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EMENTA: Propriedade Industrial. Registro de Marca. Adesdo ao Protocolo de Madri. Tratado
Internacional que, quando incorporado a ordem juridica brasileira, assume autoridade de lei
ordinaria. Criacao de uma rota para pedido de registro internacional de marca. Norma de
carater especial. Art. 22, § 22 da Lei de Introducdo ao Direito Brasileiro. Convivéncia
Harmonica com o sistema previsto na LPI, desde que respeitado o espectro de incidéncia de
cada um. Interpretacdo que apenas inibe a incidéncia da regra prevista no art. 217 da LPI
para os pedidos de registro com base no Protocolo de Madri, porquanto incompativel com o
novo regime especial. Necessidade de exercicio de atividade na é&rea econOmica
correspondente a marca solicitada. Art. 128, § 12 da LPl. Recomendacao para o INPI
perseguir a flexibilizacdo do Protocolo de Madri a fim de permitir a exigéncia de declaracdo
do depositante por meio da qual afirme o efetivo exercicio da atividade.

1. Exmo. Sr. Procurador-Chefe,

2. Trata-se de processo instaurado para exame dos aspectos juridicos relacionados a adeséao
do Protocolo de Madri, acordo que viabiliza um sistema internacional de registro de marcas.

3. As fls. 02/10, a llma. Sra. Diretora-Substituta da DIRMA esclarece que, em esséncia, s&do 2

(dois) os pontos da adesdo ao Protocolo de Madri que despertam uma dulvida de cardter juridico, quais
sejam, a impossibilidade de obrigar o requerente de um registro internacional de constituir procurador
no Brasil, tal como exige o art. 217 da LPI, bem como a auséncia de um espaco no formulario de
requerimento em que se faca uma declaracdo de efetivo exercicio da atividade econbmica
correspondente a marca a fim de conferir a observancia da regra disposta no art. 128, § 12 da LPI.

4, A DIRMA anexou no processo a resposta da OMPI a indagacao feita pelo INPI quanto a
possibilidade de exigir a constituicdo de um procurador nos termos do art. 217 da LPI, conforme
documento de fls. 11/12.

5. Também foi juntada pela DIRMA as fls. 13/14 a resposta do JPO - Japan Patent Office a
respe|to do questionamento feito pelo INPI quanto a exigéncia de procurador constituido, uma vez que a
exigéncia existe no Japao tanto quanto no Brasil.

6. E o relatério.

7. De inicio, cuida registrar que a manifestacdo da Procuradoria estard centrada nos tépicos
devolvidos na presente consulta, sendo certo ainda que ndo compete a este érgao juridico avaliacdo no
que toca a conveniéncia da medida a ser implementada, mas apenas o exame das questdes juridicas a
ela subjacentes.

8. Nota-se que ndo foi juntado ao presente o instrumento sobre o qual se requer a andlise
juridica, isto é, ndo ha& nos autos o instrumento do Protocolo de Madri que veicula as normas atinentes
ao registro internacional de marcas, o que sobremaneira dificulta o exame solicitado, mormente no que
tange ao quesito relativo a constituicdo de Procurador no Brasil, j& que, consoante os esclarecimentos da
DIRMA, a dispensa da exigéncia no ambito do Protocolo de Madi defluiria, implicitamente, de alguns
artigos do texto do Acordo.

9. Nada obstante, em homenagem a celeridade e considerando a premenaa de se ultimar os
preparativos para adesao ao Protocolo de Madri, haja vista a informacdo constante as fls. 02 de que o
Governo Federal esperar concluir a sua entrada no sistema de registro internacional de marcas em
dezembro de 2018, passa-se ao exame, ressalvando-se, contudo, a auséncia do instrumento no
presente processo.

10. Pois bem, pelo que se dessume dos autos, trata-se de consulta a respeito dos possiveis
entraves juridicos decorrentes da adesdo ao Protocolo de Madri, um Tratado Internacional que
estabelece um mecanismo internacional de registro de marcas, por meio do qual seria possivel a um
requerente sediado em um dos paises signatarios do Acordo, através de um sé pedido, reivindicar
protecao em mais de um Estado-Membro.

11. Conforme esclarecimento inicial, ndo é de competéncia da Procuradoria a avaliacdo acerca
da conveniéncia e oportunidade da adesdo ao Protocolo de Madri, muito embora seja possivel
reconhecer as vantagens dai decorrentes. O Protocolo de Madri imprime uma evidente racionalizacdo no
registro de marcas, notadamente em relagcao aos registros cujos titulares tenham a intencao de buscar
protecdo para além dos limites territoriais de um determinado pais.

12. Pode-se imaginar, por exemplo, os ganhos auferidos pelo empresario brasileiro que
pretende fazer circular seus produtos e servicos em outros paises, na medida em que terd uma
importante economia de custos e energia ao fazer uso do Protocolo de Madri para viabilizar a protecao
de suas marcas em detrimento do uso particular do sistema nacional de registro vigente em cada um



desses paises.
13. De igual modo, é possivel projetar os beneficios para o Estado Brasileiro provenientes da
adesao ao Protocolo sob o prisma da entrada no territério nacional de novos pedidos de registro de
marcas por parte de empresdrios estrangeiros, uma vez que, a principio, representaria incremento de
receita e de investimentos. Alids, em recente demonstracao sobre os reflexos da adesao ao Protocolo
feita numa vista ao INPI no dia 10/05/2018 da llma. Sra. Binyng Wang, Dretora-Geral Substituta ddo
Setor de Marcas e Desenhos da OMPI, foram apresentados graficos que sinalizam justamente o aumento
de pedidos de registro de marca, e, por conseguinte, de receita para os paises que aderiram
recentemente ao Acordo.
14. Essas sao consideracOes preliminares que, a despeito de aparentemente irrelevantes para o
exame juridico ora solicitado, posto que, sob esta perspectiva, enfatizar-se-ia apenas a compatibilidade
dos termos do Acordo internacional com a ordem juridica interna, ddo o tom da importancia do tema da
propriedade industrial para o desenvolvimento econ6mico e social do Brasil, dai porque inevitavel
associd-las a um dos objetivos que devem ser perseguidos pelo Brasil a luz do que dispde o art. 39, Il
Constituicao Federal de 1988.
15. Desta sorte, evidencia-se a compatibilidade do referido acordo internacional com o plexo
axioldégico assentado na Constituicdo, tanto por forca da previsao contida no art. 32, Il da Carta Magna,
quanto em virtude do comando inserto no art. 42, IX da mesma Carta Politica. De mais a mais, ndo se
vislumbra, a principio, qualquer abalo a Constituicdao provocado pela eventual adesao do Brasil ao
Protocolo de Madri, pelo contrario, identifica-se congruéncia com o texto constitucional. Ou seja, ndo se
detectou qualquer inconstitucionalidade, sendo certo que, em boa medida, o acordo potencializa
protecdo de marcas, tal como previsto no art. 52, XXIX da Constituicao.
16. Nao menos importante é esclarecer, de plano, que o registro de marca atualmente em vigor
no Brasil, delineado pela Lei 9279/96, baseia-se no sistema consagrado na Convencao de Paris - CUP de
1883, Tratado Internacional do qual o Brasil é signatdrio e que é administrado pela OMPI. Trata-se de um
sistema modelado a partir da concepcao de que a protecdo da marca deve ser reivindicada em cada
pais aderente da CUP. Doravante, para facilitar, este sistema serd referido como sistema de registro
nacional de marca.
17. De acordo com as informacles prestadas pela DIRMA, o consenso para adocao de um
sistema internacional de marcas consta de um Acordo Internacional - Protocolo de Madri, que passara a
contar com a adesdo do Estado Brasileiro.Doravante, o sistema preconizado no Protocolo de Madri serd
mencionado como sistema de registro internacional de marca.
18. Sabe-se que a Constituicdo de 1988 nao trouxe regras gerais explicitas a respeito das
relagdes entre o direito interno e o direito internacional, o que, por algum tempo, suscitou importantes
discussdes no que tange a prevaléncia de um sobre o outro. Ndo é o intuito da presente manifestacdo
discorrer sobre as teorias existentes em torno desse debate, mas é importante a compreensao de que,
de forma majoritaria, a doutrina brasileira aponta para adocdo de sistema segundo o qual o tratado
internacional se incorpora ao direito interno no mesmo nivel hierdrquico da lei ordinéria, sujeitando-se,
portanto, ao comezinho principio consolidado de que lei posterior revoga a anterior.
19. A propésito, curial conferir a valiosa contribuicdo de Jacob Dolinger ao comentar a relacao
entre direito internacional e direito interno no ordenamento juridico brasileiro, verbis:
"Nossa conclusdo é que, excetuadas as hipéteses de tratado-contrato, nada havia na
jurisprudéncia brasileira quanto a prevaléncia de tratados sobre lei promulgada
posteriormente, e, portanto, equivocados todos os ilustres autores acima citados que
lamentaram a alegada mudancga na posicao da Suprema Corte. A posicdo do STF através
dos tempos é de coeréncia e resume-se em dar o mesmo tratamento a lei e a tratado,
sempre prevalecendo o diploma posterior, excepcionados os tratados fiscais e de
extradigdo, que, por sua natureza contratual, exigem denuncia formal para deixarem de ser
cumpridos." ( Dolinger, Jacob, Direito Internacional Privado; parte geral, 1994, p. 102)

20. E bem verdade que existem Tratados Internacionais que, uma vez incorporados a ordem
interna, assumem valor de normas constitucionais. E o caso dos Tratados que versem sobre direitos
humanos, e que tenham sido aprovados, em dois turnos, por 3/5 (trés quintos) de cada casa do
Congresso Nacional, tal como estabelece o art. 52, § 32 da Constituicdo de 1988, mas ndo é este o caso
tratado na hipétese vertente. Ao que tudo indica, o Protocolo de Madri consubstancia um tipico Tratado
Internacional normativo, dai porque, a rigor, deve ser encarado como lei ordinadria quando devidamente
incorporado a ordem brasileira.
21. Dito isto, igualmente relevante assimilar o jter de internalizacago de um Tratado
Internacional para que possa produzir efeitos juridico. Por ocasido do julgamento da ADIn 1480-DF, o
Exmo. Min. Celso de Mello sintetizou com maestria o processo que deve ser observado para devida
incorporacdao de um Tratado Internacional na ordem juridica brasileira para que |lhe emprestem os
efeitos esperados, valendo a transcricao da seguinte passagem:
"(...) E na Constituicdo da Republica - e ndo na controvérsia doutrinaria que antagoniza
monistas e dualistas - que se deve buscar a solucao normativa para a questdo da
incorporacao dos atos internacionais ao sistema de direito positivo interno brasileiro. O
exame da vigente Constituicdo Federal permite constatar que a execucao dos tratados
internacionais e a sua incorporacao a ordem juridica interna decorrem, no sistema adotado
pelo Brasil, de um ato subjetivamente complexo, resultante da conjugacao de duas
vontades homogéneas: a do Congresso Nacional, que resolve, definitivamente, mediante
decreto legislativo, sobre tratados, acordos ou atos internacionais (CF, art. 49, 1) e a do
Presidente da Republica, que, além de poder celebrar esses atos de direito internacional
(CF, art. 84, VIIl), também dispde - enquanto Chefe de Estado que é - da competéncia para
promulga-los mediante decreto. O iter procedimental de incorporacao dos tratados
internacionais - superadas as fases prévias da celebracdao da convencado internacional, de
sua aprovagao congressional e da ratificacao pelo Chefe de Estado - conclui-se com a



expedicao, pelo Presidente da Republica, de decreto, de cuja edicao derivam trés efeitos
bésicos que Ihe sdo inerentes: (a) a promulgacao do tratado internacional; (b) a publicacado
oficial de seu texto; e (c) a executoriedade do ato internacional, que passa, entao, e
somente entdo, a vincular e a obrigar no plano do direito positivo interno. (...)"

22. Assim, segundo orientacao firmada pelo Pretério Excelso, o processo de incorporacao de um
Tratado Internacional na ordem interna brasileira pressupde o cumprimento de algumas etapas formais,
sem as quais os efeitos do Tratado ficam obstados. Em primeiro lugar, convém pontuar que é de
competéncia privativa do Presidente da Republica a celebracdo do acordo internacional, nos moldes do
art. 84, VIl da Constituicao de 1988. A partir da celebragao, submete-se o acordo ao crivo do Congresso
Nacional, o qual delibera e resolve através de Decreto Legislativo a respeito do Tratado, na forma do art.
49, | da Constituicdo. Por fim, também se situa no ambito da competéncia privativa do Presidente da
Republica a ratificacdo do Tratado, que o promulga através de decreto.
23. Os tratados submetidos regiamente a esse procedimento passam a integrar o arcaboucgo
normativo interno e a produzir efeitos tal como lei ordinaria. No plano internacional, considerando a
consumacao do procedimento na ordem interna, o Estado Brasileiro procede ao depésito do instrumento
de ratificacdo do Tratado, momento a partir do qual passa a produzir seus efeitos, dentre eles o de
vincular o Brasil a cumprir as obrigagdes dispostas no acordo internacional.
24. Como visto, uma vez incorporado a ordem juridica interna brasileira, o Acordo de Madri
passa a contar com forca de lei ordindria, carregando, inclusive, o efeito de revogar a legislacdo anterior
que trate da mesma matéria. Esta constatacdo é deveras relevante no caso em apreco porque a
consulta feita pela DIRMA consiste, em boa medida, em um problema de direito intertemporal, ou seja,
cuida-se de questao juridica situada na aparente antinomia decorrente da superveniéncia de norma
legal que conflita com norma legal anterior, sendo ambas de mesma envergadura. Ao menos esse é 0
relato feito pelo érgdo consulente.
25. Na linha dos esclarecimentos fornecidos pela DIRMA no documento de fls. 02/10 do presente
processo, a adesdo ao Protocolo de Madri inaugura, no ambito da ordem juridica brasileira, um sistema
internacional de registro de marca. E consabida a existéncia de inUmeros Tratados internacionais que
visam a uniformizar o tratamento de algumas questdes béasicas inerentes a protecdo da propriedade
industrial, tais como a extensdo da prioridade, o nlcleo objeto da protecdo, cessdo de titularidade, etc.
Ocorre que, regra geral, para se conseguir protecdo em determinado pais, mesmo que signatdrio desses
Tratados, fazia-se mister a utilizacdo do sistema nacional deste pais para obter a protecdo. Essa é a
sistematica prevista na CUP, como ja exposto.
26. Ocorre, contudo, que as negociacdes em torno da protecao da propriedade industrial
avancaram também para abarcar a otimizacao dos procedimentos de defesa dos direitos, notadamente
por forca da globalizacao e crescente circulacao de bens e servicos. Ainda que se reconheca a soberania
de cada pais para a regulacao dos direitos de propriedade industrial, e, portanto, a prerrogativa de cada
qual de conceder direitos a partir de seu préprio quadro normativo, aguca-se de forma cada vez mais
vigorosa a demanda pela racionalizacao de regras de procedimentos e custos envolvidos na extensao da
protecao destes ativos Em suma, debruca-se diante de uma preméncia por uma via mais rapida para
protecao da propriedade intelectual em paralelo ao sistema de registro "pais por pais".
27. Alids, foi justamente com este intuito de viabilizar uma maior cooperacao internacional em
torno da protecdo da propriedade industrial que foi celebrado o Tratado de Cooperacdao em matéria de
patentes, o PCT, Tratado que estabelece um mecanismo através do qual um Unico pedido de patente
feito em um dos Estados signatdrios pode ser replicado nos demais, sem que haja necessidade de se
proceder singularmente ao pedido em cada um desses Estados Membros. Interessante observar o
preambulo do PCT para que fique claro o intuito do Tratado:
"Os Estados contratantes, Desejosos de contribuir para o desenvolvimento da ciéncia e da
tecnologia, Desejosos de aperfeicoar a proteccdo legal das invencbes, Desejosos de
simplificar e tornar mais econ0mica a obtencdao de proteccdo das invengdes quando a
mesma for pedida em varios paises, Desejosos de facilitar e apressar o acesso de todos as
informacdes técnicas contidas nos documentos que descrevem as novas invencdes,
Desejosos de estimular e acelerar o progresso econémico dos paises em desenvolvimento
através da adopgao de medidas destinadas a aumentar a eficacia dos seus sistemas legais
de proteccao das invencdes, sejam eles nacionais ou regionais, proporcionando-lhes facil
acesso as informacdes referentes a obtencdo de solugdes técnicas adaptadas as suas
necessidades especificas e facilitando-lhes o acesso ao volume sempre crescente da
técnica moderna, Convencidos de que a cooperacao internacional facilitard grandemente a
realizacdo destes objectivos, Concluiram o presente Tratado: (...)"

28. Mutatis mutandis, ao que parece, o Protocolo de Madri estabelece 0 mesmo mecanismo de
cooperacao internacional, isto €, uma forma de se viabilizar a protecdo ao registro de marca em
diversos Estados Membros através de um Unico pedido, bastando, para tanto, que o titular indique quais
serao o Estados cuja protecao é desejada. Decerto, o Protocolo exige mais que isso do depositante,
como por exemplo o depdsito do pedido no Estado de origem, mas fundamentalmente consubstancia
uma rota alternativa e mais racional para protecao do registro de marca.

29. Curial perceber que, a partir da adesao ao Protocolo de Madri, proporciona-se um novo
método de se proceder ao pedido de registro de marca em solo brasileiro, sendo certo que permanece
em vigor o atual modelo em que o pedido de registro é feito de acordo com a Lei 9279/96. Ou seja, a
partir da efetiva promulgacdo do Protocolo de Madri no Brasil, uma determinada pessoa estrangeira
(fisica ou juridica) podera utilizar o novo mecanismo disciplinado pelo Tratado ou realizar o pedido
observando as regras nacionais para depdsito.

30. Nesta toada, ndo se pode sequer cogitar, portanto, que a incorporacao do Protocolo de
Madri na ordem juridica brasileira implica em revogacao do atual sistema de protecdo de marcas em
vigor no Brasil. O sistema previsto na Lei 9279/96 segue perfeitamente aplicdvel para os pedidos feitos



diretamente ao INPI. Como visto alhures, o Protocolo de Madri, em esséncia, enseja apenas um novo
mecanismo de pedido de registro de marca, o qual, a toda evidéncia, convive em perfeita harmonia
com o sistema disposto na Lei 9279/96, conquanto seja mesmo necessario um exercicio de interpretagdo
para sua justa acomodacao.

DA NECESSIDADE DE CONSTITUICAO DE PROCURADOR EM SOLO BRASILEIRO -
ART. 217 DA LPI:

31. Uma das principais controvérsias que se espera reside justamente na inteligéncia que se
deve extrair do art. 217 da LPI a partir da entrada em vigor no Brasil do Protocolo de Madri, tal como
detectado pela DIRMA. Isto porque, como cedico, a regra contida no art. 217 da LPI exige que o
depositante de um pedido de marca no Brasil que ndo tenha domicilio em solo nacional indique e
constitua um procurador com poderes para representa-la administrativa e judicialmente, inclusive para
receber citacdes. Assim dispde a letra da Lei:

Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverd constituir e manter procurador

devidamente qualificado e domiciliado no Pais, com poderes para representa-la

administrativa e judicialmente, inclusive para receber citacdes.

32. A ddvida da DIRMA se afigura, de fato, pertinente. Afinal, a inobservancia da regra acima
reproduzida pode acarretar a prépria extincdo do registro marcario, como preceitua expressamente o
art. 142, IV da LPI, verbis:

Art. 142. O registro da marca extingue-se:

| - pela expiracdo do prazo de vigéncia;

Il - pela renlncia, que poderd ser total ou parcial em relacdao aos produtos ou servicos

assinalados pela marca;

Il - pela caducidade; ou

IV - pela inobservancia do disposto no art. 217.

33. E bom lembrar que, enquanto integrante da Administracdo Publica, o INPI atua apenas de
acordo com a lei, por forca do principio da legalidade inserido no art. 37 da Constituicdo de 1988, de
sorte que, em tese, ao se deparar com um registro marcario cujo titular ndo tenha indicado procurador
com poderes para representa-lo no territério nacional, ndo seria Ihe dada outra opgdo além de proceder
a extincdo do registro, dai a necessidade de uma interpretacdo que oriente com seguranca o
procedimento a ser adotado pelo INPI em casos tais.

34. Nesta ordem de ideias, ha de se ter em mente, em primeiro lugar, que o Protocolo de Madri
inaugura um sistema especial de registro de marca, forjado a partir de um sentido de cooperacao
internacional de protecdo desse direito de propriedade industrial. Mesmo correndo o risco de pecar pela
repeticdo, faz-se inexordvel a percepcdo de que se trata de um novo mecanismo de protecdo, manejado
através de um sistema de registro internacional de marca, por meio do qual o depositante faz apenas
um pedido no Estado de Origem e aponta a extensao por ele desejada.

35. Observe-se que, de outro lado, permanece inabalado o sistema de registro nacional
disposto na Lei 9279/96, de forma que segue em vigor a via ortodoxa para depdsito de pedidos de
registro marcario diretamente no INPI. Deveras relevante assimilar que o objetivo do Protocolo de Madri
ndo é de interferir na disciplina normativa estabelecida na lei nacional de cada Estado membro, mas
apenas criar uma nova rota para pedidos de registro que transcendem o territério nacional desses
paises. Tanto assim que o fundamento para o exame destes pedidos de registro internacional é a lei
nacional. O Protocolo de Madri sé cuida do procedimento do pedido de registro internacional.

36. Pelo que se constata das informacbes colhidas dos autos, o sistema internacional de
registro viabilizado pelo Protocolo de Madri seria administrado pela OMPI, a quem caberia o filtro das
formalidades necessarias para o prosseguimento do pedido internacional. Ou seja, seria da OMPI, e ndo
dos Estados Designados, a atribuicdo de conformar a regularidade do pedido, sendo certo que aos
Estados Designados remanesceria, por ébvio, o poder de examinar o pedido de acordo com a sua
legislagdo nacional. O pedido, no entanto, chegaria pronto formalmente para o exame no Estado
Designado.

37. A DIRMA informa as fls. 02/10 do presente processo que, no afd de esclarecer esta aparente
antinomia de normas, indagou a OMPI a respeito da compatibilidade da exigéncia de constituicdo de um
procurador no Brasil com os termos do Protocolo de Madri. A resposta da OMPI encontra-se as fls. 11/12,
cabendo mencao a parte em que aponta o descabimento da exigéncia de constituicao de procurador em
territério nacional na medida em que tal obrigacao nao é prevista no art. 22 do Tratado.

38. A OMPI esclarece, ademais, que nao se pode exigir do depositante de um pedido de marca
internacional nada que ndo esteja expressamente previsto no Tratado ou no seu Regulamento comum, e
que, em sintonia com o art. 42 do Acordo, os efeitos juridicos de um registro internacional de marca
devem ser os mesmos concebidos para o registro nacional, ndo sendo admissivel a alegacdao de que,
para tanto, hd necessidade de complementar o depdsito com novas exigéncias, inclusive no que toca a
constituicdo de procurador em solo nacional.

39. Em sintese, deduz-se que, a despeito de inexistir regra expressa no Protocolo de Madri
dispensando a exigéncia de constituicdo de procurador no territério do Estado designado, ndo ha
previsao para tal formalidade. E, de acordo com a OMPI, se ndo ha previsdo no Protocolo de Madri que
autorize esse tipo de exigéncia, ndao pode o Estado Designado fazé-lo quando receber o pedido. Afinal,
seguindo os termos do Protocolo de Madri, pressupde-se que a OMPI j& analisou a conformidade formal
do pedido, ndo se admitir revolver esta matéria no ambito do Estado Designado.

40. Vale reparar, para efeito de comparacao, o tratamento conferido pelo Japao para o
problema detectado pelo Brasil. Perceba-se que, consoante documento de fls. 13, o Japao, respondendo
uma indagacao brasileira, esclareceu que o art. 77, paragrafo 22 do Japan Trademark Act também prevé



a exigéncia de constituicao de procurador com poderes para representar o titular do pedido em solo
japonés, esclarecendo, entretanto, que tal formalidade sé se aplica aos procedimentos que tramitam
perante o JPO - Japan Patent Office, nao se aplicando para os procedimentos que tramitam perante a
OMPI.

41. Isto é, o Escritério Japonés conferiu uma solucdo com fulcro em um juizo de interpretacao,
acomodando as normas de acordo com seus peculiares propésitos. Em mildos, pode-se afirmar que, no
Japao, concebeu-se uma forma de viabilizar a convivéncia do sistema nacional de registro de marcas,
encerrado perante o JPO, com o sistema de registro internacional de marcas, disciplinado pelo Acordo de
Madri e que tem a intermediacao da OMPI. O Estado Japonés, a evidéncia, assumiu a premissa de que se
trata de sistemas diferentes, porquanto inspirados por regras e procedimentos diversos, mas que nao
sao excludentes, pelo contrario, em boa medida se complementam.

42. Por ébvio, havendo necessidade de qualquer intervencdo do interessado no processo que
cuida do seu pedido de registro internacional, haverd, a reboque, necessidade de constituir advogado
para lhe representar. Neste caso, a prépria OMPI reconhece tal prerrogativa em favor do Estado
designado, conforme exsurge do documento de fls. 12. E justamente nesta margem de atuacado que se
coloca a resposta do Escritério Japonés (fls. 13) ao deixar claro que tal formalidade serd exigida do
depositante caso sobrevenha necessidade de alguma manifestagao escrita.

43. Ndo se questiona, portanto, a possibilidade de que, diante de uma negativa proviséria, o
INPI possa exigir a constituicdo de um procurador em solo nacional para que o depositante venha a se
manifestar perante a Autarquia. O ponto nodal da controvérsia repousa, em esséncia, na impossibilidade
de se exigir do depositante de um pedido de registro internacional a constituicao de um procurador em
solo do Estado designado ao receber este pedido da OMPI. No caso do Brasil, tal controvérsia aparenta
ter uma gravidade mair vigorosa por forca da regra contida no art. 217 da LPI, mormente em razao da
sancdo prevista para inobservancia desta regra, a teor do art. 142, IV da LPI.

44, Revela-se assaz crucial assimilar, outrossim, que, uma vez internalizado, o Protocolo de
Madri terd forca de lei ordinaria no Brasil, com potencial, inclusive, de revogar disposicdes conflitantes
previstas na legislacao nacional, inseridas, por certo, neste contexto as prescricdes embutidas na Lei
9279/96, lei que consolida o sistema de protecao a propriedade industrial no Brasil, pois, em Ultima
analise, trata-se também de lei ordinéria.

45, Nesta esteira, a aparente antinomia de normas levantada pela DIRMA poderia ser
solucionada pelos principios de hermenéutica relacionados aos conflitos de direitos intertemporal. A
rigor, uma vez incorporado a ordem juridica brasileira, o Protocolo de Madri ostentard carater de lei
ordindria e, sendo posterior a Lei 9279/96, poderia imprimir efeito revogatdério caso restasse evidenciada
alguma incompatibilidade entre os documentos normativos. Como sera aduzido a seguir, tal efeito nao
gera necessariamente eliminacao absoluta da norma anterior, notadamente se demonstrada a
possibilidade de convivéncia harmdnica.

46. A respeito do conflito de leis no tempo, convém pontuar algumas nocdes elementares a fim
de conferir coeréncia légica ao raciocinio que se busca empreender. Como cedico, o ordenamento
juridico brasileiro concebe diversas formas de revogacdo de leis. Vale conferir o disposto no art. 22, § 12
do Decreto-Lei 4657/42, a Lei de Introdugdo as normas do direito brasileiro, para melhor compreenséao:

Art. 22 Nao se destinando a vigéncia temporéria, a lei tera vigor até que outra a modifique
ou revogue.

§ 12 A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com
ela incompativel ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

47. Com a peculiar maestria no que toca a hermenéutica e aplicacao do Direito, assim sintetizou
Carlos Maximiliano:
" A revogacdao € expressa, quando declarada na lei nova; tacita, quando resulta,
implicitamente, da incompatibilidade entre o texto anterior e o posterior." (In Hermenéutica
e Aplicacao do Direito, Ed. Forense, 172 edicao, pag. 357).

48. A revogacao expressa incide sobre o préprio texto normativo, ao passo que a revogacao
tacita atua sobre a norma que deflui do texto, de sorte que depende da interpretacdo dos operadores e
aplicadores do direito o que é normativamente incompativel e o que ndo é. H4 quem defenda, ainda,
uma espécie de revogacao implicita em hipdétese na qual uma lei posterior, de igual envergadura, regula
inteiramente a matéria objeto da lei anterior. Nao se pode cogitar de uma suposta gradacado entre as
espécies de revogacdao de leis, sendo certo que ambas operam seus efeitos de igual modo.

49, Na linha do que j& exposto, o Protocolo de Madri, uma vez incorporado na ordem juridica
brasileira, institui um sistema de registro internacional de marcas, que deve ser encarado como um
sistema especial em relacao ao sistema previsto na Lei 9279/96. Cuida-se, com efeito, de instituicao de
um sistema especial através de lei de mesma envergadura do que a LPI, e traz ao menos um ponto de
incompatibilidade com a LPI, qual seja, a desnecessidade de que o depositante indique e constitua
procurador em solo brasileiro.

50. De fato, ndao parece adequado apontar para uma solucao que suponha de imediato uma
revogacao do art. 217 da Lei 9279/96 em virtude de o Protocolo de Madri configurar, caso devidamente
internalizado, lei posterior de mesma autoridade. Salutar ficar claro que, para o uso do sistema nacional
de registro de marca, com o depésito do pedido perante o INPI, a regra que exige a constituicdo e
manutencdo de um procurador em territério nacional permanece higida e eficaz com a incorporacao do
Acordo de Madri a ordem juridica brasileira, dai porque descabido falar em revogacao da norma.

51. O Protocolo de Madri, em verdade, concebe um sistema especial de registro de marca,
consubstanciando um modelo de cooperacao internacional através do qual um sé pedido feito em um
dos Estados partes do Acordo pode ser estendido para os demais Estados signatarios, com a
intermediacao da OMPI neste particular. A norma que deflui deste acordo internacional, portanto, em
nada abala as regras dispostas no sistema brasileiro de registro de marcas previsto na LPI, posto que



ndo se destina a interferir no médulo nacional de registro de marcas vigente em cada um dos Estados
Signatarios. E nem é esse o propdsito, como visto.

52. Ocorre que, nos termos do Protocolo de Madri, ndo se faz possivel exigir do depositante de
um pedido de registro internacional a constituicao de procurador no territério do Estado designado, dai
a pertinéncia da dulvida suscitada pela DIRMA. H& aqui um ponto aparentemente incompativel entre os
dois documentos normativos, LPlI e Protocolo de Madri, pois o art. 217 da LPI prevé, de forma
peremptéria, tal formalidade, inclusive impondo a extincdo do registro no caso de sua inobservancia, ex
vi do art. 142, IV da LPI.

53. A solucao a ser engendrada no presente caso deve assumir a premissa de que o Protocolo
de Madri disciplina uma hipétese especial, a saber, o pedido de registro internacional de marcas,
hipétese nao regulada pela LPI. Deve-se ter em mente ainda que, sendo incorporado a ordem juridica
brasileira, o Protocolo de Madri ostenta a autoridade de lei ordinaria.

54. Através de uma compreensdo mais acurada do que propde o Protocolo de Madri, tampouco
parece adequado apontar para uma solucdo calcada no principio geral de que lei posterior revoga a
anterior. Muito embora se trate de leis de mesma envergadura, impde-se enfatizar que o espectro de
incidéncia das normas aparentemente em conflito é diverso. Enquanto a LPI cuida da disciplina do
registro nacional de marcas, o Protocolo de Madri se propde a normatizar o pedido de registro
internacional de marcas. Como j& exposto, sdo sistemas inspirados por regras e procedimentos distintos,
e que, rigor, nao sao excludentes. Ao revés, deduz-se perfeitamente possivel a convivéncia harmoénica
dos dois sistemas no Brasil.

55. Diante disso, tratando-se, a evidéncia, de normas concilidveis, recomenda-se a preservacado
da norma anterior, obviamente com a reserva de que seus efeitos ndo se irradiam sobre a hipdtese
objeto da nova norma, porquanto especial. Observe-se, ademais, o que o orienta a Lei de introdugao ao
direito brasileiro a esse respeito:

Art. 22 N&o se destinando a vigéncia temporaria, a lei terd vigor até que outra a modifique
ou revogue.

(..)

§ 22 A lei nova, que estabeleca disposicdes gerais ou especiais a par das ja existentes, nao
revoga nem modifica a lei anterior.

56. Forcoso, neste passo, recorrer uma vez mais ao escélio de Carlos Maximiliano, dada a

absoluta pertinéncia ao caso sob exame, verbis:
"Pode ser promulgada nova lei, sobre o mesmo assunto, sem ficar tacitamente ab-rogada a
anterior: ou a Ultima restringe apenas o campo de aplicacdo da antiga; ou, ao contrario,
dilata-o, estende-o a casos novos; é possivel até transformar a determinacdo especial em
regra geral. Em suma: a incompatibilidade implicita entre duas expressodes de direito nao se
presume; na duvida, se considerard uma norma concilidvel com a outra. O jurisconsulto
Paulo ensinara que - as leis posteriores se ligam as anteriores, se lhes ndo sdo contrarias; e
esta Ultima circunstancia precisa ser provada com argumentos sélidos; sed et posteriores
leges ad priores pertinent, nisi contrarice sint idque multis argumentis probatur.
Para ab-rogacao a incompatibilidade deve ser absoluta e formal de modo que seja
impossivel executar a norma recente sem postergar, destruir praticamente a antiga; para a
derrogagdo basta a inconciliabilidade parcial, embora também absoluta quanto ao ponto
em contraste. Portanto a abolicdo das disposicbes anteriores se dard nos limites da
incompatibilidade; o prolédquio a lei posterior derroga a anterior (lex posterior derogat priori)
deve ser aplicado em concordéancia com o outro, ja transcrito /eges posteriores ad priores
pertinent. Se em um mesmo trecho existe uma parte concilidvel e outra ndo, continua em
vigor a primeira." (ob. cit., pg. 358).

57. Diante da reflexao acima transcrita, deduz-se que o advento do Protocolo de Madri apenas
restringiria o campo de aplicacao da LPI, no caso a lei anterior, de modo a prevenir a incidéncia de
dispositivos incompativeis com o novo regime instituido pelo Tratado Internacional. Isto &, ndo se faz
correta a assertiva de que a regra prevista no art. 217 da LPI serd de todo eliminada como a
superveniéncia do Protocolo de Madri. Na verdade, a predita regra apenas ndo serd aplicavel aos
pedidos feitos de acordo com o novo regime internacional de registro, mas seguird de observancia
obrigatdria para os pedidos feitos diretamente no INPI (sistema nacional).

58. Como ensina Carlos Maximiliano, na duvida, cabe ao aplicador do direito encontrar meios de
fazer os documentos normativos se conectarem de tal modo a prevenir a indevida abolicao da norma
anterior do mundo juridico. Apenas quando a permanéncia da norma mais antiga acaba por inibir a
prépria producdo dos efeitos da norma mais recente é que se cogitard de sua aniquilacdo. Nao parece
ser este o caso aqui tratado, pois, como demonstrado, faz-se possivel exsurgir interpretacdo que concilie
as duas normas sem maiores desgastes. Basta, para tanto, identificar o campo de atuagao de cada qual.
59. E, neste desiderato, afigura-se deveras importante a compreensdao de que o Protocolo de
Madri ndo se propde a modificar qualquer das regras previstas no sistema de registro nacional de
marcas forjado pela LPI. A proposta, ao revés, é de criacdo de um mecanismo novo e especial no Direito
brasileiro que permita a extensao de um pedido de registro feito em um dos Estados Membros para
todos os demais Estados Membros do Acordo, com intermediacao da OMPI. Cuida-se, de fato, de uma
hipétese de registro ndo prevista na LPI, uma nova rota para pedidos de registro internacional.

60. Perceba-se, ademais, que o préprio Protocolo de Madri dispde que o exame do pedido de
registro internacional serd feito com base na legislacdo nacional, isto &, os requisitos a serem
observados para concessao do pedido sdo aqueles previstos na Lei 9279/96, a semelhanca do que soi
ocorrer com os pedidos de registro nacional. Desta forma, resta inequivoco o intuito de respeito a
legislacéo nacional no que toca ao exame, sendo certo que o escopo do Protocolo repousa apenas no
procedimento do pedido, garantindo uma via internacional mais rapida e mais econémica. Fica claro que



os sistemas se comunicam, muito embora seja certo que apresentam diferencas em relagdo a algumas
regras de procedimento.
61.

Ora, cuidando-se de norma especial, cabe observar mais uma brilhante reflexao de Carlos
Maximiliano:

"A disposicao especial afeta a geral, apenas com restringir o campo de sua aplicabilidade;
porque introduz uma excecao ao alcance do preceito amplo, exclui da ingeréncia deste
algumas hipéteses. Portanto o derroga apenas nos pontos em que lhe é contraria. Na
verdade, a regra especial posterior sé inutiliza em parte a geral anterior, e isto mesmo
guanto se refere ao seu assunto, implicita ou explicitamente, para altera-la. Derroga a
outra naquele caso particular e naquela matéria especial a que prové ela prépria." (ob. cit.

pgs. 360/361)

62. Com apoio nas ligoes elucidativas de Carlos Maximiliano e, estribado no art. 22, § 22 da Lei
de introducdo ao direito brasileiro, pode-se concluir que, ao entrar em vigor no Brasil, o Protocolo de
Madri, enquanto norma especial, derroga a disposicao contida no art. 217 da LPI apenas para afastar
esta regra geral no ambito do Tratado, ou seja, para efetuar uma espécie de blindagem aos pedidos
provenientes do Protocolo de Madri, isentando-os em relacdo a incidéncia da regra que exige a
constituicdo de procurador em solo nacional. Pode-se dizer uma derrogacao tacita e com efeito especial,
na medida em que nao significa eliminacao da regra prevista no art. 217 da LPI, mas apenas a restrigao
de seu campo de aplicagao

63. Por ébvio, em decorréncia do mesmo raciocinio, descabe cogitar, a reboque, a aplicacdo da
previsao contida no art. 142, IV da LPI quando aos pedidos feitos com base no Protocolo de Madri, posto
que, em relacdo a estes pedidos, ndo ha obrigatoriedade da observancia da regra prevista no art. 217 da
LPI. Logo, se ndo ha incidéncia do preceito, ndo cabe cogitar a aplicacao da sancao prevista na LPI.

64. Nao é demais frisar que a interpretacdo ora articulada impde apenas a restricdo do campo
de aplicacao da regra contida no art. 217 da Lei 9279/96, de modo que, a rigor, a regra se mantém
aplicadvel para os casos submetidos ao INPI através da via ordindria. O que se propde é considerar a
regra inaplicdvel para a hip6tese de pedido submetido através do Protocolo de Madri, posto que
incompativel, nesta parte, com o Acordo Internacional.

65. E bem possivel que sobrevenham criticas em relac&o & distincdo ora sugerida, uma vez que,
de fato, a prevalecer a orientacdo manifestada neste parecer, admitir-se-4 um cenario em que serd
exigida a formalidade de constituicao de procurador em solo brasileiro para pedidos de registro nacional
e ndo serd exigida tal formalidade para pedidos de registro internacional de marcas. No entanto, ndo se
vislumbra, a principio, irrazoabilidade na distingao.

66. Na realidade, a distincao de tratamento ocorreria apenas para o estrangeiro que desejasse
depositar seu pedido diretamente no INPI ao invés de fazer uso do Protocolo de Madri, mas, nesta
hipétese, ha de se convir que se trata do exercicio do legitimo direito de opcdo do interessado, ja que
ambas as vias estdo, a principio, a sua disposicdo. Nao parece haver, outrossim, discriminacao a ponto
de macular a constitucionalidade do Tratado por conta de eventual desgaste da isonomia garantida no
art. 59, Il da CRFB/88. Afinal, como exaustivamente demonstrado, o Protocolo de Madri cria apenas uma
nova rota para o pedido de registro internacional, em nada abalando a via j& existente e que tem suas
bases na CUP.

67. Demais disso, a adesao ao Protocolo de Madri por certo guarda a expectativa do ganho que
serd auferido por brasileiros (pessoas fisica ou juridica) titulares de marcas, que terdao um novo
mecanismo para procederem a extensdao de seus direitos, de forma otimizada e menos custosa, no
ambito do territério dos demais Estados signatarios do Acordo. Esta andlise de custo/beneficio, contudo,
parece estar situada no juizo de conveniéncia e oportunidade que cabe privativamente ao Presidente da
Republica, nos moldes do art. 84, VIl da CRFB/88.

68. Logo, verifica-se que o préprio ordenamento juridico brasileiro j& prevé meios de superar a
aparente antinomia existente entre a LPl e o Protocolo de Madri, nao havendo, ao menos em relacao a
este ponto, necessidade de alteracdo formal da legislacdo atual para afirmar o que ja se pode deduzir
com certa naturalidade.

69. Até aqui, parece claro que a regra prevista no art. 217 da LPI ndo se aplica aos pedidos
veiculados nos termos do Protocolo de Madri, porquanto incompativel com a calibragem normativa
prevista neste acordo internacional, o qual, uma vez incorporado a ordem juridica brasileira, devera ser
encarado como lei de carater posterior e especial, sendo certo, todavia, que a predita regra permanece
em vigor e eficaz em relacdo aos pedidos de registro que chegam diretamente ao INPI, isto &, pela via
ordindria regulada pela LPI. Como explanado amilde, trata-se de um exercicio de interpretacdo
amparado no art. 29, § 29 da Lei de Introdugdo do direito brasileiro.

70. Sem embargo, ainda remanesce um ponto no qual a reflexdo ha de ser ainda mais apurada.
Isto é, as razbes ora exteriorizadas nao resolvem, de fato, todos os problemas decorrentes da adeséo ao
Protocolo de Madri, e mais especificamente, da nao aplicacao da regra prevista no art. 217 da LPI Nao se
pode olvidar que uma das razdes da existéncia da regra contida no art. 217 da LPI é garantir a
efetividade de uma citacao no caso de sobrevir acao judicial questionando a validade do registro
concedido pelo INPI. Havendo procurador constituido em solo brasileiro com poder para receber citacdo
judicial a tarefa de constituir uma relacao processual valida é sobremaneira facilitada.

71. Ao encerrar interpretacdo que dispensa a exigéncia de constituir procurador em solo
brasileiro para os pedidos feitos nos termos do Acordo de Madri, decerto se estd despertando uma
aparente dificuldade para se promover a citacdo desses depositantes caso seus pedidos culminem na
concessao e sejam questionados judicialmente. Isto porque se sabe qudo penosa é a via da carta
rogatéria para citacao de estrangeiro, mormente pela demora que acarreta ao deslinde da acao judicial.

72. E bem verdade que, ainda que o Protocolo de Madri dispense a constituicdo de procurador
no territério do Estado Designado, ndo se sabe de antemao qual serd o impacto disso no Brasil, é dizer,



nao se pode precisar o indice de depositantes de pedidos de registro que realmente deixem de
constituir procurador no Brasil. E possivel que boa parte deles mantenha o habito de contar com o
procurador em solo brasileiro.
73. Outrossim, importante assimilar todas as possiveis consequéncias advindas da adesdo ao
Protocolo de Madri, bem como da interpretacdao que se seguird a partir de quando efetivamente
incorporado a ordem juridica brasileira, para que se forje uma solucao que tenha o conddo de, ao
menos, minimizar os problemas dai decorrentes. Uma das consequéncias é justamente a possivel
auséncia de um elo com o titular do direito em territério nacional para se garantir a efetividade do
comando citatério caso haja acdo judicial cujo objeto seja um registro concedido com fulcro no Protocolo
de Madri.
74. Com efeito, o INPI, enquanto Entidade vinculada ao Poder Executivo, nao pode se furtar em
apresentar alternativas para solucao dos problemas decorrentes da adesao do Brasil ao Protocolo de
Madri, mesmo em se tratando de problemas que envolvam outros atores e instituicdes. Demais disso, a
posicao do INPI no ambito da execucdo do Protocolo de Madri em solo brasileiro lhe confere um carater
inegavelmente estratégico para o enfrentamento desses problemas, dai a razédo da abordagem que sera
feita a sequir.
75. Por oportuno, impende o registro de que, conforme o art. 239 do NCPC, citagdo é condigao
de validade de um processo judicial, razao pela qual nao se deve sequer cogitar de um processo judicial
ganhar curso sem que se promova uma citagao véalida. Nao h& duvida, afinal, que, também neste caso,
as garantias constitucionais do contraditério e ampla defesa devem ser rigorosamente observadas.
76. De acordo com a informacgao prestada pela DIRMA no presente processo, o art. 17 (2) (vii)
do Regulamento Comum do Protocolo de Madri permite expressamente a exigéncia de constituicdo de
procurador no territério do Estado Designado diante da necessidade de uma manifestacao escrita do
depositante, como, por exemplo, no caso de uma recusa proviséria do pedido. Ora, sendo assim, seria
licito ao Brasil formular exigéncia de constituicdo de um procurador em solo nacional diante do
ajuizamento de acdo acao judicial em face de determinado registro. O INPI poderia notificar o titular do
direito através da OMPI e exigir a constituicdo de procurador.
77. Todavia, insta frisar que a notificacdo feita pelo INPI ndo conserva garantia efetiva de
comparecimento do titular do direito para responder a acdo judicial, posto que inexiste qualquer sancao
no Protocolo de Madri quanto a nao satisfacao da exigéncia fundada no art. 17 (2) (vii) do Regulamento
Comum. E possivel, outrossim, que o INPI proceda a notificacdo com base nesse dispositivo e o titular se
quede inerte, o que revelaria um problema para efeito de citacdo. Em esséncia, o mecanismo previsto
no art. 17 (2) (vii) do Regulamento comum nao resolve o problema da citagcao nas acdes de nulidade de
registro concedido com base no Protocolo de Madri, ao menos nao de forma definitiva.
78. Pois bem, tem-se que o préprio Protocolo de Madri prevé hipéteses em que o Escritério
Designado faz notificacbes ao titular do direito através da OMPI. Pelo que foi informado pela DIRMA,
trata-se da regra prevista no art. 23 bis do Tratado. Além disso, revela-se de sabenca geral que o INPI
detém o habito de efetuar suas publicacbes numa gazeta especialmente concebida para a comunicacao
de atos relativos a propriedade industrial, a RPI - Revista de Propriedade Industrial, valendo o registro de
que o Protocolo de Madri nao veda a publicacdao de atos do INPI na RPI. Ou seja, a rigor, hd 2 (duas)
formas de se comunicar com o titular do direito marcério, através da RPI e por meio dos canais previstos
no préprio acordo internacional.
79. Para melhor configuracdo da alternativa ora cogitada, sugere-se a DIRMA examinar quais os
instrumentos e ferramentas previstas no Protocolo de Madri que poderiam ser utilizadas para assegurar
a notificacao do titular do direito. E importante que a sugestao a ser modelada pelo INPI contemple com
precisdo quais saos 0s canais possiveis para tanto, pois de extrema relevancia para viabilizar uma
solucao efetiva para o problema.
80. E bem verdade que o ato de citacdo consubstancia ato de competéncia do Poder Judiciario.
Todavia, com a entrada em vigor do Novo CPC, nota-se uma certa tendéncia de se admitir a pratica por
terceiros de alguns atos tipicamente praticados por membros do Judicidrio. Sobre comunicacao de atos
judiciais, cita-se como exemplo a previsao contida no art. 269, § 12 do NCPC que permite que o préprio
advogado promova diretamente a intimagao do ex adverso, sem intervencao da serventia judicial, por
meio do correio, verbis:

Art. 269, § 12 do CPC/2015: “E facultado aos advogados promover a intimac&o do advogado

da outra parte por meio do correio, juntando aos autos, a seguir, cépia do oficio de

intimacao e do aviso de recebimento”.

81. Ainda que a faculdade acima seja atribuida apenas para o caso de intimacao processual,
ndo seria nada absurdo admitir, em carater especial, a intervencdo de um terceiro para auxiliar o
Judicidrio no ato de citacdo processual. Até porque ndo se pode perder de vista que, regra geral,
tratando-se de réu sediado em solo estrangeiro, seria manejada a via ortodoxa para citacao, qual seja, a
carta rogatdéria nos termos do art. 260 do NCPC, cujo inconveniente ja foi ressaltado linhas acima. Sera
inevitavel, a bem dizer, um juizo de ponderacado neste caso.

82. Nao se deve ignorar, ademais, a previsao de que, havendo o comparecimento espontaneo
do réu, supre-se a auséncia de citacdo, nos termos do art. 239, § 12 do NCPC. Ou seja, mesmo que nao
se considere formalmente o INPI parte da cadeia citatéria, é possivel que, a partir da notificacao
efetuada pelo INPI, o titular do direito questionado judicialmente compareca espontaneamente perante o
Juizo para se defender, firme no dever de protecdo do seu registro. Esta valvula, entretanto, ndo deve
ofuscar a reflexao sobre a melhor maneira de se efetivar a citacao de um titular de marca estrangeiro a
partir da adesao ao Protocolo de Madri.

83. Nos casos de acao de nulidade de registro concedido com espeque no Protocolo de Madri,
sugere-se, logo, avaliar a possibilidade de considerar o INPI como 6rgao auxiliar do Juizo, a quem
caberia promover diligéncias para fazer chegar no titular do direito a informacao de que seu registro
estd sendo questionado na Justica Brasileira e que tem um prazo para se manifestar. De fato, a sugestdo
de incluir o INPI no procedimento de citacdo se assenta na premissa de que a adesao ao Protocolo de



Madri nao pode restringir o acesso a justica garantido no art. 52, XXXV da Constituicdo de 1988, o que
em boa medida aconteceria se a solucao para o prolema da citacao ora relatado apontasse para o uso
da carta rogatéria.
84. O NCPC, como cedico, introduziu de forma explicita 0 compromisso com a duracdo razoavel
do processo, tal como se verifica no art. 42, assim como o dever de cooperagao dos sujeitos processuais
para que se viabilize uma decisdo de mérito justa e efetiva em tempo razodvel, consoante se extrai do
art. 62. A ideia de incluir o INPI no procedimento vem justamente ao encontro do modelo cooperativo de
processo concebido pelo NCPC.
85. O novo modelo de processo cooperativo vem ganhando bastante atengao da doutrina desde
a entrada em vigor do NCPC, haja vista a mudanca paradigmatica por ele imprimida. Nesta vereda, faz-
se oportuno conferir a reflexdo trazida por Marcelo Mazzola sobre o espirito colaborativo que se espera
dos sujeitos processuais com o advento do NCPC:
"Na linha do CPC portugués, o NCPC positivou o principio da cooperacao, prevendo que que
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo
razoavel, decisdo de mérito justa e efetiva (art. 62). Trata-se de cldusula geral cooperativa
e norma estruturante do processo civil contemporaneo.
Sob essa perspectiva, o trilho processual deve estar assentado em bases dialéticas e de
intersubjetividade, permitindo que a decisdo judicial seja construida dentro de uma
comunidade de trabalho, na qual todos os sujeitos processuais devem atuar de uma forma
interdependente, auxiliar e responsavel, na construcdo da decisao judicial, como também
em sua efetivacao.
Com isso, alarga-se o canal de didlogo entre as partes e o juiz, horizontalizando a
participacao dos sujeitos processuais e maximizando a intersubjetividade.
Nesse novo modelo de processo, o juiz ndo pode se comportar como um convidado de
pedra, tampouco se enxergar no espelho como sendo um ser isolado dentro do poder do
qual faz parte." (in "Tutela Jurisdicional Colaborativa - A cooperacao como fundamento
autdbnomo de impugnacao"”, Ed. CRV, 12 Edicao, pgs. 122).

86. A sugestao de que o INPI participe do procedimento de citacao parece se alinhar ao modelo
de processo cooperativo introduzido pelo NCPC, mormente se for encarada como alternativa a citacdo
por carta rogatéria, via sabidamente mais morosa. Vale reparar que a sugestdo ora cogitada pressupde
a cooperacao do INPI na citacdo do estrangeiro titular de marca questionada no Brasil em acdo de
nulidade.

87. Sabe-se, no entanto, que, a luz do principio da legalidade previsto no art. 37 da
Constituicdo, ao INPI sé é permitido atuar a partir de autorizacdo legal, de tal modo que o ideal seria vir
a lume ato normativo disciplinando a forma como se dard a citagcdo, bem assim o prazo para
manifestacdo do titular do direito perante a Justica Brasileira e a consequéncia pela nao observancia da
notificacao, para que fique bastante claro o respeito as garantias constitucionais.

88. E, de outro lado, ndao se deve perder de vista que, na linha da garantia prevista no art. 59,
LIV da Constituicdo, toda e qualquer restricdo de patrimoénio privado deve ser precedida do devido
processo legal, com respeito a ampla defesa e contraditério (art. 52, LV). A edicdo de um ato normativo
primario, portanto, revelaria de forma inequivoca a preocupacao e o comprometimento com as referidas
garantias constitucionais.

89. Como visto, a citacao consubstancia pressuposto de validade de um processo, sendo certo
que a consequéncia decorrente da inércia do réu é a revelia, isto é, a presuncao de veracidade dos fatos
alegados pelo autor, nos termos do art. 344 do NCPC. Perceba-se que, a rigor, a revelia do réu poderia
induzir a procedéncia do pedido, o que, no caso em comento, levaria a extincdo do registro marcario, dai
a gravidade em se impor o 6nus da revelia a mingua de previsao legal.

90. Caso haja decisdo no sentido da edicdo de um ato normativo primario, consigna-se desde
logo, meramente a titulo de sugestdo, uma proposta de redacdo na linha do raciocinio ora expendido
"havendo ajuizamento de acdo judicial de nulidade de registro concedido com base no Protocolo de
Madri, o INPI notificara o titular do registro para ciéncia através dos meios de comunicacdo previstos no
referido Acordo Internacional, para que se manifeste no prazo de 60 dias perante o Juizo competente.
Pardgrafo Unico. A inobservancia do prazo referido no caput sujeitara o interessado aos efeitos da revelia
previstos no NCPC."

91. Por ébvio, a sugestdo acima ndo pretende esgotar o tema, sendo desejavel que a redacéo
do texto normativo seja aprimorada para que atinja a finalidade de imprimir seguranca juridica a
incorporacao do Protocolo de Madri na ordem juridica brasileira. Ndo cabe a PFE/INPI, afinal, definir a
redacdao de um dispositivo legal.

92. Nada impede que se utilize o prazo de 15 dias Uteis estabelecido no NCPC para resposta do
réu, apenas se seguiu uma orientacdo firmada no ambito da Justica Federal do Rio de Janeiro quanto ao
prazo de resposta para acOes de nulidade de registro de marca, conforme art. 12, § 12 da Portaria JFR}-
POR-2018/00110, de 24/04/2018. Em esséncia, a edicdao do normativo primario teria o propdsito
primordial de estabelecer de forma clara a consequéncia decorrente da inércia do titular do registro em
acdo de nulidade, dissipando eventual questionamento neste sentido.

93. De todo modo, havendo previsao legal para o procedimento de citagdao, nao subsistiria
questionamentos sobre a notificacdo feita pelo INPI através da OMPI, ao menos ndo no que concerne a
sua legalidade. O INPI estaria autorizado por lei a auxiliar o Juizo no procedimento de citacdo, e a
consequéncia decorrente da omissdao do titular do registro estaria estabelecida na lei. A duracao
razoavel de um processo é principio caro no atual estdgio do ordenamento juridico brasileiro, de sorte
que a instituicdo de medidas hdbeis a efetiva-lo consubstancia prerrogativa inarreddvel do Estado
Brasileiro.

94. O INPI também poderia se comprometer em publicar notificacdo com o mesmo teor na RPI.
Ainda que nao seja exigida constituicao de procurador em solo brasileiro no ambito do Protocolo de
Madri, ndo é nenhum absurdo presumir que o titular do registro internacional se cercara de cuidados



para monitorar o status do seu direito no Brasil, dentre os quais o de acompanhar as publicacdes na RPI.
Ao revés, é o comportamento esperado.
95. Neste passo, registre-se que ndo ha falar em eventual frustracdao do acordo internacional
caso determinado registro internacional concedido pelo INPI seja invalidado pelo Poder Judicidrio
Brasileiro em agao judicial na qual o titular da marca, muito embora devidamente notificado, tenha
colhido os efeitos da revelia por ter se quedado inerte. A celebracao de um Tratado Internacional que
estabeleca uma via rdpida a protecao dos direitos de propriedade industrial ndo pode avalizar uma
imunidade do estrangeiro em relacdo a jurisdicdo brasileira.
96. O titular de um registro internacional de marca sabe, ou ao menos deveria saber, que é
possivel o ajuizamento de uma acado judicial questionando a validade do direito que lhe foi concedido
pelo Estado Designado, de sorte que deve estar preparado para tanto. No caso do Brasil, por forga das
garantias constitucionais inerentes ao devido processo legal, o que se pode exigir é a criacdo das
condicdes de comunicacdo necessarias e de exercicio dos direitos de defesa e contraditério. Isto é,
legitima-se tdo somente a expectativa em torno da seguranca juridica, mas de modo algum se autoriza
qualquer forma de intangibilidade a jurisdicdo brasileira.
97. Ndo se pode ignorar, além disso, que o Protocolo de Madri é inspirado pelos valores de
cooperacao internacional, boa-fé e lealdade, de modo que ndo seria aceitdvel argumentacao que
tornasse praticamente inatingivel o titular de um registro internacional, ou mesmo que dificultasse sua
comunicacdo na hipétese de uma acdo judicial, comprometendo, assim, a jurisdicdo brasileira. Como
antes mencionado, o importante é que o Estado Brasileiro divulgue de forma clara e antecipada em
quais condicdes se dard a comunicacao do interessado no caso de uma acao de nulidade e quais as
consequéncias decorrentes da sua inércia.
98. Dito isto, espera-se que a sugestao ora entabulada para citacao do estrangeiro nao
encontre muita resisténcia no ambito do Protocolo de Madri. Até porque ha de se convir que o principio
vetor da celebracdo do Tratado é a cooperacao internacional para protecdo de marca, ndo sendo
absurdo presumir, pois, que a comunicacdo com o titular do registro, inclusive para fins de citacdo
judicial, encontre toda forma de facilitacao.
99. No plano nacional, tal como j& aventado, a participacdo do INPI na cadeia citatéria se
caracterizaria como um auxilio ao Juizo, valendo repisar que, a despeito de o INPI ser um érgao estranho
a estrutura do Judiciario, trata-se de uma alternativa mais vantajosa do que a via ortodoxa pela carta
rogatéria para citacdo do estrangeiro. Portanto, assentar-se formalmente no argumento de que, por ndo
integrar o Judicidrio, ndo haveria espaco para o INPI participar da cadeia do ato de citacao parece
preciosismo nao alinhado com a nova tendéncia embutida no NCPC de tratar o processo como efetivo
instrumento de realizacao de direitos. Até porque, como visto, o préprio NCPC admitiu hipéteses em que
terceiros auxiliam o Juizo na comunicacdo de atos processuais.
100. Ora, considerando que (i) a celebracao de Tratados Internacionais é ato privativo do
Presidente da Republica enquanto Chefe de Estado, conforme art. 84, VIIl da CRFB/88, e que (ii), ao
ingressar na ordem juridica brasileira, assume a autoridade de lei ordinaria, e, por fim, que (iii), de par
com a interpretacdo juridica acima aventada segundo a qual ndo seria aplicavel o art. 217 da LPlI em
relagao aos pedidos de registro internacional submetidos nos termos do Protocolo de Madri, forgoso
concluir que o rigor formal neste caso especifico conduziria invariavelmente a utilizacdo da carta
rogatéria, seqguindo-se o rito definido no art. 260 do NCPC.
101. Data vénia, esta ndo parece ser a solugdo mais adequada ao problema ora detectado. O
apreco excessivo pela forma pode ofuscar o préprio escopo do processo. E consabido, ademais, que, a
partir da entrada em vigor do NPC, o juiz e as partes podem promover a calibragem adequada do
procedimento e até mesmo do processo visando atender as especificidades da causa, de modo a
conferir sintonia fina do modelo genérico e abstratamente previsto em lei as reais necessidades do
conflito. Imperioso conferir o que dispde o NCPC sobre a flexibilidade das regras processuais:
Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposicdo, é licito as
partes plenamente capazes estipular mudancas no procedimento para ajustd-lo as
especificidades da causa e convencionar sobre os seus 0nus, poderes, faculdades e deveres
processuais, antes ou durante o processo.

102. Conquanto nao se possa afirmar com toda seguran¢ca que em todos os casos de agao de
nulidade de registro concedido com base no Protocolo de Madri se tenha a presenca de direitos que
admitam autocomposicao, o dispositivo acima transcrito por certo serve para evidenciar a tendéncia
antes mencionada de que o NCPC imprime um novo modelo cooperativo de processo, inspirado pela
busca de realizar direitos, isto é, um modelo em que o processo ndo deve exteriorizar um fim em si
mesmo, mas realmente deve ser visto como meio para entrega de direitos, dai porque nao parece
coerente uma interpretacao excessivamente formal do procedimento de citagao.

103. Destarte, ndo seria nenhum despautério cogitar uma solucdo que envolvesse o INPI na
cadeia do procedimento citatério no caso especifico de acdo de nulidade de registro concedido com
base no Protocolo de Madri, posto que é o INPI quem formalmente conservard uma ligacao com aquele
que figura como réu na acdo, ou seja, é o INPI quem terd a sua disposicao os canais efetivos para
comunicacao com titular do direito questionado em juizo. O NCPC, como visto, parece ter concebido
formas de se encaixar esse procedimento excepcional para cuidar do especifico caso ora em comento.
104. Urge destacar, entrementes, que nao se pretende esgotar o tema nessa manifestacao.
Reconhece-se que o assunto encerra uma dose adicional de complexidade por envolver outros atores
além do INPI. O Poder Judicidrio, por exemplo, assume, ao lado dos advogados sediados no Brasil e das
partes, o protagonismo quando o assunto é processo judicial. Seria um tanto precipitado definir
qualquer solucdo sem colher as valiosas contribuicoes dos legitimos interessados a respeito das
alternativas ora cogitadas.

105. Neste sentido, recomenda-se, para além da continuidade dos trabalhos necessarios a
efetiva adesdo ao Protocolo de Madri no ambito do INPI, seja planejada uma audiéncia ou consulta
publica que confira aos legitimos interessados a oportunidade de contribuir para a solugao mais



adequada para o problema verificado, qual seja, a forma de citagao de titulares de registro de marca
concedido com base no Protocolo de Madri que ndo tenham sede ou procurador constituido no Brasil. A
fim de conferir maior legitimidade a consulta, talvez seja o caso de que seja conduzida pelo MDIC.

106. Revela-se deveras importante que, ao submeter o tema a consulta/audiéncia publica, seja
esclarecido e bem delimitado o objeto da consulta/audiéncia. A chamada para participagdo social no
processo de resolucao do problema deve enfatizar que a adesdo ao Protocolo de Madri é matéria de
competéncia do Presidente da Republica, nos termos do art. 84, VIll da CRFB/88, de modo a orientar o
escopo da contribuigdes.

107. A expectativa com a consulta/audiéncia publica é realmente propiciar um espago em que
mais ideias sejam postas a mesa e, com isso, provocar o processo de amadurecimento de uma solucdo
que, a despeito de que ndo venha a ser unanime, revele o consenso minimo entre aqueles que direta ou
indiretamente venham a ser afetados pelo problema, isto é, viabilizar algo que seja ao menos aceitavel
por agueles que tenham pertinéncia com a matéria.

108. Afigura-se recomendavel, afinal, que, no atual estdgio da Administracdo Publica, decisbes
de grande importancia passem por um processo de efetivo didlogo com a sociedade civil e com outros
6rgaos publicos eventualmente interessados. A busca cada vez maior por um processo democratico de
tomada de decisao pelo Poder Publico exige com maior vigor transparéncia e participacao social, de
sorte que, a fim de conferir o devido grau de legitimidade a decisdo que vier a ser adotada para a
solucdo do problema ora verificado, sugere-se a submissdo da questdo a participacao de todos os
interessados, considerando-se, para definicao de tal condicdo, a repercussao da decisao na esfera
juridica dos terceiros envolvidos.

109. Sintetizando todo o exposto neste tdpico do parecer, constata-se que a adesdo ao Protocolo
de Madri revela, em boa medida, um conflito de leis no tempo, a ser dirimido de acordo com as balizas
dispostas na Lei de Introducao as normas do direito brasileiro, Decreto-Lei 457/42. Como se trata de
norma de cardter especial, o ato normativo que incorpora o Tratado a ordem interna brasileira acaba por
afastar a incidéncia de certas regras previstas na LPI que sejam incompativeis com a nova disciplina,
com arrimo no art. 29, § 22 do referido Decreto-Lei.

110. Remanesce sem resolucdo, no entanto, o problema relativo a citacdo do titular do registro
internacional concedido com base no Protocolo de Madri, pois, como visto, é possivel, a luz do referido
Tratado Internacional, que ndo tenha procurador constituido no Brasil. Outrossim, nos casos em gue a
acao judicial diga respeito a um registro cujo titular ndo tenha procurador constituido no Brasil, sugere-
se considerar o INPI auxiliar do Juizo para efeito de citacdo, cometendo-lhe a funcdo de notificar o réu
para exercer seu direito de defesa. Essa sugestdo, por ébvio, ndo pretende esgotar o tema, cabendo ao
Poder Publico avaliar a conveniéncia de uma consulta publica para colher contribuicées com vistas a
resolucao do problema ora mencionado.

DA DECLARACAO DE EFETIVO EXERCICIO DA ATIVIDADE ECONOMICA - ART. 128, §
12 DA LPI:

111. Noutro giro, com relacdo a incompatibilidade também noticiada pela DIRMA entre o
Protocolo de Madri e a previsao contida no art. 128, § 12 da LPI, cuida ressaltar que, ao que tudo indica, a
solucdo ja foi acenada pelo préprio 6rgao consulente. Ao menos, a DIRMA informa no préprio
esclarecimento de fls. 02/10 que outros paises, como Japao, que tém a mesma regra na sua legislacao
nacional conseguiram superar esse problema exigindo do depositante tal conformacdo a ordem
nacional.
112. Como cedico, a norma que deflui do art. 128, § 12 da LPI exige do INPI que faga o controle da
correspondéncia entre o registro marcario solicitado pelo depositante e a atividade econdémica por ele
exercida, a qual deve ser efetiva e licita. Exige ainda que a comprovacdo deve ser dar no instante do
requerimento, senao vejamos, verbis:
Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas fisicas ou juridicas de direito publico
ou de direito privado.
§ 12 As pessoas de direito privado s6 podem requerer registro de marca relativo a atividade
gue exercam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem
direta ou indiretamente, declarando, no préprio requerimento, esta condicdo, sob as penas
da lei.

113. Justamente em razdo desta previsdo legal é que o INPI concebeu, para conferir mais
agilidade a sua atuacdo, um formuldrio de solicitacdo de marca em que o depositante declara, sob as
penas da lei, o exercicio efetivo e licito de atividade econ6mica correspondente a marca solicitada. Ou
seja, para o andamento do processo, faz-se imprescindivel a declaracdao do depositante no ato do
requerimento de que pratica efetivamente atividade econémica licita correspondente a marca solicitada,
sem a qual o processo nao tem curso regular.

114. Pelo que é informado pela DIRMA, o Protocolo de Madri prevé a possibilidade de que seja
exigida do depositante uma declaracao de intencdo de uso da marca solicitada em atividade econdémica
correspondente, o que, de fato, ndo se revela suficiente para atender a exigéncia da norma brasileira
acima transcrita. Parece clara a diferenca semantica entre os termos "intencdo" e "efetivo exercicio" da
atividade econémica.

115. Todavia, a DIRMA também informa que eventual exigéncia do Brasil em relacdo a uma
declaracdo de efetivo exercicio de atividade econ6mica em area correspondente a marca solicitada ndo
sofreria tamanha resisténcia da OMPI em razdo de o Japdo ja utilizar este procedimento, isto &, nao
haveria surpresa em relacao a posicao eventualmente adotada pelo Estado Brasileiro. Isso deve ser
devidamente explorado pelo INPI.

116. A despeito disso, ndao se discute que a mesma interpretacao adotada para superar a
antinomia relatada pela DIRMA entre o Protocolo de Madri e o art. 217 da LPI poderia ser utilizada



quanto a incompatibilidade verificada em relacdo ao art. 128, § 12 da LPl. Como j& esclarecido, o
Protocolo de Madri, uma vez incorporado a ordem juridica brasileira, assume autoridade de lei ordinaria
e cardter especial, de sorte que restaria afastada a incidéncia da regra prevista no art. 128, § 12 da LPI
pela mesma razao que se considerou afastada a regra prevista no art. 217 da LPI, .

117. Ocorre que, neste caso, a prépria DIRMA acena com a possibilidade de flexibilizar os termos
do Protocolo de Madri de modo a fazer atender a prescricao contida no art. 128, § 12 da LPI, daf porque
ndo pode ser outra a recomendacao, neste tépico, além de exortar o INPI a envidar todos os esforcos
para concretizar essa possibilidade, vale dizer, esmerar-se em consignar que, ao indicar o Brasil como
Estado designado, o depositante deve prestar uma declaracao de que exerce efetivamente atividade
econdmica na area correspondente a marca solicitada.

118. De todo modo, caso ndo seja possivel, espera-se que a solucdo juridica exposta ao longo
deste parecer seja suficiente para contornar a problematica ventilada pelo érgdo consulente. Afinal,
havendo, de fato, antinomia entre a LPI e o Protocolo de Madri, a solugcao perpassa também pelo critério
da especialidade previsto no art. 22, § 22 da Lei de Introducdo as normas do Direito Brasileiro.

119. Sabe-se que, através de um "/egal opinion", a ABPI - Associacdo Brasileira da Propriedade
Industrial sugere, em relacdo a aparente antinomia entre o protocolo de Madri e o art. 128, §12 da LPI,
que o Brasil exija, quando apontado como Estado Designado, uma declaracao do depositante de que
exerce a atividade econ6mica correspondentes a marca solicitada, ou a alteracao da LPI para excluir a
exigéncia para os depositantes nacionais. Como visto acima, a primeira sugestdo se alinha a orientagdo
ora expendida.

120. Data vénia, em que pese a sempre pertinente contribuicdo da ABPI em todas as discussdes
em torno da protecdo da propriedade industrial, a sugestdo alternativa para exclusdo da regra prevista
no art. 128, § 12 da LPI de forma geral parece um tanto precipitada neste momento. Para tanto, seria
mister um estudo criterioso que demonstrasse a desnecessidade da referida regra para evitar o intuito
especulativo do pedido de marca e os nocivos efeitos para a economia nacional dai decorrentes.

121. Nao se pretende afirmar que ndo ha tal risco em relacao aos pedidos feitos via Protocolo de
Madri, mas apenas se sugere um estudo mais aprofundado para dar suporte ao total desapego da regra.
E possivel que a dispensa da regra no ambito do Protocolo de Madri esteja lastreada em estudos
técnicos, e, demais disso, ndo se pode negar que o espectro de impacto do Protocolo de Madri é
limitado e especifico. Seria necesséario, portanto, um estudo técnico que amparasse a proposta de
exclusao da regra prevista no art. 128, §12 da LPI de forma geral, ou quicd seu aperfeicoamento, de
modo que, a evidéncia, recomenda-se que o INPI ndo adira a proposta alternativa feita pela ABPI, ao
menos nao antes de um estudo minucioso sobre o impacto desta medida.

122. Assim, ndao é que a sugestdao da ABPI ndo seja pertinente, apenas se sugere uma reflexao
mais acurada em torno da total eliminacao da regra prevista no art. 128, § 12 da LPl. Nao parece,
entretanto, que serd necesséario cogitar dessa alternativa, pois, ao que tudo indica, nao haverd
resisténcia no ambito do Protocolo de Madri quanto a exigéncia brasileira de declaracdo do depositante
de que exerce efetivamente atividade econ6mica compativel com a marca reivindicada.

DA POSSIBILIDADE DE HARMONIZACAO DAS REGRAS:

123. Tal como esclarecido no inicio deste parecer, a manifestacdo ora produzida se atém aos
quesitos devolvidos pelo drgao consulente por ocasido da exteriorizacdo da consulta e estd centrada nos
aspectos juridicos inerentes a adesao ao Protocolo de Madri. Afinal, a avaliacdo sobre a conveniéncia e
oportunidade em torno de tal ato de Estado ndo é de competéncia da Procuradoria. Ademais, fia-se na
informacdo de que a adesao ao Protocolo de Madri ja é uma decisdo tomada pelo Exmo. Presidente da
Republica, nos termos do art. 84, VIl da Constituicao.

124. Todavia, ndo se olvida que surgirdo diversos questionamentos sobre as discrepancias que
serdo sentidas entre o sistema internacional de registro regido pelo Protocolo de Madri e o sistema
nacional de registro previsto na Lei 9279/96, podendo-se presumir que boa parte destes
questionamentos estardo calcados no possivel desgaste ao principio da isonomia consagrado no art. 59,
Il da Constituicdo Federal. H& pontos no Protocolo de Madri que podem gerar mesmo este tipo de
questionamento com maior tenacidade, notadamente aqueles que acabam por revelar maior rapidez ou
flexibilidade para os pedidos de registro internacional feitos através da OMPI.

125. Ainda que o espaco aqui nao admita um demasiado alargamento do espectro do parecer,
pela razao acima esclarecida, ndao se pode perder a oportunidade de exortar o INPlI a avaliar a
conveniéncia de se buscar harmonizar as regras para o registro de marcas, sugerindo, se for o caso,
alteracao da Lei 9279/96 para conferir alinhamento com as regras previstas no Protocolo de Madri,
obviamente naquilo que se afigure interessante ao aprimoramento da legislacdao nacional. Como visto, o
conflito de leis no tempo pode ser resolvido a partir de um exercicio de interpretacdo, mas isso nao
ofusca a necessidade de avaliacdo da permanéncia de certas regras no sistema de registro nacional em
vigor no Brasil, mormente porque se trata de lei editada h& mais de 20 anos.

126. O Memorando (/egal opinion) encaminhado pela ABPI traz consideracdes bastante
pertinentes neste sentido e podem contribuir para o aprimoramento da legislacdo nacional. Ndo é o caso
de simplesmente aderir as propostas da referida Entidade associativa, pois, como visto, ndo se faz
necessdria uma alteracdo da LPI apenas por forca do advento da incorporacdo do Protocolo de Madri a
ordem interna, mas é certo que a manifestacdao da ABPI desperta uma necessaria reflexao sobre a
conveniéncia da manutencdo de certas regras na legislacdo nacional. E, de fato, um debate importante
que deve ser travado e o INPI deve, por obvio, participar.

CONCLUSAO:

127. Ante todo o exposto, conclui-se que o Protocolo de Madri, uma vez incorporado a ordem
juridica brasileira, assume autoridade de lei ordinaria e, por ser norma de natureza especial, faz com



que se tornem inaplicdveis determinadas regras previstas na Lei 9279/96 que sejam com ele
incompativeis, com arrimo no art. 22, § da Lei de Introducdo ao Direito Brasileiro. Neste contexto,
verifica-se que ficaria afastada a incidéncia da regra prevista no art. 217 da LPI, porquanto incompativel
com o novel regime instituido pelo Tratado Internacional, do que resultaria a ineficacia da sancdo
prevista no art. 142, IV da LPI para os registros concedidos com base no Protocolo de Madri.

128. Noutro giro, em relacdo a regra prevista no art. 128, § 12 da LPI, ainda que se possa adotar
a inteligéncia esposada acima para superar a antinomia entre as normas, cuida recomendar ao INPI que
adote todos os esforcos possiveis para viabilizar a exigéncia de que o depositante do pedido de registro
internacional preste declaracdo que exerce efetivamente a atividade econ6mica na drea correspondente
a marca solicitada.

129. Por derradeiro, atento a relevancia do tema objeto deste parecer, cuida sugerir, caso V. Exa.
esteja de acordo com as razles expostas e, principalmente, com a conclusdo, seja conferida ampla
divulgacao a presente manifestacao juridica, inclusive com a sua publicacdo na RPI, com o que se
espera iniciar uma importante reflexdao sobre as consequéncias que a adesdo ao Protocolo de Madri
provocara na ordem juridica nacional.

A consideracao superior.

Rio de Janeiro, 10 de maio de 2018.

DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES
PROCURADOR FEDERAL

Atencéo, a consulta ao processo eletronico estd disponivel em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Numero Unico de Protocolo (NUP) 52400061642201811 e da chave de
acesso 63eede50
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