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CONSULTA - PROJETO DE LEI DE ALTERACAO DE PRAZO DE PRESCRICAO DE ACAO DE
ABSTENCAO DE USO DE MARCA - REDACAO CONFLITANTE COM TEMA 950 DA
JURISPRUDENCIA DO STJ - POSSIBILIDADES DE QUESTIONAMENTOS A RESPEITO DE
PUBLICACOES DA REVISTA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - POSSIBILIDADES
INTERPRETATIVAS DIVERSAS, CONFLITANTES COM ENTENDIMENTOS CONSAGRADOS A
RESPEITO DO SISTEMA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - RISCO A SEGURANCA JURIDICA -
SOLUCOES EXISTENTES SUFICIENTES E ADEQUADAS.

1. Adoto como relatorio aquele constante do PARECER N° 00044/2025/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, que assim
sintetiza o objeto da consulta:

1. RELATORIO

2. "A Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicagdes Geograficas (DIRMA) encaminha a Procuradoria,
por meio do Despacho (1336444), o Projeto de Lei n® 4380, de 2025, que altera a Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996, para
dispor sobre o prazo prescricional da pretensdo de abstengdo de uso de marca.

3. Transcreve-se adiante o texto da proposta legal:

PROJETO DE LEI N° 4380 , DE 2025

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O art. 129 da Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3°:
AL 129 e

§3° A pretensdo de abstengdo de uso de marca, nos casos de violagdo de direito, devera ser contado a partir da
data em que a violagdo for efetivamente conhecida pelo titular da marca.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicago.
4. Sustenta-se, na justificativa, que a medida:

"tem por objetivo conferir maior clareza e seguranca juridica ao sistema de protecao da propriedade industrial
no Brasil, ao estabelecer expressamente que o prazo prescricional da pretensdo de absteng¢do de uso de marca
sera contado a partir do momento em que o titular tem conhecimento da violagao.

A auséncia de previsdo legal expressa sobre o tema tem gerado controvérsias juridicas e inseguranga tanto para
os titulares de marcas quanto para o mercado em geral. Em muitas situagdes, discutia-se se o prazo deveria ser
contado da data do registro do nome empresarial que eventualmente utilizasse o termo objeto da marca, ou se
apenas do efetivo conhecimento da violagdo.

O Superior Tribunal de Justica, ao apreciar o Recurso Especial n® 1.719.131, pacificou a questdo ao reconhecer
que a contagem do prazo deve observar a teoria da actio nata, segundo a qual a prescri¢do somente comega a
correr quando o titular do direito tem efetivo conhecimento da utilizagdo indevida de sua marca. Tal
entendimento foi ressaltado pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, relator do caso, ao afirmar que os institutos
de nome empresarial e marca ndo se confundem e que ndo se pode admitir que o simples registro empresarial
sirva como marco para o inicio da prescrigao.

Com a alteragdo proposta, busca-se incorporar esse entendimento jurisprudencial ao texto legal, conferindo
maior previsibilidade e estabilidade as relagdes negociais e maior efetividade a proteg¢do do direito marcario,
evitando interpretagdes restritivas que possam enfraquecer a tutela conferida pela Lei da Propriedade Industrial.

Trata-se, portanto, de medida que harmoniza a legislagdo com a jurisprudéncia consolidada do STJ, fortalece a
protecdo a propriedade industrial e assegura justi¢a e equilibrio nas disputas envolvendo marcas registradas".

5. A Coordenagao de Normatizagdo Técnica e Conformidade/DIRMA, por meio da Nota Técnica/SEI n® 29/2025/
INPI/CNOC/DIRMA /PR (1335485), defendeu que:



"O texto do PL trata da contagem do prazo prescricional da agao de absten¢do de uso da marca. Sendo assim,
entende-se que o dispositivo estaria melhor posicionado no Titulo VII “Das disposi¢oes gerais”,
especificamente no Capitulo IV “Da Prescri¢do” juntamente ao prazo prescricional das agdes para reparacao de
dano causado ao direito de propriedade industrial.

Sugere-se, portanto, as seguintes modificagdes no posicionamento do texto do PL n° 4.830/2025:

CAP{TULO IV

DA PRESCRICAO

Art. 225. Prescreve em 5 (cinco) anos a agdo para reparagdo de dano causado ao direito de propriedade
industrial.

Art. 225-A. O prazo da ac¢iio para abstencio de uso de marca, nos casos de violagdo de direito, devera ser
contado a partir da data em que a violaco for efetivamente conhecida pelo titular da marca.

Além disso, tratando-se de matéria juridica, entende-se pertinente a remessa dos autos para analise da PFE-
INPI, indagando se a) ha concordancia com a proposta da DIRMA para alteragdo do posicionamento do
dispositivo proposto, do Titulo de “Marcas” para o Titulo das “Disposi¢des Gerais” da LPI e b) seria o caso de
também sugerir ao Legislador que conste o prazo prescricional da agdo de abstencdo de uso da marca do
referido dispositivo, conforme prazo decenal mencionado no Recurso Especial n® 1.719.131 (1335491) ou outro
prazo que a PFE-INPI entender cabivel".

6. Esta unidade consultiva analisou o tema das a¢des de absteng@o de uso de marca registrada pelo INPI por meio
do Parecer N° 0035-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, aprovado pelo Despacho N° 0620/2016-
AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC- 3.2.3.

7. E o relatorio.

8. Inicialmente, entendo que ¢ imprescindivel diferenciar a agdo de abstengdo de uso de marca da agdo destinada a
impedir o uso de sinal marcério de terceiro.

9. Para tal, ¢ indispensével revisitar o tema 950 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justi¢a, em que
foi fixada a seguinte tese:

Questiio submetida a julgamento

1) Saber se ¢ possivel a justi¢a estadual impor abstengado de uso de marca registrada pelo INPI.

2) Saber se ¢ cabivel, em reconhecimento de concorréncia desleal, que a justica estadual determine a abstengéo
de uso de elementos que néo sdo registrados no INPI, caracterizados pelo "conjunto imagem" ("trade dress") de
produtos ¢/ou servigos.

Tese Firmada

As questdes acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorréncia desleal, e outras demandas
afins, por ndo envolver registro no INPI e cuidando de agdo judicial entre particulares, ¢ inequivocamente de
competéncia da justica estadual, ja que ndo afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto,
compete a Justi¢a Federal, em agdo de nulidade de registro de marca, com a participagdo do INPI, impor

ao titular a abstengdo do uso, inclusive no tocante a tutela provisoria.

10. Como visto, a acdo de abstengdo de uso de marca é aquela que objetiva impor ao titular de uma marca
registrada a abstenc@o de seu uso em razdo de colidéncia com marca alheia anteriormente registrada.

11. Esta demanda deve ser ajuizada na Justi¢a Federal, com participagdo do INPI, tendo em vista que, em razio da
adocdo do sistema atributivo pelo artigo 129 da LPI, somente podem ser denominadas marcas aquelas registradas na Autarquia,
restando a designagdo “sinal” para os signos que ndo sao objeto de registro.

12. Tendo em vista a terminologia adotada pelo projeto de lei, sua consequéncia seria possibilitar que o titular de
uma marca registrada no INPI questionasse a concessdo de outra marca registrada no INPI em 5 (cinco anos) contados do
momento em que tivesse “efetivo conhecimento” deste novo registro.

13. Ocorre que a concessdo de registro marcario ¢ publicada na Revista de Propriedade Industrial, presumindo-se a
partir da publica¢do que a concessdo do registro ¢ de todos conhecida. Assim, eventual alteracdo legislativa, acabaria por repetir
o conteudo daquilo que consta do artigo 174 da LPL, pois a partir da publicagdo na RPI néo ¢ possivel alegar desconhecimento
dos atos do INPI. O artigo 174 da LPI dispde:
Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a agdo para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua
concessdo.

14. Traria enorme inseguranga juridica admitir questionamentos a eficicia da publicagdo na RPI para atribuir
ciéncia a terceiros dos atos do INPI, de forma que a utilizagdo da expressdo “efetivamente conhecida” pelo texto do projeto de
lei poderia ensejar uma miriade de questionamentos aos atos da Autarquia, colocando em risco a seguranga juridica.

15. Assim, entendendo-se que o pretendido pelo projeto de lei é viabilizar o questionamento de marcas registradas
no INPI, ele se mostrara ineficaz, pois o conhecimento do registro ocorre com a sua publicacdo, de forma que o projeto de lei
prescreve exatamente o mesmo conteudo do artigo 174 da LPI, pois no momento da concessdo ha a publicacdo do certificado
de registro, nos termos do artigo 163 da LPI que dispde:



Art. 163. Reputa-se concedido o certificado de registro na data da publicagdo do respectivo ato.

16. Assim, a partir dessa publicagdo o ato presumidamente ¢ de efetivo conhecimento de todos, inclusive do titular
do registro supostamente conflitante. Desta forma, o projeto de lei acaba por repetir o que ja consta do artigo 174 da LPI, mas
da ensejo a questionamentos a respeito da presung@o de conhecimento decorrentes de publicagdes dos atos do INPI, gerando
insegurancga juridica, pois poder-se-ia alegar que a publicagdo ndo seria eficaz para dar efetivo conhecimento, possibilitando
questionamentos de registros concedidos ha mais de cinco anos.

17. Para que se adote outro enfoque interpretativo, entendendo-se que a intensdo do projeto de lei seria regular
aquelas hipoteses em que marcas registradas sdo usadas por terceiros que ndo sdo titulares de registros marcarios. Ou seja, uso
de marca alheia, ou sinal semelhante, sem que o infrator possua registro marcario, seria necessario alterar a redagdo atual,
deixando-se de utilizar o termo “absten¢do de uso de marca” que, de acordo com o tema 950, refere-se aquelas hipdteses de
impugnacdo de marcas registradas.

18. Ainda que se adote este entendimento, entendo que o projeto de lei contraria a sistematica do direito de
propriedade industrial.

19. Segundo o artigo 5 da LPI, os direito de propriedade industrial consideram-se bens moveis para os efeitos
legais.
20. O direito de sequela ¢ inerente a classificagdo da propriedade industrial como bem movel, de forma que seu

titular pode perseguir a coisa (o bem) onde quer que ela esteja e recupera-la de quem quer que a possua injustamente. Este
direito pode ser utilizado a qualquer tempo, enquanto vige a propriedade sobre o bem moével. Tendo em vista a perpetuidade
inerente ao direito de propriedade, a perda do direito de sequela somente ocorre com o perecimento do objeto sobre o qual recai
como, por exemplo, a caducidade e demais casos de extingdo do registro.

21. Assim, a classificagdo da propriedade industrial como bem movel impossibilita que se cogite de prescri¢do do
direito de buscar a coisa contra quem injustamente a possua, pois ¢ incompativel como o nosso sistema a titularidade de bem
movel desprovida de direito de sequela, de forma que a perda desta faculdade somente pode ocorre juntamente com a perda de
titularidade sobre o bem movel.

22. Outra possiblidade interpretativa seria cogitar-se da aquisi¢cdo do sinal por terceiro pela via do usucapido, de
forma que o projeto de lei estaria estabelecendo um prazo de prescri¢do aquisitiva contrario ao titular do registro marcario que
deixasse de exercer seu direito de exclusividade apds ter ciéncia de que terceiro indevidamente utiliza o sinal constante de seu
registro. Também aqui seria necessario alterar a redagdo legal para deixar claro este intento.

23. Contudo, a propriedade industrial possui natureza de bem moével imaterial e, tradicionalmente, se nega a
viabilidade de ocorréncia de usucapido sobre bem imaterial, pois sobre este tipo de bem ndo ha posse. Neste sentido, cumpre
assinalar que a sumula 228 da jurisprudéncia do Superior Tribunal de Justiga afasta o exercicio de interdito proibitorio para
protecéo de direito autoral justamente em razéo de ndo ser possivel o exercicio de posse sobre bem movel imaterial.

Stumula 228
E inadmissivel o interdito proibitério para a protecio do direito autoral.

Revisitando os precedentes que deram ensejo a referido enunciado de sumula, merece transcri¢do a seguinte
passagem do voto do Ministro Ruy Rosado de Aguiar no RECURSO ESPECIAL N. 89.171-MS (96.118345), que explica os
motivos pelos quais nio se pode falar em posse de bens moveis imateriais:

Astolpho Rezende (A posse e sua prote¢ao, 1937, 1/71), depois de explicar a aparente contradi¢@o do texto do
Codigo Civil, ao tratar da posse ¢ referir-se a direitos, afirma que, no sistema do Codigo, o objeto da posse s6
pode ser uma coisa sobre a qual se exer¢a o dominio, o qual ¢ exercitavel, na sua acepcdo especifica, sobre as
coisas corporeas. E observa, retornando a doutrina: “Nesta espécie, ndo diverge da escola classica a Teoria de
Ihering. Também para lhering s6 tem o nome especifico de posse, ¢ somente gozam de prote¢do possessoria os
direitos que se exercem sobre uma coisa material; ndo reconhece a posse das coisas incorporeas” (p. 85-86).
Alias, na explicacdo de Clovis, a expressdo “direito”, encontrada no artigo 493 e outros, somente compreende
os direitos reais sobre coisa alheia.

Até aqui, portanto, temos a posse sobre coisas corpéreas e sobre os iura in re aliena. No ponto especifico do
direito do autor, a questdo se apresenta com certa complexidade, a comegar pela sua classificagdo. O mesmo
Astolpho Rezende, ao versar sobre a natureza dos direitos, reconhece: “Existem, todavia, certos direitos de
dificil classificag@o. Dentre eles sobressaem os direitos do autor, o direito ao nome, os inventos industriais, etc”.
A Lein. 5.988/1993 definiu o Direito Autoral como bem moével, o que veio referendar a ligdo antiga do mestre
Astolpho: “(...) s6 podem, no nosso Direito, considerar-se objeto de propriedade no sentido técnico e estrito, as
coisas corporeas, ¢, além delas, o direito de autor” (p. 138). Adverte, contudo - ¢ isso ¢ o que mais interessa ao
nosso caso - com apoio em Ihering, ndo ser essa propriedade passivel de esbulho ou usurpac¢do, mas de simples
concorréncia (p. 138-139), e conclui: “O que assinala e caracteriza a posse ¢ sua defensibilidade pelos interditos.
S6 a posse que tem por objeto coisas materiais ¢ suscetivel de protegdo pelas interditas. A posse que ndo tem por
objeto coisas materiais ¢ suficientemente defendida e protegida pelas mesmas agdes que garantem os direitos de
cujo exercicio e gozo se trata” (p. 150). Nao ¢é diferente a ligdo de José de Oliveira Ascensdo: Nos estudos que
realizamos sobre esta matéria fomos porém levados a concluir que o direito de autor (e analogamente
deveriamos falar dos direitos sobre bens industriais) ndo é nem uma propriedade nem um direito real. A obra



intelectual, uma vez divulgada, ndo pode estar sujeita ao dominio exclusivo dum so6. Todos disfrutam
diretamente desse bem, mas so o titular pode beneficiar economicamente com ele. Tem pois um exclusivo de
exploragdo econdmico da obra (cfr. o art. 1° do Cédigo do Direito de Autor). (Direitos Reais, Almedina, 1978,
p. 106). Concluimos por isso que os direitos sobre bens intelectuais se inserem na categoria dos direitos de
exclusivo ou de monopolio.

O eminente Ministro José Carlos Moreira Alves, o mais ilustre dos nossos civilistas, sustenta que as criagdes de
espirito, entre elas a que da origem ao direito autoral, ndo podem ser objeto de posse. Examina a Lei n.
5.988/1973 e afi rma:

Também a circunstancia de o art. 2° dessa mesma lei considerar o direito autoral, para efeitos legais, como bem
movel ndo da margem a que se sustente a possibilidade de posse sobre as criagdes de espirito, pois o artigo 48,
II, do CC, diz 0 mesmo com relagdo aos direitos de obrigagdo, e nem por isso sdo eles objeto de posse em nosso
sistema juridico (Posse, 11./1/155).

Com estas consideragdes, estou em conhecer do recurso, pela divergéncia, mas lhe negar provimento, julgando
incabivel o uso do interdito proibitorio, pois o direito do autor, por ndo recair sobre coisa corpoérea, ndo pode ser
turbado ou esbulhado, apenas exercido indevidamente por outros, em simples concorréncia, o que constitui
ofensa a exclusividade ou monopdlio, - porquanto sé o titular pode beneficiar-se economicamente com ele, -
mas defensavel através das outras vias que o sistema concede a defesa dos direitos.

Vé-se, portanto, que ndo ha posse sobre bens imateriais e, consequentemente, ndo se pode falar em usucapido
sobre tais bens.

E certo que, recentemente, parte da doutrina advoga a superagdo deste entendimento com fundamento na fungéo
social da posse (BARBOSA, Denis Borges. Direito civil da propriedade intelectual — O caso da usucapido de patentes. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2012. ). Contudo, ainda que se entendesse possivel a usucapido sobre direitos de propriedade intelectual,
¢ preciso observar que atos clandestinos ndo induzem posse, consoante estabelece o artigo 1208 do Cddigo Civil, de forma que
seu titular ndo pode ser privado do direito de sequela antes de tomar conhecimento da posse exercida por terceiro.

Assim, mesmo nesta hipotese de admissao de usucapido de propriedade intelectual, o projeto de lei ndo traria
qualquer modifica¢do relevante no arcabougo juridico patrio, pois somente a posse exercida de maneira ostensiva em face do
titular poderia dar ensejo a prescri¢do aquisitiva, justamente como estabelece o projeto de lei.

Vé-se, portanto, que o projeto de lei pode trazer inseguranga juridica para o sistema de propriedade industrial,
possibilitando o questionamento da presun¢@o de conhecimento decorrente da publicacao do registro na Revista de Propriedade
Industrial e traz inovagdes incompativeis com o sistema de propriedade industrial vigente. Além disso, sua reda¢ao pode dar
ensejo a diversas interpretagdes divergentes a respeito de seu contetido, também gerando inseguranga juridica, sendo certo que o
sistema atualmente vigente ja possui solu¢des adequadas aos objetivos visados pelo Projeto de Lei.

Por estes motivos, parece-me que o INPI deve se posicionar de forma contraria ao Projeto de Lei.

A consideragdo Superior.

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2025.

ANDRE AMARAL AGUIAR
PROCURADOR FEDERAL

Atengdo, a consulta ao processo eletronico esta disponivel em https://supersapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Numero Unico de Protocolo (NUP) 52402014446202559 e da chave de acesso ¢97884ab
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