Resolugdao n° 32

Marcas na ALCA - Area de Livre Comércio das Américas

Acolhendo a recomendagao formulada por sua Comissao de Marcas, em 10 de julho de
2002 o Comité Executivo e o Conselho Diretor da ABPI aprovaram a presente Resolugao.

Assunto: ALCA - Area de Livre Comércio das Américas - Capitulo sobre Propriedade Intelectual - Analise do
Tratamento dado as Marcas na Minuta FTAA.TNC/w/133/Rev.1

Considerando que a minuta de Acordo da ALCA - Area de Livre Comércio das Américas dispde
em seu capitulo 8 sobre direitos de propriedade intelectual, sobre o qual a sociedade civil foi
solicitada a encaminhar comentarios e sugestdes, a ABPI - Associacao Brasileira da
Propriedade Intelectual, muito embora repute inoportuno mais um tratado internacional sobre
Propriedade Intelectual, a teor do quanto ja expresso em suas Resolugdes ns. 21 e 22, apds
analisar no seio de sua Comissao de Marcas o tratamento que dito acordo pretende dar a esta
matéria (minuta FTAA.TNC/w/133/Rev.1), resolve adotar a presente resolu¢ao para o fim de
sugerir que o texto da ALCA sobre a matéria contenha as seguintes disposicdes:

Il. Direitos da Propriedade Intelectual
1) MARCAS

Artigo XX. Matéria Objeto de Protecéo

1. Cada parte entendera por marca qualquer signo que sirva para identificar uma pessoa em
sua atividade e que seja apto para distinguir os seus produtos ou servigos dos de outras
pessoas.

As marcas poderao consistir, inter alia, em denominagdes de fantasia, nomes proprios,
pseuddnimos, "slogans" comerciais, elementos figurativos, retratos, letras, numeros,
monogramas, rétulos, emblemas, selos, vinhetas, contornos ornamentais, linhas, faixas,
combinacgoes e disposi¢des de cores, forma, apresentacdo ou acondicionamento de seus
produtos ou de seus envases ou invélucros, ou, ainda, dos meios ou locais de venda por
intermédio dos quais os produtos ou servigos correspondentes sao vendidos.



2. Cada parte podera exigir como condigcao para o registro que os signos sejam passiveis de
representacao grafica.

3. A natureza do produto ou servico a que a marca se aplicar em nenhum caso constituira
obstaculo ao seu registro.

4. Cada parte publicara os pedidos e registros de marca, em conformidade com sua legislagao,
oferecendo as pessoas interessadas uma oportunidade razoavel para apresentarem objecgdes a
tais pedidos e registros.

5. O uso efetivo de uma marca nao sera condicdo para a apresentacido de uma solicitacdo de
registro.

6. Cada Parte podera indeferir, em conformidade com sua legislacao, o registro de marcas que:

a) incorporem, entre outros, simbolos nacionais ou de outras entidades publicas nacionais ou
internacionais;

b) constituam sinais, palavras ou expressfes contrarias a moral, a ordem publica ou aos bons
costumes;

¢) possam induzir a erro quanto a sua procedéncia, natureza ou qualidade;

d) reproduzam ou imitem marca alheia anteriormente registrada para distinguir produto ou
servico idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou associacdo com marca
alheia; ou

e) reproduzam ou imitem, em outro Pais Membro[ em outra Parte], marca que o Requerente
evidentemente n&o poderia desconhecer.

Artigo XX. Proibigdes Absolutas e Relativas

1. As partes poderéao estabelecer proibi¢gdes absolutas e relativas para o registro de marcas,
contanto que nao sejam incompativeis com acordos regionais ou multilaterais sobre
propriedade intelectual.

Em particular, ndo poderao ser registrados como marca, sinais que reproduzam, imitem ou
incluam a denominagdo de uma variedade vegetal protegida em um dos Paises Membros
[outra Parte], se o sinal for usado em produtos ou servigos relativos a essa variedade ou se seu
uso for passivel de causar confusdo ou associagcao com a variedade.

De igual modo, também, ndo poderao ser registrados como marca, aqueles sinais cujo uso
viesse a afetar indevidamente um direito de um terceiro, em particular, quando consistirem do



nome de comunidades indigenas, afro-americanas ou locais, ou as denominacdes, palavras,
letras, caracteres ou signos utilizados para distinguir seus produtos, servigos ou a forma de
processa-los, ou se constituirem uma expressao de sua cultura ou pratica, salvo se a
solicitacao for apresentada pela prépria comunidade ou com seu consentimento expresso.

Além disso, ndo poderao ser registrados como marca, letra, algarismo e data, isoladamente,
salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva,

sinal de carater genérico, necessario, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver
relacdo com o produto ou servigo a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar
uma caracteristica do produto ou servigo, quanto a natureza, nacionalidade, peso, valor,
qualidade e época de producao ou de prestagao do servico, salvo quando revestidos de
suficiente forma distintiva.

Artigo XX. Exaustao de Direitos

O Titular da marca podera impedir a livre circulacdo de produto colocado no mercado interno,
por outrem, sem o seu consentimento.

Quando uma Parte adotar o principio de exaustao nacional ou o principio de ndo-exaustao, o
titular do direito ndo podera impedir a circulagao dos produtos com marca registrada ou
patenteados, introduzidos legitimamente no comércio sob 0 amparo de uma licenga obrigatéria
ou qualquer outra salvaguarda, com base no registro do direito.

As Partes terao dois anos a partir da entrada em vigor do presente Acordo para incorporar esse
principio a sua legislacao nacional.

Artigo XX. Direitos Conferidos
A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido.

Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de zelar pela sua
integridade material ou reputacéo

O titular de uma marca registrada tera o direito de agir contra terceiros que, sem seu
consentimento, praticarem, entre outros, os seguintes atos:

a) Aplicar, aderir ou fixar de qualquer modo um signo distintivo idéntico ou semelhante a marca
registrada, a produtos para os quais a marca tiver sido registrada, ou a envases, involucros,
embalagens ou acondicionamento de tais produtos, ou a produtos que tiverem sido produzidos,
modificados ou tratados mediante servigos para os quais tiver sido registrada a marca.



b) Suprimir ou modificar a marca que seu titular ou uma pessoa autorizada para tanto tiver
aplicado, aderido ou fixado sobre aos produtos mencionados na alinea anterior;

c) Fabricar etiquetas, envases, invélucros, embalagens ou outros elementos analogos que
reproduzam ou contenham uma reprodu¢ao da marca registrada, bem como comercializar ou
deter tais elementos;

d) Encher ou reutilizar, com fins comerciais, envases, invélucros ou embalagens que tenham a
marca;

e) Fazer uso de um signo idéntico ou semelhante a marca para os mesmos produtos ou
servigcos para os quais a marca tiver sido registrada; ou para produtos ou servicos diferentes,
quando tal uso pudesse criar confusao ou um risco de associagdo com o titular do registro; e,

f) Fazer uso de um signo idéntico ou semelhante a marca registrada, de modo a induzir o
publico em erro confusao, ou causar dano econémico ou comercial pela diluicao da forca
distintiva ou do valor comercial da marca ou pelo aproveitamento indevido do renome ou da
forca distintiva da marca.

Artigo XX. Marcas Notoriamente Conhecidas - Direitos Conferidos

O disposto no artigo 6° "bis" da Convencao de Paris (1967) aplicar-se-a, "mutatis mutandis”, a
servigcos. Ao determinar se uma marca é notoriamente conhecida, as Partes levardo em
consideracéo o conhecimento da marca no setor pertinente do publico, inclusive o
conhecimento que tenha sido obtido naquela Parte, como resultado de promoc¢éo da marca.

O disposto no artigo 6° "bis" da Convengéao de Paris (1967) aplicar-se-a, "mutatis mutandis",
aos bens e servigos que nao sejam similares aqueles para os quais uma marca esteja
registrada, desde que o uso dessa marca, em relagdo aqueles bens e servigos, possa indicar
uma conexao entre aqueles bens e servigos e o titular da marca registrada e desde que seja
provavel que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada.

A pessoa que iniciar uma ag¢ao de anulagao de registro de uma marca notoriamente conhecida
devera comprovar haver solicitado em uma Parte o registro da marca notoriamente conhecida

cuja titularidade a referida pessoa reivindica.

Nao se fixara prazo para se postular a anulagédo ou a proibigdo do uso das marcas registradas
ou usadas de ma fé.

Artigo XX. Excecgdes



Cada Parte podera estabelecer excegoes limitadas aos direitos conferidos por uma marca, tais
como o uso leal de termos descritivos, contanto que em tais excegbes sejam levados em conta
os interesses legitimos do titular da marca e de terceiros.

Artigo XX. Duracéo da protecéo

O registro inicial de uma marca e cada uma das renovacgoes do registro terdo uma duracao de
10 (dez) anos contados a partir da data de sua concessao e podera ser renovado,
indefinidamente, por periodos sucessivos de dez anos, contanto que sejam atendidas as
condi¢des para tanto fixadas.

A renovacgao do registro também podera se dar dentro de um prazo de 6 (seis) meses contados
a partir da data de vencimento do registro ou da renovacéao anterior. Durante o periodo de
caréncia, o registro manter-se-a em plena vigéncia.

Quando da renovacgao, nao poderao ser introduzidas na marca modificagdes substanciais, que
impliquem alteracao de seu carater distintivo original, nem qualquer ampliacédo na lista dos
produtos ou servigos para os quais o sinal foi registrado. O titular da marca, entretanto, podera
reduzir ou restringir a lista.

Artigo XX. Requisito de Uso

Se 0 uso da marca for indispensavel a manutengao dos direitos, um registro s6 podera ser
cancelado ap6s transcorrido um prazo minimo de 03 anos de desuso, a menos que o titular da
marca demonstre motivos validos, baseados na existéncia de obstaculos a esse uso. Serao
reconhecidos como motivos validos para o nao uso circunstancias alheias a vontade do titular
da marca, que constituam um obstaculo ao seu uso, tais como restricdes a importagcéo ou
outros requisitos oficiais relativos aos bens e servigos protegidos pela marca.

O uso de uma marca por outra pessoa, quando sujeito ao controle de seu titular, sera
reconhecido como uso efetivo para fins de manutengao do registro.

Nos processos de caducidade por falta de uso, cabera ao demandado o 6nus da prova do uso
real e efetivo da marca.

As Partes considerardo como uso:

a) O uso da marca de modo diferente, sem que por isso difira substancialmente da forma em
que a marca foi originalmente registrada.

b) O uso da marca para distinguir produtos e servigos destinados Unica e exclusivamente para
fins de exportacao.



c) De igual modo, a utilizacdo de uma marca para um produto ou servigo, constante do
certificado de registro, servira para comprovar o uso em relagdo aos demais produtos ou
servicos semelhantes ou afins aqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada.

A caducidade por falta de uso da marca somente produzira efeitos a partir do momento em que
tiver sido declarada.

Artigo XX. Excegdes ao Uso
(vide pagina 8.12 da minuta FTAA.TNC/w/133/Rev.1.- Excec¢des)
Artigo XX. Outros Requisitos

O uso de uma marca nao serd injustificavelmente onerado por exigéncias especiais, tais como
0 uso em conjunto com outra marca, uso em uma forma especial ou uso em detrimento de sua
capacidade de distinguir os bens e servicos de uma pessoa daqueles de outra pessoa. Esta
disposicao nao prejudica a possivel exigéncia de que uma marca que identifique a pessoa
produtora de bens e servigos seja usada juntamente, mas nado vinculadamente, com a marca
que distinga os bens e servigos especificos em questdo daquela empresa.

Artigo XX. Licencas e Cessao

As Partes poderao determinar as condigdes para a concessao de licengas de uso e cesséo de
marcas, no entendimento de que nao serao permitidas licencas compulsdrias e que o titular de
uma marca registrada tera o direito de ceder a marca, com ou sem a transferéncia do negécio
ao qual a marca pertenca.

Os contratos de licenga deverao ser registrados no 6rgao competente da respectiva Parte.

As licengas poderao ser concedidas para uso exclusivo ou ndo-exclusivo. Se a licenga nao
contiver uma clausula de exclusividade, presumir-se-a que foram outorgados direitos
nao-exclusivos ao licenciado.

Artigo XX. [Questdes Procedimentais]

As Partes assegurarao que 0s processos para o registro de marcas de produtos ou servigos
sejam suficientemente claros e transparentes, observando-se os principios do devido processo.

As Partes adotarao o principio de prioridade (primeiro a depositar) e a prioridade de registro
sera determinada pela data e hora da apresentagao da respectiva solicitacao.

Cada Parte devera estabelecer um sistema para o registro de marcas, o qual incluira, no
minimo:



a) busca de antecedentes;
b) a publicagao da solicitacdo de registro;

C) um prazo razoavel para que qualquer pessoa com interesse legitimo se oponha ao registro
da marca;

d) a publicacdo da concessao do registro ou do indeferimento do pedido;

€) um prazo razoavel para que qualquer pessoa com interesse legitimo solicite o ancelamento
do registro ou para que o Depositante se manifeste sobre o indeferimento do pedido.

f) para cada decisdo tomada nos casos de indeferimento, obje¢do ou anulagdo, uma explicagao
por escrito das razbes que fundamentaram a decisao.

Rio de Janeiro, 18 de Julho de 2002.

José Antonio B.L. Faria Correa
Presidente



