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ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
COORDENACAO-GERAL JURIDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

PARECER n. 00016/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.005938/2019-13
INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ASSUNTOS: Minuta de ato normativo sobre registro de marca no Ambito do Protocolo de Madri

1. Consulta sobre a possibilidade de pagamento de retribuigdo em parcela unica e de utilizagdo de idioma unico para o
recebimento de pedidos internacionais no ambito da operacionaliza¢do do INPI para o Protocolo de Madri.

2. Identificados obices juridicos ante as disposi¢des contidas no Projeto de Decreto Legislativo n® 98, de 2019,
que aprovou os textos do Protocolo de Madri e do respectivo Regulamento Comum pelo Congresso Nacional.

3. Ratificacdo do entendimento firmado no Parecer n. 00008/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU e retificagdo da
manifestacdo contida no Parecer n. 00011/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU quanto aos itens 13 a 19.

1. A Diretoria de Marcas do INPI (DIRMA), por meio de Despacho de 24 de maio de 2019, submete a apreciacdo da
Procuradoria nota técnica sobre a operacionalizagdo da Autarquia para a adesdo ao Protocolo de Madri, relativo ao registro
internacional de marcas.

2. A consulta refere-se ao pagamento da retribuigdo devida em uma unica parcela - Artigo 8(7) do Protocolo - ¢ a
utilizagdo de idioma tnico (inglés) - Regra 6(1) do Regulamento Comum - para o recebimento de pedidos internacionais como
escritorio de origem.

3. As referidas questdes t€ém impacto na minuta de Resolucdo a ser editada pelo INPI que dispora sobre o registro de
marca no ambito do Protocolo de Madri.

4. A nota técnica ¢ acompanhada do texto final do Projeto de Decreto Legislativo n® 860-B, de 2017, que "aprova os
textos do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado em Madri, em 27 de junho
de 1989, e do respectivo Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo
referente a esse Acordo, bem como a formulagdo das declaragoes e notificagées que especifica”.

E o0 necessario a relatar.

5. A Procuradoria ja se manifestou em 2 (duas) oportunidades sobre a minuta de Resolucdo a ser editada pelo INPI
sobre o tema.

6. O Parecer n. 00008/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, analisando a versao original da minuta, apontou como o6bices
juridicos a sua publicacdo o contido nos artigos 10, paragrafo unico, 17, 18 e 34, eis que em dissonancia com dispositivos constantes
dos instrumentos de adesdao do Brasil ao Protocolo, opinando-se também pela supressao dos artigos 7°, 16, 26, 27, 28 ¢ 39, além da
alteracdo dos artigos 3°, 4°, 5°, 6°, 11, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 34, 42 ¢ 43, bem como pela substitui¢do dos artigos 8°,9° e 10
por um unico dispositivo, providéncia sugerida também em relagdo aos artigos 13 e 14, 17 e 18, 29 e 30, 31, 32 e 33, a fim de
harmonizar o texto da Resolucdo.

7. Em maio do corrente ano foi encaminhada nova consulta a Procuradoria, apresentando-se a inclusdo de novos artigos,
bem como a alteracdo de alguns que ja constavam da minuta original da Resolucdo, através de duas novas versdes do texto.

8. O Parecer n. 00011/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, complementando o Parecer anterior, retificou o
posicionamento da Procuradoria quanto ao disposto no artigo 20 da versdo original da minuta de Resolucdo, recomendando a sua
revisdo ante a existéncia de obice juridico a aprovagdo do ato normativo quanto ao ponto.
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9. Opinou-se também no sentido de que fossem promovidas a supressdo do artigo 22 original, a altera¢do do artigo 37
original, correspondente ao artigo 18 da minuta consolidada ap6s a analise da Procuradoria, a alteragdo do artigo 40 original (38 na
nova versdo encaminhada pela DIRMA), correspondente ao artigo 19 da minuta consolidada ap6s a andlise da Procuradoria, a
alteragdo do artigo 41 original (39 na nova versao encaminhada pela DIRMA) e do novo artigo 40, correspondentes ao artigo 21 da
minuta consolidada apds a analise da Procuradoria, a supressdo do novo artigo 41 e a alteracdo do novo artigo 42, correspondente ao
artigo 19 da minuta consolidada apds a analise da Procuradoria.

10. A presente manifestagdo, em complementagdo as anteriores, refere-se a nota técnica elaborada em 8 de maio e que
versa sobre a possibilidade de pagamento da retribuigdo devida em apenas uma parcela ¢ a adogdo de um unico idioma (inglés) no
ambito da operacionaliza¢do do INPI para o Protocolo de Madri.

11. Em primeiro lugar, no que se refere a possibilidade de que o INPI adote como idioma tinico o inglés, no dmbito da
operacionalizacdo do INPI para o Protocolo de Madri, nos referimos aos itens 66 a 72 do Parecer n. 00008/2019/CGPI/PFE-
INPI/PGF/AGU, que ja havia tratado do tema.

12. Ali afastou-se tal possibilidade, em ateng@o ao disposto no artigo 1°, VI do Projeto de Decreto Legislativo n°® 860-B
de 2017.
13. Transcreve-se a manifestagao:

"66. Os artigos 17, 18 e 19, por sua vez, inauguram o Capitulo IIl da minuta, que dispoe sobre as inscrigoes
internacionais que designam o Brasil.

67. Os referidos artigos dispoem que as comunicagoes entre o INPI e a Secretaria Internacional, no que se refere as
inscri¢oes internacionais que designem o Pais, serdo redigidas em inglés. No caso de requerimentos apresentados pelos usudrios
diretamente ao INPI, os mesmos deverdo ser apresentados em portugués.

68. Em primeiro lugar, parece que os artigos 17 e 18 ndo encontram-se em consondncia com a op¢do realizada pelo
Pais e constante do artigo 1°,_VI do Projeto de Decreto Legislativo n° 860-B de 2017.

69.0 referido Projeto, em tramitacdo perante o Congresso Nacional, aprova os textos do Protocolo de Madri e prevé,
no citado inciso do artigo 1°_que o Brasil elege os idiomas espanhol e inglés, nos termos da Regra 6(1)_do Regulamento Comum.

70. Registre-se que o proprio artigo 3° da minuta de Resolugdo prevé a adogdo dos referidos idiomas com relagdo
aos pedidos internacionais originados no Brasil.

71. Por outro lado, também deve ser apontada mais uma vez a inconveniéncia acerca da mengdo, nos dispositivos da
minuta, das Regras do Regulamento Comum, tal como previsto no pardgrafo unico do artigo 17. Nesse caso, opina-se no sentido de
relacionar a lista de produtos e servigos, referentes as anterioridades, a recusa provisoria, prevista no Regulamento e na minuta de
Resolugdo, mais adiante. Nessas hipoteses, segundo o Regulamento e smj, é admitido o uso do verndculo.

72. Assim sendo, dado o obice verificado em relagdo aos instrumentos de adesdo do Brasil ao Protocolo, recomenda-
se a substituigdo dos artigos 17 e 18 por um unico artigo, a fim também de tornar mais facil a compreensdo do comando:

'Art. . As comunicagoes entre a Secretaria Internacional e o INPI, relativas a designagdo do Brasil, serdo redigidas
em espanhol ou em inglés.

Paragrafo unico. A lista de produtos e servigos referentes a eventuais anterioridades impeditivas, a ser encaminhada
pelo INPI para fins de recusa provisoria, indeferindo ou deferindo parcialmente a designagdo do Brasil, podera ser redigida em
portugués.’" (grifos do original)

14. O referido Projeto de Decreto Legislativo foi aprovado recentemente também no Senado Federal sob o n® 98, de
2019.
15. Assim sendo, ratifica a Procuradoria o contido no Parecer n. 00008/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU a respeito do

tema, oportunidade em que, analisando a versdo original da minuta, apontou-se como 6bices juridicos a sua publicacio o contido nos

16. A possibilidade de pagamento da retribuigdo devida em apenas uma parcela também encontra 6bice no disposto no
artigo 1°, IV do Projeto de Decreto Legislativo.

17. O referido Projeto assim dispde:

"Art. 1° Ficam aprovados os textos do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de
Marcas, adotado em Madri, em 27 de junho de 1989, e do respectivo Regulamento Comum do Acordo de Madyri relativo ao Registro
Internacional de Marcas e do Protocolo referente a esse Acordo, bem como a formulacdo das seguintes declaragoes e notificagoes:

1V - Notificacdo indicando que a taxa individual,conforme declarag¢do prevista no art. 8(7) do Protocolo de Madri, é
constituida por 2 (duas) partes, a primeira a ser paga no momento da solicitacdo do pedido internacional ou da designacio
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;," (grifei)
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18. Tal opc¢ao, referente ao recebimento de retribuicdo devida pelo depdsito e concessdo em duas partes, consta do
Regulamento Comum do Protocolo de Madri, em sua sua Regra 34(3)(a).

19. Como mencionado, trata-se de uma faculdade colocada a disposicdo do Pais aderente, que declara, perante a
Secretaria Internacional, sua intengdo em exercé-la.

20. Note-se, portanto, que a operacionalizagdo no ambito do INPI estd adstrita a tal opcao realizada pelo Brasil que,
enquanto vigente, impedira qualquer previsdo quanto ao pagamento de deposito e concessdo de registro de marcas em uma unica
parcela, a ser paga no momento do deposito.

21. Diante de todo o exposto, serve a presente manifestagdo para retificar o contido no Parecer n. 00011/2019/CGPI/PFE-

comunicagdo a ser enviada pelo INPI a Secretaria Internacional para fins de notificagio para pagamento, por parte do titular, da
segunda parte da retribui¢do individual relativa a designagdo do Brasil.

22. Assim, reitera-se a sugestdo realizada por ocasido da edi¢do do Parecer n. 00008/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU
quanto a redacdo do referido artigo:
"Art. . Concedida a protegdo, cabera ao INPI enviar a Secretaria Internacional notificagdo para pagamento, por

parte do titular, da segunda parte da retribuicdo individual relativa a designacdo do Brasil, devendo o mesmo ser realizado no prazo
de 60 (sessenta) dias a contar da referida comunicagdo.

Paragrafo unico. Ndo realizado o pagamento no prazo previsto no caput, a designa¢do do Brasil serd cancelada,
ressalvadas as hipoteses em que o processamento da inscri¢do internacional deva prosseguir por iniciativa do titular junto a
Secretaria Internacional, nos termos do Regulamento Comum."

Conclusoes

23. A Procuradoria, em juizo estrito de legalidade, diante do exposto, ratifica o contido no Parecer n.
00008/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU a respeito da impossibilidade de utilizagdo de idioma unico (inglés) para o recebimento de
pedidos internacionais, ante a existéncia de obice juridico em fungdo do contido no artigo 1°, VI do Projeto de Decreto Legislativo n®
98, de 2019.

24, A possibilidade de pagamento da retribuicdo devida pelo depdsito e concessdo em apenas uma parcela também
encontra Obice no referido Projeto de Decreto Legislativo (artigo 1°, IV), razéo pela qual a Procuradoria retifica sua manifestagéo
contida no Parecer n. 00011/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, recomendando a manutengdo de artigo na minuta de Resolugdo que
trate do pagamento da segunda parte da retribuicdo individual relativa a designacdo do Brasil.

E o parecer.
A consideragdo superior.
Rio de Janeiro, 28 de maio de 2019.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL

) Atencdo, a consulta ao processo eletronico estd disponivel em http://sapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento do
Numero Unico de Protocolo (NUP) 52402005938201913 e da chave de acesso 10d1b843

Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, de acordo com os normativos legais
aplicaveis. A conferéncia da autenticidade do documento estd disponivel com o cdodigo 267604125 no enderego eletronico
http://sapiens.agu.gov.br. Informacdes adicionais: Signatario (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 28-05-
2019 12:16. Numero de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
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