judiciais em relagao ao processo. O



INPI questionou em diversos momentos a OMPI sobre essa questdo, com consultas
formalizadas ao juridico da OMPI, que se encontram anexadas ao Parecer da Procuradoria
Federal Especializada n? 00003/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, e estudou a experiéncia de
paises como o México, a Turquia e o Japdo que requerem pela via nacional a constituicao
de procurador e que na via do Protocolo, seguindo as definicbes do mesmo, sdo
impossibilitados de requerer em ndo havendo as manifestacbes no processo acima
mencionadas. Nas discussdées com a OMPI, a Organizagdo manifestou que essa exigéncia
ndo poderia ser aceita ou acarretaria em questdes inerentes ao principio da isonomia,
desimpedindo também outros paises de exigirem procurador em sua via nacional o que iria
contra a prépria légica e a razdo de existéncia do Protocolo de Madri, que visa simplificar e
facilitar o acesso a protecdo de marcas em varios paises. Cabe observar que se de um lado
as taxas cambiais implicariam em vantagens para os estrangeiros constituirem procurador
no Brasil, por outro a exigéncia de procuradores no exterior para os usuarios
nacionais, ceteris paribus, prejudicaria os usudrios nacionais do Sistema de
Madri acrescentando obstaculo para a exportacao de marcas nacionais.Uma das
preocupacdes da dispensa de constituicdo de procurador para estrangeiros sdo os
procedimentos judiciais, especialmente a citacdo judicial. Na auséncia de procurador
constituido com poderes para recebimento dessa, seria necessario recorrer ao instrumento
da cartas rogatérias, o qual, segundo a autoria do projeto de lei, é custoso e moroso. Cabe
ressaltar que, segundo dados do Ministério da Justica disponiveis em sitio oficial, o
procedimento de carta rogatdria, via de regra, ndo possui custos e o tempo médio de
espera é de oito meses, sendo trés meses quando o pais de destino é os Estados Unidos.
Quanto a esse tépico também cabe ressaltar que recentemente o Regulamento Comum do
Protocolo introduziu a Regra 23bis, que permite a Secretdria Internacional da OMPI enviar
comunicacdes aos requerentes, visando agilizar notificacées. Atualmente, México e Suica
se valem desse recurso para notificar os titulares com efeitos de citacdo judicial. Cabe
ressaltar, no entanto, que tal ferramenta teria que vir a ser reconhecida pelo Judiciario
patrio, ou ser inserida no ordenamento juridico brasileiro via alteracdo de lei”.

35. Quanto a revogacado do art. 135, LPI, prevista no Projeto de Lei, a drea técnica manifestou-
se de forma contraria. Sustentou a Diretoria de Marcas que a regra seria aplicada tanto aos requerentes
que utilizarem a via nacional, quanto aos que usarem os tratados internacionais.

36. Além disso, afirmou a area técnica que, de acordo com a OMPI, nao ha qualquer ébice, no
Protocolo de Madri, ao cancelamento de registros ou arquivamento de pedidos de marcas iguais ou
semelhantes, relacionadas a produtos ou servicos idénticos e afins, que ndo estiverem previstos na
cessdo, conforme prevé atualmente o art. 135.

37. Ressalta a Diretoria de Marcas que o dispositivo em tela é vital para se impedir a violacao
do art. 124, XIX, da Lei, que veda que duas empresas possuam registros de marcas iguais ou
semelhantes, relativas a produto ou servico idéntico ou afim, simultaneamente.

38. De fato, segundo a drea técnica, a revogacao do art. 135 possibilitaria que dois titulares
diversos possuissem sinais idénticos para distinguir produtos ou servicos semelhantes, o que poderia
gerar risco de confusdo no consumidor, contrariando o interesse publico.

3. CONCLUSAO

39. Ante o exposto, sugere-se ao Sr. Presidente do INPI que a posicao da Autarquia em relacdo
ao PLC n? 10.920, de 2018, seja favoravel com emendas, nos exatos termos da Nota Técnica/SEI N2
2/2018/INPI /DITEC-I/CGMAR-I/DIRMA/PR, da Diretoria de Marcas. Recomenda-se o encaminhamento da
Nota Técnica da Diretoria de Marcas a Assessoria Parlamentar do MDIC.

40. Registra-se, por fim, que esta Procuradoria permanece carente de um Procurador Federal
dedicado exclusivamente as consultas em propriedade industrial. A estrutura organizacional da
autarquia prevé um Coordenador-Geral em Propriedade Industrial justamente para responder consultas
relevantes na area finalistica do 6rgao. O cargo encontra-se vago, hé seis meses, o que impede que a
Procuradoria expresse uma opinido prépria do presente projeto de lei, o que justifica a transcricdo do
pensamento elaborado pela Diretoria de Marcas.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2018.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe

Atencgdo, a consulta ao processo eletronico estd disponivel em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do NUmero Unico de Protocolo (NUP) 52402007675201898 e da chave de
acesso ad35d7cb
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