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Resumo:

O presente artigo trata do percurso historico do Acordo de Madri, desde o seu
surgimento, passando pela adesdo e pela dentincia promovidas pelo Brasil, até se
chegar ao ano de 2019, em que novamente o pais passa a participar efetivamente
do sistema administrado pela Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual para
o registro internacional de marcas. A andlise do percurso histérico em aprego ¢é
secundada pela constatagdo de que se trata de um diploma internacional que cuida
de um fluxo unificado para o depoésito simultdneo de marcas em diversos paises, sem
prejuizo da aplicagdo da legislagdo interna sobre a matéria de cada Estado-Membro.
Nesse sentido, eventuais antinomias sdo resolvidas em favor da Lei Brasileira de
Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/1996), sobretudo quanto a necessidade de se
manter no pais um advogado com poderes para receber citagdo. Por fim, segue
um exame geral da aplicacdo do Protocolo no Brasil por meio da Resolugao INPI/
PR n. 247/2019 e a conclusdo no sentido de que a adogdo pelo Brasil do Acordo,
do Protocolo e do Regulamento de Madri para o registro de marcas, bem como a
elaboracdo de atos normativos que permitam colocar essas regras procedimentais
internacionais em movimento no Brasil, representam importantes balizas para que se
possa atingir os ideais do legislador constitucional originario e fazer da Propriedade
Industrial um vetor do desenvolvimento social, tecnologico e econdmico do Brasil,
consoante o disposto no art. 5°, XXIX, da Carta da Republica.

Palavras-chave: Propriedade Industrial. Marca. Registro. Internacional. Protocolo
de Madri.

Abstract:

This study deals with the historical path of the Madrid Agreement in Brazil, from
its origins, passing through its internalization and denunciation, reaching the year
2019, in which the country once again started to participate of the system managed
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by the World Intellectual Property Organization for the international registration
of trademarks. The analysis of the historical journey in question is supported by
the fact that it is an international diploma that takes care of a unified flow for the
simultaneous filing of trademarks in different countries, without prejudice to the
application of domestic legislation. Hence, any antinomies are resolved in favor
of the Brazilian Industrial Property Law (Law n. 9.279/1996), especially regarding
the need to maintain an attorney in Brazil with special powers (including the power
to be served). Finally, there follows a general examination of the application of the
Protocol in Brazil through Resolution INPI/PR n. 247/2019 and the conclusion that
the adoption by Brazil of the Agreement, Protocol and Madrid Regulation for the
registration of international trademarks, as well as the elaboration of normative acts
that allow to put these international procedural rules in motion in Brazil represent
important beacons to reach the ideals of the original constitutional legislator
and make Industrial Property a vector of the social, technological and economic
development of our country, according to the provisions of art. 5, XXIX, of the
Brazilian Constitution.

Keywords: Industrial Property. Trademark. Registration. International. Madrid
Protocol.

Noticia Histérica:

O Acordo de Madri esta inserido no movimento historico de expansao e
internacionalizagdo da Propriedade Intelectual,' representado, atualmente, pelo esforgo
promovido por diversos organismos multilaterais para o incremento do comércio
internacional de mercadorias e servicos.

De fato, a expansdo de tratados que tém por escopo criar melhores
condi¢des para a promog¢ao das trocas comerciais internacionais,” seja em escala regional,

A propriedade intelectual abarca, além da propriedade industrial, os direitos autorais e outras matérias. Pode-
se dizer que o direito de autor remonta a velha Roma classica, ndo na roupagem de direitos patrimoniais
exclusivos, como hoje, mas como direito de autoria, ou seja, o direito de alguém ser reconhecido como autor
de uma obra, especialmente uma poesia. Ao usurpador da autoria se denominava plagiario e a sangdo ocorria
no campo da ética, e ndo dos direitos patrimoniais. Na Renascenga, o mundo ocidental ensaia algumas
tentativas de premiar os inventores com privilégios temporarios, como ocorreu na Republica de Veneza
em 1474. Era a época de Leonardo da Vinci, que viveu entre 1452 e 1519, notavel inventor e artista que
navegava livremente nos mares das artes e das invengdes, neles aplicando indiferentemente suas qualidades
intelectuais. Mas foi no bojo da revolugéo industrial que eclode, em 1789, na Franga, a revolugao burguesa
(social e politica), sob o lema da liberté, égalité et fraternité. Ali os dois campos basicos dos direitos do
inventor ¢ do autor artista tomam forma e espago proprio através, respectivamente, das leis francesas de
1791 e 1793. Essa nova ordem se internacionaliza por meio da Convencdo de Paris para a Protecdo da
Propriedade Industrial de 1883 ¢ da Convenc¢ao de Berna para a Prote¢do das Obras Literarias, Cientificas e
Artisticas de 1886, ambas subscritas pelo Brasil.

2 Vide comentario de Bruna Osman e Pedro de Perdigdo (2019), no sentido de que “Apds a década de 1980
ocorreu uma intensificagdo das relagdes de comércio e servigos, principalmente as de carater internacional,
a partir do fendmeno da globalizacao e do advento da internet. Isso resultou em um aumento da importancia
das marcas para as diversas atividades em ambito negocial por todo o mundo, uma vez que elas sdo utilizadas
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considerados blocos de paises vizinhos, seja em escala mundial, na linha das grandes
cadeias globais de transagdo impulsionadas pelos paises desenvolvidos, ¢ fendmeno que
se faz sentir no Brasil.

Nesse diapasdo, o acordo de Madri ndo se propds a criar, no plano
internacional, normas que disciplinam relagdes entre particulares, instituindo uma
federacdo de paises unidos por um direito comum que regula, no plano juridico interno de
cada Estado-Membro, as relagdes juridicas travadas entre os seus nacionais, como ocorreu
nas Convengdes de Paris ¢ Berna.?

Tampouco avanga sobre a soberania dos paises em desenvolvimento,
estabelecendo normas cogentes a serem compulsoriamente observadas pelos signatarios
como padrio minimo de protecdo da Propriedade intelectual, sob pena de aplicagdo de
sang¢des comerciais impostas pela Organizagdo Mundial do Comércio, tal como se verifica
no TRIPS.

Assim, em linhas gerais, o Acordo de Madri ndo impde aos signatarios
regras de direito material, mas normas de procedimento a serem observadas para que se
possa realizar o registro simultdneo de marcas em diversos paises, sem que o interessado
necessite depositar tais pedidos separadamente, em cada um dos paises em que pretende
obter a protegdo para desenvolver atividades empresariais.

Dessa maneira, nao se tem propriamente um Unico registro internacional,
submetido a um direito material comum, mas a adogdo de um procedimento consensuado
entre os paises-membros para facilitar a realizacdo de diversos registros, os quais
permanecem submetidos a legislacdo local de cada pais e sdo identificados de acordo com
a numeragdo ¢ as caracteristicas de cada Estado.

Trata-se, em sintese, da aplicagdo de um procedimento comum para esta
finalidade e ndo de normas cogentes de direito material* para unificar o contetido e o
alcance da protecdo obtida por meio de expedig¢@o de um certificado de registro de marca
internacional.’

para distinguir os produtos ou servigos oferecidos por uma empresa daqueles oferecidos por outras e tornou-
se possivel encontrar esses bens a partir de qualquer lugar do planeta através das ferramentas de pesquisa da
internet”.

3 Denis Borges Barbosa (2005, p. 21) ressalta que: “A Convengdo ndo tenta uniformizar as leis nacionais,
objetivo do recente acordo TRIPs, nem condiciona o tratamento nacional a reciprocidade. Pelo contrario,
prevé ampla liberdade legislativa para cada pais, exigindo apenas paridade: o tratamento dado ao nacional
beneficiara também o estrangeiro”.

4 Nos termos da Mensagem Presidencial 201/2017 que encaminha a EMI 00020/2016 MDIC MRE, firmada

pelos Ministros Marcos Pereira e José Serra, o teor sob analise: “[...] ¢ um tratado de carater procedimental,

que tem por objetivo habilitar pessoas fisicas e juridicas de um membro a solicitar, por intermédio da

Organiza¢ao Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, em Genebra, o registro de uma marca”. (BRASIL,

2019a).

No mesmo sentido, Bruna Osman e Pedro de Perdigao (2019) ressaltam que “(...) ndo se trata propriamente
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Do ponto de vista historico, Pedro Marcos Nunes Barbosa, em primoroso
parecer, esclarece o seguinte:

O Acordo de Madri (para signos distintivos) foi constituido
ao final do século XX (1891), em um movimento historico
mais abrangente que contemplou os Tratados Contratos
da Convengdo da Unido de Berna (para obras de cunho
estético, em 1886) e da Convencao da Unido de Paris (para
a Propriedade Industrial como um todo, em 1883).

A preocupagdo do comércio internacional, entdo, era de
edificar uma harmoniza¢do, uma paridade de tratamento
aos estrangeiros em Tratados Contratos que viessem a
minimizar a assimetria regulatoria em cada um dos paises
participes do fluxo econdmico. Em outras palavras, tendo
em vista o multiculturalismo legiferante, era particularmente
complexo realizar um planejamento, por exemplo, acerca
da exportacdo de produtos e servigos na qual (a) quais
seriam os paises que albergariam tais técnicas/produtos
como passiveis de protegdo por Direitos da Propriedade
Intelectual, (b) na hipodtese positiva, que tipo de tutela
haveria e (c) por quanto tempo a protegdo se estenderia.

O proéprio desenvolvimento do capitalismo e sua producdo
em massa tornaram o empenho da Propriedade Intelectual
em algo corriqueiro para a rotina empresarial, engendrando
dois pragmaticos desafios. Do lado estatal, a complexidade
incidiu em como aumentar a oferta do servigo publico
diante do exponente crescimento da demanda. Por sua vez,
do lado privado, as dificuldades passaram a se dar com
relagdo aos 6nus pecuniarios havidos com os intermediarios
(honorarios) e com os entes publicos que exercem o
servigo publico (taxas); ou seja, tais custos de transagdo se
tornaram economicamente relevantes para os orgamentos
dos interessados.

Assim, no ocaso da segunda década do século XX,
o Presidente Washington Luis assinou o Decreto n.
5.685/1929, que, entre outras determinagdes, aprovou em
seu artigo 1°, 111, o “Accordo de Madrid, de 14 de Abril de
1891, relativo ao Registro Internacional das Marcas de
Fabrica ou de Commercio, revisto em Bruxellas a 14 de

de um registro internacional (como ¢, a nivel regional, a marca comunitaria europeia), mas sim de um
processo facilitado de registro, pois a solicitagdo para inscri¢do em diferentes paises passa a ser feito em
um uUnico idioma (em inglés, francés ou espanhol, conforme as regras do Protocolo), com pagamento
simplificado de taxas (calculada a partir de um valor base e complementada a cada pais designado, somado
as taxas individuais de cada pais que declare que deseje recebé-las) em um tinico escritorio. A administragao
desses direitos intelectuais, como modificagdes de titularidade ou as subsequentes renovagdes do prazo de
10 anos, também passam a ser centralizados nesse escritorio Ginico”.
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Dezembro de 1900, em Washington a 2 de Junho de 1911, e,
por fim, em Haya a 6 de Novembro de 1925”.

Contudo, poucos anos apds sua adesdo, ja na década de
1930, o Brasil soberanamente decidiu denunciar o Acordo,
por uma série de inconvenientes e entraves legais criados
pelo mesmo que em muito sobrepujaram as supostas
vantagens que ele traria.

Desta forma, neste abreviado percurso historico,
diagnostica-se a pendularidade dos movimentos (i) pré-
adesdo (de 1891-1929), (ii) de vigéncia do Acordo no Brasil
(de 1929-1935), (iii) da superag@o do Acordo via dentincia
(de 1935-2018*) e (iv) do provavel reingresso do Brasil
em tal série de obrigagdes de cunho internacional, agora
ja sob a sede do Protocolo de Madri (*2019 - em diante).
(BARBOSA, 2018, p. 12-13).

Estabelecido esse pano de fundo, deve-se ressaltar, inicialmente, que o
Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas ¢ aquele firmado em 14
de abril de 1891, revisado em Estocolmo em 14 de Julho de 1967 e modificado em 28 de
setembro de 1979.

Ja o Protocolo do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional
de Marcas, foi adotado em Madri em 27 de junho de 1989 e ndo se confunde com o
Regulamento Comum do Acordo, que trata da forma, das condi¢des e dos prazos para a
pratica de atos.

No Brasil, apos a denuncia do Tratado referida acima, motivada pela
necessidade de interromper o registro automatico das marcas internacionais que eram
encaminhadas pelo Bureau Internacional de Berna — servigo esse que, além dos onus
administrativos, tantos prejuizos vinha causando aos nossos industriais e comerciantes
brasileiros —, o Decreto Legislativo n. 49, de 28 de maio de 2019, aprovou os textos do
Acordo de Madri, do respectivo Regulamento Comum e do seu Protocolo, ja em outro
contexto, em outro momento histdrico.

Posteriormente, por meio do Decreto n. 10.033, de 1° de outubro de 2019,
promulgou-se o Acordo de Madri sobre o Registro Internacional de Marcas, firmado
em Madri, Espanha, em 27 de junho de 1989. Além disso, também foi implementado o
Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e
o Protocolo referente ao Acordo.

No entanto, considerado o historico referido anteriormente, é valida a
adverténcia de Bruna Osman ¢ Pedro Lana, no sentido de que:

Atentando-nos ao texto do Decreto Legislativo n. 49 de 2019
¢ possivel identificar 8 (oito) declaragdes e notifica¢des, que
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sdo condicionantes a adesdo ao Brasil ao Protocolo de Madri
por atenderem os interesses nacionais, nomeadamente:

I-Declaragdo estabelecendo 18 (dezoito) meses como o
prazo limite para o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) notificar eventual recusa a prote¢do
marcaria, em lugar da regra geral de 12 (doze) meses, nos
termos do art. 5(2)(b) do Protocolo de Madri;

1I-Declaragdo de que, sob certas circunstincias, o prazo
limite para o INPI notificar uma recusa que resulte de
oposicdo pode estender-se para além do periodo de 18
(dezoito) meses referido no inciso I do caput deste artigo,
nos termos do art. 5(2)(c) do Protocolo de Madri;

IlI-Declaragdo estabelecendo que, para cada registro
internacional que designar o Brasil, bem como para as
renovagoes desses registros, o Brasil deseja receber uma
taxa individual, nos termos do art. 8(7) do Protocolo de
Madri, e essa taxa pode ser maior que a taxa padrdo definida
pela Organiza¢do Mundial da Propriedade Intelectual
(OMPI), desde que ndo ultrapasse o valor cobrado dos
depositos, registros ou renovagdes nacionais;

IV-Notifica¢do indicando que a taxa individual, conforme
declaragdo prevista no art. 8(7) do Protocolo de Madri, é
constituida por 2 (duas) partes, a primeira a ser paga no
momento da solicitagdo do pedido internacional ou da
designagdo subsequente do Brasil, e a segunda a ser paga
em um momento posterior, em conformidade com a lei
brasileira, nos termos da regra 34(3)(a) do Regulamento
Comum;,

V-Declaragdo indicando que os registros internacionais
efetuados sob o Protocolo antes da entrada em vigor desse
instrumento para o Brasil ndo poderdo ser estendidos ao
Puais, nos termos do art. 14(5) do Protocolo de Madri;

VI-Notificagdo indicando os idiomas espanhol e inglés
como de elei¢do do Brasil, nos termos da regra 6(1)(b) do
Regulamento Comum;

VII-Declaragdo indicando que qualquer recusa provisoria
que tenha sido notificada a OMPI estara sujeita a revisdo
pelo INPI, independentemente de solicitacdo da revisdo pelo
titular, e qualquer decisdo tomada nessa revisdo podera
sujeitar-se a uma futura revisdo ou recurso ante o INPI, nos
termos da regra 17(5)(d) do Regulamento Comum;

VIII-Declaragdo definindo que a inscrigdo de licencas
na OMPI ndo tera efeito no Brasil, considerando que
ha previsao na legislagdo nacional sobre a inscrigdo de

R. Fac. Dir. Univ. Sao Paulo v. 117 p- 103 - 116 jan./dez. 2022



O Protocolo de Madri para o registro internacional de marcas 109

licengas de marcas, nos termos da regra 20bis(6)(b) do
Regulamento Comum.

As recomendagdes e notificagdes colecionadas demonstram
que os paises participes de tratados e acordos, como no
caso do Brasil, tem um certo grau de liberdade para sua
implementagdo, que pode variar de acordo com suas
politicas de desenvolvimento econdémico e legislacdes
internas. (OSMAN; LANA, 2019).

Foi justamente para preencher este espaco normativo que a Resolugdo
INPI/PR n. 247/2019 dispds sobre o registro de marca no ambito do Protocolo de Madri,
de acordo com as praticas da legislagdo doméstica, colocando em movimento as previsdes
do Acordo em ambito nacional.

Antinomias aparentes

Feito esses brevissimos registros, é necessario apontar que uma das grandes
questdes a serem dirimidas diz respeito a obrigatoriedade da pessoa domiciliada no
exterior constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil,
com poderes para representa-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber
citagdes, nos termos do que estabelece o art. 217 da Lei de Propriedade Industrial.

Conforme sublinhado acima, o Acordo de Madri, seu regulamento e o
respectivo protocolo ndo derrogam as normas juridicas nacionais que tratam do registro
de marcas, mas apenas criaram um fluxo unificado para a prote¢do simultdnea destes
sinais distintivos nos paises indicados pelo depositante.

Nesse sentido, analisadas as disposi¢oes especificas sobre a matéria,® é
possivel afirmar, com seguranga, que a internaliza¢do das normas do Acordo de Madri

¢ Regulamento comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo
referente a esse acordo — Regra 3 — Representagdo perante a Secretaria Internacional 1) [Procurador; nimero
de procuradores] a) O depositante ou o titular podera ter um procurador junto a Secretaria Internacional.
b) O depositante ou o titular podera ter apenas um procurador. Quando a indicagdo se referir a varios
procuradores, somente o primeiro indicado devera ser considerado como procurador e assim sera anotado. ¢)
Quando uma sociedade ou escritorio formado de advogados ou agentes de Propriedade Industrial tenha sido
indicado como procurador na Secretaria Internacional, devera ser considerado como um tnico procurador.
Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas adotado em Madri em
27 de junho de 1989 e emendado em 3 de outubro de 2006 — Artigo 9bis. Outras anotagdes relativas a uma
inscri¢do internacional. A Secretaria Internacional anotara no Cadastro Internacional: i) qualquer alteragao
de nome ou de endereco do titular da inscricdo internacional; ii) a nomeagdo de um representante do
titular da inscrigdo internacional e qualquer outro fato relevante relativo a este representante; iii) qualquer
limitagdo, em relagdo a todas ou algumas (...). Lei n. 9.279/1996 Lei da Propriedade Industrial — Art. 142. O
registro da marca extingue-se: IV — pela inobservancia do disposto no art. 217. Art. 216. Os atos previstos
nesta Lei ser@o praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados. Art. 217. A
pessoa domiciliada no exterior devera constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado
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nao teve o conddo de dispensar o requerente domiciliado no exterior de constituir e manter
no Brasil procurador devidamente qualificado ¢ domiciliado no pais, com poderes para
representa-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citagdes.

Note-se, a proposito desta ultima atividade, que a representagdo da parte
em juizo ¢ privativa de advogados, uma vez que os agentes de propriedade industrial ndo
tém essa prerrogativa, ja estando devidamente cristalizada entre nos a concepgio de que o
advogado ¢ indispensavel a administracdo da Justica,” que exerce munus publico munido
de intensa fung¢ao social.

No processo judicial, o advogado contribui na postulacdo de decisido
favoravel ao seu constituinte, ao convencimento do julgador e seus atos sdo nutridos pelo
viver publico, sendo atividades privativas de advocacia a postulacdo a 6rgdo do Poder
Judiciario, consoante o que estabelece o Estatuto da Advocacia.

A proposito, deve-se asseverar que sao nulos os atos privativos de advogado
praticados por pessoa nao inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, sem prejuizo das
sangoes civis, penais e administrativas previstas em lei. Da mesma maneira, também séo
nulos os atos praticados por advogado impedido, suspenso, licenciado ou que passar a
exercer atividade incompativel com a advocacia, como, por exemplo, aqueles que ocupam
cargos comissionados na Administragdo Publica.

A respeito do tema, vide as conclusdes a que chegou Pedro Marcos Nunes
Barbosa (2018, p. 21 ¢ p. 35) no parecer referido abaixo:

(...) independentemente dos compreensiveis interesses
comerciais havidos na pronta internalizagdo do Tratado
Contrato, certo ¢ que tal n3o poderd representar no
sepultamento das diretrizes Constitucionais do devido
processo legal substantivo (art. 5°, LIV, da CRFB, art. 3°,
1V, da Lei n. 9.784/1999). Portanto, nenhuma internaliza¢ao
do Protocolo de Madri podera ser feita se resultar na ab-
rogagdo do disposto nos artigos 142, IV, 216 ¢ 217 da LPI,
que servem a defesa de nticleos de interesse que em muito

ultrapassam o poder de disponibilidade dos titulares de
direitos.

A somatoria de (i) se poder gozar de direitos de propriedade
sobre bens de produgdo no Brasil, (ii) sem a necessidade
de se ter sede local ou procurador nacional constituido, (iii)

no Pais, com poderes para representa-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citagdes.

7 Célio Borja (2002, p. 5) foi além advertindo que: “Do exposto decorre que, se o Protocolo de Madrid for
incorporado ao direito interno do Brasil, as suas disposigdes, para terem curso, deverdo ser compativeis
com a Constitui¢@o, pois, se ndo o forem, poderdo ser declaradas de nenhum efeito, em agdo direta de
inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal. Resulta, igualmente, que os seus preceitos, se forem
constitucionais, derrogardo os do direito interno anteriores com ele incompativeis”.
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em um contexto em que os procuradores sequer precisam
ser advogados ou agentes da Propriedade Industrial (vide
capitulo 2° supra) e (iv) em contraste com as exigéncias
formuladas aos brasileiros, ndo cuida ‘apenas’ de chapada
inconstitucionalidade, mas, também, de politica publica de
qualidade duvidosa.

()

A prescri¢ao legal que determina que estrangeiros que
realizem negocios juridicos no Brasil tenham ampla
representagdo judicial/extra ¢ medida paliativa a auséncia
do dever juridico de terem estabelecimento ou sede no Pais.
Desta forma, o comando do art. 217 da LPI, em verdade,
estipula o comando de uma representacdo legal que serve
como Obice de medidas processuais evasivas, bem como
evita o custoso/longo procedimento processual da carta
rogatéria. Tendo em vista que os pedidos de nulidade dos
atos administrativos que resultaram em registros de marca
contam com um prazo de insurgéncia relativamente curto, a
auséncia de representagdo nacional do estrangeiro poderia
beneficia-lo com a artificial decadéncia e convalidagdo.
O texto normativo da LPI assegura, portanto, o principio
da paridade de armas entre os litigantes, e, sem falso
paternalismo, também precata o estrangeiro de sofrer com a
perda de prazos durante o processo administrativo. Além de
todos os entraves antes mencionados, como aos nacionais
ndo ¢ facultada a mera ‘gestdo de negocios’ junto ao INPI,
edificar-se-ia um processo kafkiano e anti-isondmico. Nao
¢ recomendavel que os Agentes Politicos patrocinem tal
odioso ataque ao devido processo legal substantivo.

Para corroborar esse entendimento, deve-se ressaltar o disposto no art. 16
da Resolugao INPI/PR n. 247/2019, verbis:
Art. 16. Ao praticar atos diretamente no INPI, o titular de
uma inscri¢do internacional domiciliado no exterior devera

constituir ¢ manter procurador devidamente qualificado e
domiciliado no Pais.

Paragrafo tnico. A procuragdo devera ser apresentada
em até 60 (sessenta) dias contados da pratica do ato,
independentemente de notificagdo ou exigéncia, sob pena
de arquivamento da peti¢ao. (BRASIL, 2019c).

A Resolugao INPI/PR n. 247/2019

Pois bem, avangando para as questdes infralegais de que cuida a Resolug@o
INPI/PR n. 247/2019, com vistas a assegurar maior eficiéncia e uniformidade ao
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processamento de registros e pedidos de registros de marca, cumpre examinar, em seus
aspectos gerais, a disciplina do processamento de registros ¢ pedidos de registro de marca
no Brasil pela via do Acordo de Madri.

Inicialmente, deve-se ressaltar que a Resolugcdo em aprego entrou em
vigor no dia 2 de outubro de 2019, e que todo ato nela previsto devera ser praticado
exclusivamente por meio eletronico, exceto quando a indisponibilidade prolongada do
sistema possa causar dano relevante a preservagdo de direitos.

Um dos méritos da Resolugao foi justamente o de deixar expresso o que se
entende por “Acordo”, “Protocolo” e “Regulamento de Madri”. Assim, Acordo de Madri é
o relativo ao Registro Internacional de Marcas. Protocolo ¢ o referente ao Acordo de Madri
relativo ao Registro Internacional de Marcas; e Regulamento Comum ¢ o Regulamento de
execucdo comum ao Acordo de Madri e ao Protocolo de Madri.

A Resolugao também define “Parte Contratante” como pais ou organizacao
intergovernamental signataria do Protocolo de Madri e “Secretaria Internacional” como
a Secretaria Internacional da Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

Outra questdo relevante envolve as defini¢oes de “pedido base” e de
“registro base”. De acordo com os termos da Resolugdo do INPI, o pedido de base ¢ o
pedido de registro de uma marca que foi depositado junto ao INPI e que constitui a base
do pedido internacional de inscri¢do dessa marca. J& o registro de base ¢ o registro de
uma marca que foi efetuado pelo INPI ¢ que constitui a base do pedido internacional de
inscri¢ao dessa marca.

Ainda de acordo com o que estabelece a Resolugdo, entende-se como
“inscrigdo internacional” a inscricdo de uma marca efetuada no ambito do Protocolo,
contendo os dados da marca ¢ sua situagdo perante as Partes Contratantes, o que comprova
o respeito as leis locais, que, repita-se, ndo sdo revogadas pelo Acordo, de cunho
nitidamente procedimental.

Para efeitos da Resolugdo, considera-se “titular do pedido” a pessoa fisica
ou juridica em nome da qual uma inscricdo internacional foi realizada no Cadastro
Internacional. Ja o termo “designag@o” significa o pedido de extensdo da protecdo
(“extensdo territorial”), nos termos do Artigo 3ter(l) do Protocolo.

Note-se, por oportuno, que os pedidos internacionais apresentados perante
o INPI ¢ destinados a Secretaria Internacional, bem como as petigdes ¢ respectivas
comunicagdes, deverdo ser redigidos em espanhol ou em inglés, salvo a declaragdo de
intencao de utilizar a marca, que devera ser redigida no idioma determinado pela parte
contratante designada que a exige.

O art. 4° da Resolucdo estabelece que podem requerer registro internacional
de marca, por intermédio do INPI, as pessoas fisicas ou juridicas nacionais do Brasil,
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domiciliadas ou que possuam um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo
no Pais, desde que titulares dos pedidos ou registros de base.

Atendido o disposto no art. 4° da Resolugd@o, o INPI certificara, para fins
de encaminhamento a Secretaria Internacional: (i) a data em que o pedido internacional
foi recebido pelo INPI; e (ii) a correspondéncia entre as informagdes nele indicadas e as
constantes do pedido ou registro de base, devendo-se salientar que durante a certificag@o,
serdo notificadas inconsisténcias a serem corrigidas pelo depositante em 60 (sessenta)
dias, sob pena de o pedido ser considerado inexistente.

No que diz respeito aos requerimentos destinados ao Brasil, cumpre
salientar que deverao ser redigidos em portugués, na linha do que foi defendido por Pedro
Marcos Nunes Barbosa no parecer ja referido sobre a implementagao do acordo no Brasil,
sendo que os documentos redigidos em lingua estrangeira deverdo estar acompanhados
de tradug@o simples.

Note-se, ademais, que a inscri¢do internacional que designa o Brasil
produzira os mesmos efeitos de um pedido de registro de marca depositado no pais, a
partir da data desta designacgdo e a protegdo ao registro requerido por meio do Protocolo
sera idéntica a concedida aquele realizado diretamente junto ao INPI.

Quanto ao exame do pedido oriundo de outros paises, ¢ preciso salientar
que serdo examinadas em conformidade com o previsto na Lei de Propriedade Industrial
brasileira, o que comprova uma vez mais o fato de o Acordo nao interferir nos critérios
adotados pela legislagdo interna de cada pais, os quais permanecem soberanos para
analisar e conceder o registro de marca dentro do seu territorio.

Conforme essa sistematica, a designacdo do Brasil serda publicada para
apresentagdo de oposi¢@o no prazo de 60 (sessenta) dias, sendo que o titular da designagio
sera intimado, por meio de seu advogado, da apresentacdo de eventual oposi¢ao para se
manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, o que denota novamente o respeito ao disposto
no art. 217 da Lei de Propriedade Industrial.

Outro ponto importante a destacar diz respeito ao prazo total de duracdo
do procedimento de registro. Com efeito, o art. 20 da Resolugdo em comento estabelece
que o INPI enviara a Secretaria Internacional, no prazo de 18 (dezoito) meses a contar da
notificagdo da designagdo do Brasil, a notificagdo de recusa provisoria total da protegdo
ou a declaracdo de concessdo da protecdo, referente ao deferimento da designagao, o que
indica o compromisso desta autarquia federal no sentido de honrar a posi¢ao do Brasil em
compromissos internacionais, mas que exige a garantia por parte do Governo de recursos
para essa finalidade.

Deve-se ressaltar, ainda, que as notificagdes de recusa provisoria total serdo
enviadas para comunicar: (i) a existéncia de prazo para apresentagdo de documentagao, a
formulag@o de exigéncias durante o exame, (iii) a suspensdo do exame em razdo de agdo
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judicial, (iv) o sobrestamento do exame, (v) a decisdo de indeferimento da designagdo,
(vi) a decisdo de deferimento parcial da designagdo, ou (vi) o arquivamento de oficio da
designag@o ainda pendente de exame. Isto ocorre em razdo do disposto no art. 135 da
Lei de Propriedade Industrial, ou seja, de registros ou pedidos ndo cedidos, em nome
do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou servigo idéntico,
semelhante ou afim.

Por outro lado, nos termos do art. 22 da Resolucdo, quando for enviada a
Secretaria Internacional uma declaracdo de concessdo da protecdo ou uma declaragdo
de concessdo posterior a uma recusa provisoria, o INPI enviard uma notificacdo para
pagamento da segunda parte da retribui¢do individual relativa a designag¢do do Brasil,
devendo o pagamento ser realizado no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicagdo
do deferimento no meio de comunicagio oficial do INPI.

Nao realizado o pagamento no prazo previsto, a designa¢do do Brasil
sera definitivamente arquivada, ressalvada a hipdtese de processamento continuado, nos
termos do Regulamento Comum.

A prorrogacdo da inscricdo internacional em relagdo ao Brasil devera
ser solicitada pelo titular junta a Secretaria Internacional, para que continue a produzir
efeitos no Pais. As designagdes do Brasil pendentes de exame e relativas a inscrigdes
internacionais que ndo forem prorrogadas ao fim de sua vigéncia serdo arquivadas, sendo
extintas aquelas que tiverem sido concedidas.

Deve-se sublinhar também o disposto no art. 25 no sentido de que o
titular de inscri¢do internacional podera solicitar a anota¢do, na designagdo do Brasil,
da substitui¢ao do registro nacional de sua titularidade pela inscri¢do internacional,
desde que todos os produtos e servigos listados no registro nacional estejam contidos na
designagdo do Brasil e o registro nacional esteja em vigor e seja anterior a designagdo do
Brasil. Deferida a solicitagdao de substitui¢do, o INPI informara a Secretaria Internacional
acerca da respectiva anotagao.

Da mesma maneira, quando uma inscrigdo internacional que designar o
Brasil for cancelada a pedido da Administragdo de Origem, o titular da podera, no prazo
de 3 (trés) meses a contar da data do cancelamento no Cadastro Internacional, solicitar ao
INPI a transformacdo da designacdo em um pedido ou registro nacional da mesma marca,
referente a todos os produtos ou servigos cancelados.

Ja as solicitagdes de designacdes posteriores e de anotacdes referentes
as inscrigdes internacionais que designam o Brasil deverdo ser enviadas pelo titular
diretamente a Secretaria Internacional, salvo pelas razdes descritas no art. 35 da Resolug@o.

Finalmente, vale ressaltar que ao titular da inscrigdo internacional que
designa o Brasil serdo assegurados os mesmos meios e prazos de recurso ¢ manifestacdes
previstos na Lei de Propriedade Industrial brasileira, mantendo-se o principio da
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Convengdo de Paris quanto ao “tratamento nacional”, verdadeira garantia de isonomia
entre nacionais e estrangeiro.

De acordo com os dados divulgados pelo INPI, foram realizados até o
momento 359 pedidos internacionais originados no Brasil e recebidas 26.260 designacdes
ao Brasil de pedidos formulados originalmente em outros paises, o que demonstra
objetivamente que o funcionamento do Protocolo no pais ja ¢ uma realidade.

Conclusio

De toda sorte, apds esse voo panoramico sobre as regras contidas na
Resolucgdo INPI/PR n. 247/2019, fica nitido o esfor¢o de inserir o Brasil neste movimento
internacional de incremento do comércio internacional de mercadorias e servigos
referido no inicio deste ensaio, proporcionando ndo apenas que investimentos possam ser
realizados com seguranga no nosso pais, mas também que os nossos empresarios possam
langar-se ao exterior, promovendo produtos e servigos nacionais de exceléncia nos mais
de cem paises signatarios do Acordo de Madri.

O ambiente empresarial adequado para a realizagdo de investimentos — no
Brasil e no exterior—passa necessariamente pela seguranga juridica, porquanto o empresario
ndo se nega a assumir riscos inerentes as atividades que pretendem desenvolver, mas deve
encontrar no direito os instrumentos juridicos e o respaldo necessario para desenvolver as
demais atividades que orbitam a referida atividade empresarial.

Nesse sentido, a adogdo pelo Brasil do Acordo, do Protocolo e do
Regulamento de Madri para o registro de marcas, bem como a elaboracdo de atos
normativos que permitam colocar essas regras procedimentais internacionais em
movimento no Brasil representam importantes balizas para que possamos atingir os ideias
do legislador constitucional originario e fazer da Propriedade Industrial um verdadeiro
vetor do desenvolvimento social, tecnolégico e econdmico do nosso pais, consoante o
disposto no art. 5°, XXIX, da Carta da Republica.

Sdo Paulo, agosto de 2022.
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