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INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ASSUNTO: Minuta de ato normativo sobre registro de marca no Ambito do Protocolo de Madri

. Analise de minuta de Resolugdo dispondo sobre o registro de marca no ambito do Protocolo de Madri.

. O Protocolo referente ao Acordo de Madri, relativo ao registro internacional de marcas, e o respectivo Regulamento
Comum, tém por objetivo permitir a prote¢do automadtica em varios paises através de um unico deposito diretamente
em um escritorio nacional ou regional.

3. Analise dos requisitos de juridicidade para a edigdo do ato normativo.

4. Nao se identifica dbice juridico a publicacdo da Resolugdo, salvo no que se refere ao contido nos artigos 10,
paragrafo tnico, 17, 18 e 34, eis que em dissonancia com dispositivos constantes dos instrumentos de adesdo do
Brasil ao Protocolo.

5. Recomendagdo de revisdo de dispositivos, além de sugestdo de alteracdo, de forma a harmonizar o texto da

Resolugio.

N —

1. A Diretoria de Marcas do INPI (DIRMA), por meio de Despacho de 22 de margo de 2019, submete a apreciagdo da
Procuradoria proposta de minuta de Resolugdo sobre o registro de marca no ambito do Protocolo de Madri, a vista da iminente adesdo
do Pais ao sistema internacional de registro.

2. A referida minuta ¢ acompanhada de notas sobre os seus dispositivos para fins de contextualizagao.
E o necessario a relatar.

3. O Protocolo referente ao Acordo de Madri, relativo ao registro internacional de marcas, e o respectivo Regulamento
Comum, t€m por objetivo permitir a prote¢do automatica em varios paises através de um unico depoésito diretamente em um escritorio
nacional ou regional.

4, Com o0 Acordo de Madri, de 1891, subscrito no ambito da Unido de Paris, foi instituido o sistema internacional de
registro de marcas. Enquanto que, de acordo com a CUP, seria necessario apresentar tantos pedidos de registro quanto fossem os
paises diante dos quais se pretendia a protecdo marcaria, com o Acordo de Madri passou a ser instituido um sistema de deposito e
registro de marcas que permite, com um tnico procedimento administrativo, o registro junto aos Paises aderentes.

5. O Protocolo de Madri, de 1989, tratou de aperfeicoar o sistema, agilizando ainda mais o procedimento, com a
introducdo das seguintes novidades: i) a possibilidade de que se proceda a um registro internacional através da apresentacdo de um
pedido de registro junto a um Escritdrio Nacional sem que o mesmo seja aceito e se proceda ao proprio registro no Pais de Origem; b)
a possibilidade de converter um pedido de registro indeferido (ou um registro declarado invalido nos seus cinco anos iniciais de
vigéncia no Pais de Origem) em um outro pedido perante os demais Paises signatarios; iii) a introdug@o da livre escolha por parte do
titular para estabelecer o Pais de Origem entre aqueles onde possua um estabelecimento industrial efetivo, seja domiciliado ou possua
a sua nacionalidade, desde que se tratem de Paises signatarios.

6. A ser confirmada a ades@o do Brasil ao Protocolo de Madri, cumpre salientar que o tratado, uma vez internalizado no
Brasil, passara a vigorar com for¢a de lei ordinaria (sistema da paridade normativa), revogando inclusive disposi¢oes legais que
conflitarem com o seu texto.

7. O texto do Projeto de Decreto Legislativo n® 860-B, de 2017, atualmente em tramite perante o Congresso Nacional,
foi recentemente aprovado pela Camara dos Deputados, estando no momento submetido a apreciacdo do Senado Federal.
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8. O referido Projeto aprova os textos do Protocolo e do respectivo Regulamento, além da formulagdo das seguintes
declaragoes e notificagdes (artigo 1°):

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

II - Declaragdo de que, sob certas circunstancias, o prazo limite para o INPI notificar uma recusa que resulte de
oposicao 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;

IIT - Declaragdo estabelecendo que, para cada registro internacional que designar o Brasil, bem como para as
renovacgdes desses registros, o Brasil deseja receber uma taxa individual, nos termos do art. 8(7) do Protocolo, e essa taxa pode ser
maior que a taxa padrio definida pela OMPI, desde que ndo ultrapasse o valor cobrado dos depositos, registros ou renovagdes
nacionais;

IV - Notificagdo indicando que a taxa individual, conforme declaracdo prevista no art. 8(7) do Protocolo, é constituida
por 2 (duas) partes, a primeira a ser paga no momento da solicitacdo do pedido internacional ou da designacdo 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 - Declaragao indicando que os registros internacionais efetuados sob o Protocolo antes da entrada em vigor desse
instrumento para o Brasil ndo poderao ser estendidos ao Pais, nos termos do art. 14(5) do Protocolo;

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 8 OMPI estara sujeita a revisao
pelo INPI, independentemente de solicitagdo 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 inscri¢do de licengas na OMPI ndo tera efeito no Brasil, considerando que ha
previsdo na legislagdo nacional sobre a inscrigdo de licengas de marcas, nos termos da regra 20bis(6)(b) do Regulamento Comum.

9. O artigo 2° do Projeto prevé que:

"Art. 2°. Nos termos do inciso I do caput do art. 49 da Constituicdo Federal, ficam sujeitos a aprovagdo do Congresso
Nacional quaisquer alteragoes que possam resultar em revisdo dos referidos Protocolo e Regulamento, bem como quaisquer ajustes
complementares que acarretem encargos ou COmpromissos gravosos ao patrimonio nacional.”

10. A adesdo do Brasil ao Protocolo referente ao Acordo de Madri implicara na contagem de um prazo de 3 (trés) meses,
a contar do ingresso formal, para a vigéncia das disposi¢des contidas naquele ato, bem como no Regulamento Comum, em relagdo ao
Pais.

11. A edigdo da presente Resolugdo, diante desse cenario, tem por escopo adequar os servigos prestados pelo INPI a nova
realidade trazida pelas obrigagdes assumidas pelo Pais diante do ingresso no sistema internacional de registro de marcas.

12. Passa-se a analise dos elementos do referido ato administrativo.

13. O motivo, o qual compreende as razdes de fato e de direito, constitui o primeiro elemento do ato administrativo a ser
analisado, justificando a sua prética.

14. In casu, os motivos que ensejam a realizagdo do ato referem-se a eminente adesdo do Pais ao Protocolo de Madri, o
que criard uma rota para pedidos internacionais de registro de marca. Isso porque sera garantida, com a sua edigdo, a adequagdo do
processamento de registros e pedidos de registro diante na nova realidade trazida pelos termos do Protocolo e do seu Regulamento
Comum.

15. Quanto a competéncia da autoridade administrativa, ressalte-se que a atribuigdo do Presidente do INPI para expedir a
presente Resolug@o encontra-se prevista no artigo 17, inciso XI, da Estrutura Regimental do INPI, aprovada pelo Decreto n° 8.854, de
22 de setembro de 2016, e inciso XII do artigo 152 do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MDIC n° 11, de 27 de janeiro de
2017.

16. A Resolugdo também sera assinada pelo Diretor de Marcas, Desenhos Industriais e Indicagdes Geograficas, que possui
competéncia para propor a edigdo de atos administrativos necessarios a normatizagdo dos procedimentos nessas matérias, conforme
disposto no artigo 19 da Estrutura Regimental da Autarquia, bem como no inciso XIII do art. 156 do referido Regimento Interno.

17. Quanto a forma do ato administrativo, cabe mencionar que a espécie normativa eleita mostra-se em conformidade com
a Instrucdo Normativa INPI/PR n° 02, de 2013, que dispde sobre a expedicao de atos normativos pelas unidades do INPI.

18. Nos termos do artigo 3°, inciso I, alinea a daquela IN, a Resolugdo figura como o ato administrativo normativo que,
expedido pelo Presidente e pelos Diretores do INPI, de forma conjunta ou individual, disciplina matéria de sua competéncia
especifica.
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19. Analisados os aspectos de motivo, competéncia ¢ forma do ato administrativo normativo, passa-se ao exame do
conteudo.
20. O artigo 1° da presente minuta delimita o objeto do ato normativo, expondo que a Resolugdo visa a disciplina

do processamento de registros e pedidos de registro de marca no ambito do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao
Registro Internacional de Marcas.

21. O artigo 2° da minuta, em continuacao, traz os conceitos uteis & compreensao do ato normativo.

22. O artigo 3° inaugura o Capitulo II da Resolugdo, cujo objeto ¢ a disciplina dos pedidos internacionais originados no
Brasil.

23. Aqui sugere-se a adog¢do de redacdo mais enxuta, excluindo-se a mengdo a Regra do Regulamento Comum, por

entender-se desnecessaria:

"Art. 3° Os pedidos internacionais, apresentados perante o INPI e destinados a Secretaria Internacional, bem como
as petigoes e respectivas comunicagoes, deverdo ser redigidos em espanhol ou em inglés."

24. O artigo 4° qualifica os depositantes de um pedido de registro internacional de marca, estando em sintonia, smj, com o
Artigo 2 do Protocolo de Madri, que trata do deposito perante um Escritorio de Origem.

25. Recomenda-se a alterag@o da redacdo para esclarecer o contetido da norma, adequando-a também aos termos da Lei de
Propriedade Industrial e evitando o uso do termo "legitimidade", mais afeto ao contencioso judicial. Propde-se o seguinte texto:

"Art. 4° Podem requerer rvegistro internacional de marca as pessoas fisicas ou juridicas nacionais do Brasil,
domiciliadas ou que possuam um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo no Pais, desde que titulares do respectivo
pedido ou registro de base perante o INPIL."

26. O artigo 5° trata da "certificacdo" do pedido de registro internacional.

27. Em primeiro lugar, constata-se que a norma ndo define o que seria a mencionada "certificagdo". A nota técnica que
acompanha a minuta informa que seria a "etapa durante a qual é realizada a conferéncia de informacgées contidas na base de dados
do instituto em comparag¢do com informagées disponibilizadas pelos requerentes."

28. Por outro lado, a referéncia a Regra 9 do Regulamento Comum, tal como mencionado acima na analise do artigo 3°,
também parece desnecessaria e até mesmo desaconselhavel. Isso porque, destinando-se a Resolucdo a orientar o usuério, deve-se ter
por premissa que todas as informagdes uUteis e necessarias ao deposito de um pedido de registro internacional estejam previstas e
contempladas no referido ato normativo.

29. Por fim, o §2° do dispositivo informa que a decisdo que negar a "certificacdo" ndo serd passivel de recurso
administrativo.
30. Contudo, considerando as informagdes prestadas na nota técnica que acompanha a minuta da Resolugdo, parece que

aqui ndo se estd diante propriamente de um ato administrativo com conteido decisorio, mas apenas de uma "conferéncia" de
informagoes. Ou seja, trata-se de um exame formal em que constata-se a adequacdo ou ndo das informagdes prestadas pelo requerente
do pedido internacional com aquelas constantes da base de dados do INPI, inexistindo, a rigor, uma decis@o em sentido técnico.

31. Nesse sentido, inexistindo propriamente uma decisdo administrativa a ser proferida pela Autarquia, entende-se que a
consequéncia natural para a eventual inadequagdo do pedido de registro internacional seria a mesma adotada genericamente pelo
Manual de Marcas para qualquer pedido de registro de marca quando ndo houver o cumprimento de exigéncia que decorra do exame
formal, ou seja, considera-lo inexistente, na forma do artigo 157 da LPI.

32. Assim dispde o Manual de Marcas em seu item 3.10:

"Apos a verificagdo de pagamento, caso seja identificada alguma inconsisténcia ou incorre¢do nos dados constantes,
serd formulada exigéncia formal para o saneamento do pedido, publicada na se¢do Marcas da Revista da Propriedade Industrial
(RPI).

Para verificar se seu pedido ou peti¢do foi objeto de exigéncia formal, o usuario deve fazer busca pelo numero do
processo ou Nome/Razdo Social no campo Localizar na propria revista em sua versdo PDF, de acordo com o item 3.11
Acompanhamento de processos. Conforme ressaltado acima e tendo em vista o previsto no art. 157 da LPI, o requerente tem até 5
(cinco) dias para cumpri-la, contados a partir do primeiro dia util subsequente a data da referida publicagdo, sob pena do pedido de
registro vir a ser considerado inexistente."
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33. Entende-se necessaria, portanto, a revisdo da redacdo da norma, oportunizando ao usuario, inclusive, a possibilidade
de atender a eventual exigéncia decorrente da andlise da "certificagdo" a ser realizada pelo INPI. A prépria nota técnica aponta para tal

necessidade, in verbis: "nesta etapa, sdo previstas notificagdes de inconsisténcias que devem ser corrigidas pelo depositante.”

34. Diante de todo o exposto, sugere-se o seguinte texto:

"Art. 5° A adequagdo do pedido internacional, nos termos do art. 4°, sera certificada pelo INPI para fins de
encaminhamento a Secretaria Internacional.

Paragrafo unico. Caso o pedido ndo esteja de acordo com o disposto naquele artigo, serdo formuladas exigéncias a
serem cumpridas pelo requerente, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente."

35. Nesse sentido, considerando-se a necessidade de revisdo do comando contido no referido artigo 5°, opina-se no
sentido de suprimir o texto do artigo 7°. Isso porque a "notificacdo de inconsisténcias" ja estaria ali prevista, utilizando-se inclusive o
prazo legal previsto no artigo 157 da LPI (5 dias) para o atendimento de eventuais exigéncias por parte do requerente.

36. O artigo 6°, nos termos da nota técnica, "define que a data da inscri¢do internacional serd a data em que o pedido
internacional foi recebido no INPI desde que recebido pela SI dentro de 2 meses desta data. O §1° determina que se este prazo ndo
for respeitado, a inscri¢do internacional terda a data em que o referido pedido internacional for recebido pela SI. Estas disposi¢oes
estdo em consondncia com o Artigo 3(4) do Protocolo. O §2° informa que o envio a SI no prazo de 2 meses sera garantido pelo INPI
apenas quando ndo houver inconsisténcia nas informagées fornecidas no ato do deposito."

37. Sugere-se a supressdo do §2° e a incorporagdo do seu conteudo ao paragrafo anterior, refor¢ando o entendimento de
que o atraso no encaminhamento do pedido internacional a Secretaria Internacional estara relacionado a existéncia de exigéncias a
serem cumpridas pelo requerente em decorréncia de falhas no pedido de registro internacional, eximindo-se, dessa forma, o INPI
quanto ao atendimento do prazo.

38. Propde-se ainda alguns acertos de redagdo a fim de tornar o texto mais claro e objetivo:

"Art. 6° A inscrigdo internacional indicara a data em que o pedido internacional foi recebido pelo INPI, desde que o
mesmo seja recebido pela Secretaria Internacional dentro do prazo de 2 (dois) meses a contar da referida data.

Paragrafo unico. Caso o pedido internacional ndo seja recebido pela Secretaria Internacional dentro do prazo
previsto no caput, em fung¢do da necessidade de cumprimento de eventuais exigéncias na forma do artigo anterior, a inscri¢do
internacional indicard a data em que o mesmo for efetivamente recebido."

39. Os artigos 8°, 9° e 10 tratam das notificagdes acerca da existéncia de irregularidades no pedido internacional por parte
da Secretaria Internacional, a serem corrigidas ou pelo depositante ou pelo INPI, conforme Regras constantes do Regulamento
Comum.

40. Tal como tratado acima na analise dos artigos 3° e 5°, parece desaconselhavel a mengédo feita nos referidos artigos
quanto as Regras constantes do Regulamento Comum. A Resolugdo destina-se a orientar o usudrio, devendo-se evitar que o mesmo
deva consultar diversos textos normativos para buscar a correta compreensao para a utilizacdo do sistema internacional de registro de
marcas.

41. Via de regra, as comunicagdes ou notificagdes devem ocorrer entre o INPI, enquanto Administra¢do de Origem, nos
termos do artigo 2°, IX da Resolugdo e a Secretaria Internacional. Por outro lado, deve-se considerar que a Autarquia €, em ultima
instancia, a institui¢do de referéncia para a interpretagdo e a aplicagdo, em solo brasileiro, das Regras contidas no Protocolo e em seu
Regulamento Comum.

42. Assim, opina-se no sentido da supressdo de todas as referidas mengdes ao Regulamento Comum, adotando-se as
seguintes premissas logicas: a) havendo notificagdo encaminhada ao INPI por parte da Secretaria Internacional quanto a existéncia de
irregularidades no pedido internacional - 1) competird & Autarquia promover as corre¢des devidas, quando devida a sua atuacdo, nos
termos do Regulamento Comum, e comunica-las ao requerente, notificando-o a respeito ou ii) competird a Autarquia comunicar o
requerente a necessidade de o0 mesmo promover as corre¢des devidas, quando devida a atuagdo do proprio, também nos termos do
Regulamento Comum; b) havendo notificagdo encaminhada diretamente ao requerente por parte da Secretaria Internacional, entende-
se que deva o proprio promover as corre¢des devidas, de acordo com as irregularidades apontadas.

43. Com isso, afasta-se a necessidade de meng@o ou mera reprodugdo das Regras constantes do Regulamento Comum,
sendo atribui¢do do INPI identificar, internamente, se compete a Autarquia ou ao usudrio, de acordo com as citadas Regras, a corregdo
de eventuais irregularidades detectadas pela Secretaria Internacional.

44, Também deve a Resolucdo dispor sobre os efeitos de eventual inércia do requerente, tal como previsto no paragrafo
unico do artigo 10 da minuta e em aten¢@o aos ditames do Regulamento Comum.

45. O problema aqui parece ser a definicdo do prazo de que dispde o usudrio para promover as correcdes devidas,
considerando que o Regulamento prevé, smj,_em diversos dispositivos constantes da Regra 11, o prazo de 3 (trés)_meses para o
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atendimento.

46. Assim, opina-se no sentido de que seja reproduzido na Resolucdo o referido prazo, considerando-se ainda que existe a
possibilidade de que a Secretaria Internacional proceda a notificacdo do requerente de forma direta, apenas dando conhecimento ao
INPI da existéncia das irregularidades. Nesse caso,_haveria uma possivel inadequacdo do texto da Resolucdo em relacdo ao

unico da minuta, dispondo que o referido prazo seria somente de 30 (trinta dias).

47. Assim, recomenda-se a revisdo ampla dos comandos contidos nos artigos 8°, 9° e 10 da minuta de Resolugéo,
substituindo-os por um tnico dispositivo com a seguinte redagéo:

"Art. _ Havendo notifica¢do por parte da Secretaria Internacional acerca da existéncia de irregularidades no
pedido internacional, o INPI encaminhard ao requerente:

1 — comunicagdo a respeito da notificacdo para o cumprimento das corregoes devidas, devendo o requerente, nesse
caso, proceder ao envio das respectivas informagoes diretamente a Secretaria Internacional; e/ou
1l — comunicagdo acerca das corregoes realizadas pelo INPI e encaminhadas a Secretaria Internacional.

§1° Havendo notifica¢do encaminhada diretamente ao requerente pela Secretaria Internacional, competird ao mesmo
promover as corregoes devidas, enviando as respectivas informagdes aquela entidade.

$2° A auséncia de resposta do requerente no prazo de 3 (trés) meses, a contar do recebimento da notificagdo,
importara no abandono do pedido de registro internacional.”

48. O artigo 11 disciplina a comunicagao a ser realizada pelo INPI a Secretaria Internacional nos casos em que o pedido
ou registro de base deixar de produzir efeitos no Brasil, circunstancia que implicara no cancelamento da inscri¢do internacional.

49. Nao recomenda-se, uma vez mais, a mengao as Regras constantes do Regulamento Comum, pelos motivos ja expostos
nas analises dos artigos 3°, 5°, 8°,9° ¢ 10.

50. A nota técnica fez a opgdo por utilizar o termo "cancelamento" no lugar de "anulagdo" no que se refere a inscrigdo
internacional, considerando que a insubsisténcia do pedido ou do registro de base nao produzira efeitos ex func em relagdo ao referido
ato:

"Cabe ressaltar que a terminologia “cancelamento” ndo seguiu a utilizada na Mensagem Presidencial 201/2017
(“anulagdo”) para definir a consequéncia da cessagdo de efeitos do pedido ou registro de base. Utilizar “anula¢do” como
correspondente a “cancellation” possivelmente levaria a uma confusdo em relagdo aos efeitos deste instituto. Conforme a legislagdo
brasileira, uma anulagdo, em regra, teria efeitos retroativos, o que ndo acontece no caso da cessagdo de efeitos do pedido ou registro
de base."

51. Na linha da analise realizada quanto aos artigos anteriores da minuta, repita-se que o INPI deve ser tido como a
institui¢do de referéncia para a interpretagdo e a aplicagdo, em solo brasileiro, das Regras contidas no Protocolo ¢ em seu
Regulamento Comum.

52. Assim sendo, evitando-se ainda, como ja salientado anteriormente, a reproduc@o dos Artigos e Regras do Protocolo e
de seu Regulamento Comum, opina-se no sentido da revisdo do texto, a fim de que o comando disponha apenas sobre a comunicagéo
a ser realizada pelo INPI em caso de arquivamento ou extingdo do pedido ou registro de base no Pais.

53. Importante também ressaltar que o INPI ird apenas solicitar o cancelamento da inscri¢do internacional, a ser realizado
pela Secretaria Internacional, razao pela qual o paragrafo tinico deve tratar somente do pedido e ndo da decisdo propriamente dita.

54. Propde-se a seguinte redagdo para o artigo 11, a ser renumerado:

"Art. . Em caso de arquivamento ou exting¢do do pedido ou registro de base, cabera ao INPI informar a Secretaria
Internacional, solicitando o cancelamento da inscrigdo internacional.

Paragrafo unico. O pedido de cancelamento poderda ser parcial, referindo-se apenas a alguns dos produtos e servigos

especificados."
55. No que se refere ao artigo 12 da minuta, também sujeito a renumeragao, sugere-se, de igual forma, evitar a referéncia
a Regra 23 do Regulamento Comum:
"Art. . Havendo divisdo do pedido ou registro de base, caberd ao INPI informar a Secretaria Internacional.”
56. Os artigos 13 e 14 da minuta determinam que as solicitacdes de prorrogacdes, de designacdes posteriores e de

anotacdes referentes as inscricdes internacionais originadas no Brasil deverdo ser enviadas pelo titular diretamente a Secretaria
Internacional, salvo quanto as solicita¢cdes de anotago de alterago de titularidade, desde que se enquadrem nas hipoteses cumulativas
previstas no artigo 14.
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57. A nota técnica informa que, "como regra, qualquer anotag¢do na inscri¢do internacional deve ser solicitada pelo
titular da inscrigao no Cadastro Internacional que, no caso de anotagdo de alteracdo de titularidade, figura como cedente. Quando a
solicitacdo ndo puder ser apresentada diretamente pelo cedente, esta solicitagdo devera ser analisada pelo INPI antes do
encaminhamento a SI, cabendo ao INPI a verifica¢do da documentag¢do que comprove a transferéncia e a legitimidade do requerente
da solicita¢do."

58. Considerando que o artigo 13 traz uma regra, acima exposta, enquanto que o artigo seguinte comporta a Unica exce¢ao
4 mesma, sugere-se a substituicdo por um Unico artigo, promovendo-se algumas alteragdes para uma melhor compreensdo pelo
usuario. Recomenda-se também evitar a menc¢éo a prolagdo de decisdo por parte da Autarquia, considerando ainda o comando previsto
no §3° do artigo 14 da minuta que informa que o pedido sera encaminhado apés processamento a Secretaria Internacional, o que
denota que o INPI nao profere uma decisdo propriamente dita no caso.

59. Sugere-se a adog@o da seguinte redacao:

"Art. . As solicitagdes de prorrogagoes, de designagoes posteriores e de anotagdes referentes ds inscrigoes
internacionais originadas no Brasil deverdo ser enviadas pelo titular diretamente a Secretaria Internacional, salvo nas hipoteses em
que, em se tratando de solicitagoes de anotagdo de alteragdo de titularidade:

I — houver impossibilidade de obtengdo, por razoes legitimas, da assinatura do cedente da inscri¢do internacional,
comprovada por documento habil;

II — o cessionario for pessoa fisica ou juridica, nacional do Brasil, domiciliado ou possuidor de estabelecimento
industrial ou comercial real e efetivo no Pais, e

Il — a alteragao de titularidade referir-se a uma inscri¢do internacional originada no Brasil.

Paragrafo unico. A solicitagdo de anotagdo de alteragdo de titularidade, quando apresentada perante o INPI, serd
processada em conformidade com as normas aplicdveis a transferéncia de pedidos ou registros nacionais e, atendidos os requisitos,
sera encaminhada a Secretaria Internacional.”

60. Os artigos 15 e 16 cuidam das retificagdes de eventuais erros existentes no Cadastro Internacional, relativos a pedidos
internacionais, dispondo que, caso ja tenha ocorrido a certificagdo pelo INPI, as mesmas deverdo ser solicitadas pelo titular
diretamente a Secretaria Internacional, exceto quando o erro for atribuivel a Autarquia.

61. Em primeiro lugar, parece redundante a utilizacdo da oracdo "que ja tenha sido certificado pelo INPI", constante do
artigo 15, pois, se as informagdes ja constam da base de dados do Cadastro Internacional, é porque ja houve a certificacao por parte da
Autarquia, nos termos do artigo 5° da minuta.

62. Por outro lado, informa a nota técnica que "quando a retificagdo afetar direitos provenientes da inscri¢do
internacional, as retificacoes deverdo ser solicitadas ao INPI em até 7 meses da publica¢do pela SI da informagdo objeto da
retificagdo. Esse dispositivo visa garantir o envio destas retificagées no prazo de 9 meses previsto na Regra 28(4) do Regulamento
Comum."

63. Recomenda-se a revisdo da redacdo do artigo 15, a ser renumerado, de forma a afastar tal redundéncia e tornar o
comando normativo mais claro ao usuario:

"Art. . As retificacoes de erros relativos a um pedido internacional, e constantes do Cadastro
Internacional, deverdo ser solicitadas pelo titular diretamente a Secretaria Internacional, exceto quando o erro for atribuivel ao
INPI.

Paragrafo unico. As retificagées de erros atribuiveis ao INPI, e que afetem os direitos provenientes da inscri¢do
internacional, deverdo ser solicitadas pelo titular a Autarquia em até 7 (sete) meses a contar da publicagdo, pela Secretaria
Internacional, da informagdo a ser retificada.”

64. Quanto ao artigo 16, entende-se que o mesmo estd topograficamente localizado de forma equivocada no texto da
minuta, referindo-se a momento anterior, ou seja, a certificagdo realizada pelo INPI, disciplinada no artigo 5° da minuta.

65. Assim, opina-se no sentido de que o comando normativo seja deslocado para a Secdo III do Capitulo II da minuta ou
mesmo que venha a ser suprimido, por ndo trazer, smj, nenhuma disposi¢do distinta e especifica em relacdo ao contido no ja citado
artigo 5°.

66. Os artigos 17, 18 e 19, por sua vez, inauguram o Capitulo III da minuta, que dispde sobre as inscri¢des internacionais
que designam o Brasil.

67. Os referidos artigos dispdem que as comunicacdes entre o INPI e a Secretaria Internacional, no que se refere as
inscrigdes internacionais que designem o Pais, serdo redigidas em inglés. No caso de requerimentos apresentados pelos usuarios
diretamente ao INPI, os mesmos deverdo ser apresentados em portugués.
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68. Em primeiro lugar, parece que os artigos 17 e 18 ndo encontram-se em consondncia com a opg¢ao realizada pelo Pais e

constante do artigo 1°, VI do Projeto de Decreto Legislativo n® 860-B de 2017.

69. O referido Projeto, em tramitagdo 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 adocao 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 paragrafo unico do artigo 17. Nesse caso, opina-se no sentido de
relacionar a lista de produtos e servicos, referentes as anterioridades, a recusa provisdria, prevista no Regulamento e na minuta de
Resolugdo, mais adiante. Nessas hipoteses, segundo o Regulamento e smj, ¢ admitido o uso do vernaculo.

72. Assim sendo, dado o 6bice verificado em relagdo aos instrumentos de adesdao do Brasil ao Protocolo, recomenda-se a
substituicdo dos artigos 17 e 18 por um Unico artigo, a fim também de tornar mais facil a compreensao 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.”

73. No que se refere ao artigo 19, determina-se que requerimentos apresentados diretamente ao INPI deverdo ser
apresentados em portugués ou acompanhados de tradugdo simples.

74. Aqui esta-se diante de situagdo fatica em que o usuario dirige-se diretamente ao Instituto, sem utilizar-se dos servigos
da Secretaria Internacional, apresentando requerimento. Assim, natural que o mesmo seja redigido no vernaculo, considerando ainda o
comando contido no artigo 21 da minuta, no sentido de que a inscri¢do internacional que designa o Brasil produzira os mesmos efeitos
de um pedido de registro de marca depositado no INPI, a partir da data desta designacao.

75. Sugere-se apenas o aperfeicoamento da redagdo, no seguinte sentido:
"Art. . Os requerimentos referentes a designagoes do Brasil, bem como qualquer documento que os acompanhe,
apresentados diretamente ao INPI, deverdo ser apresentados em portugués.

Paragrafo unico. Os documentos redigidos em lingua estrangeira deverdo estar acompanhados de traducdo
simples."”

76. O artigo 20 da minuta dispde que, ao praticar atos diretamente junto ao INPI, o titular de uma inscrigdo internacional
domiciliado no exterior deve constituir e manter procurador no Brasil, com poderes para representa-lo administrativa e judicialmente,
inclusive para receber citagdes, sob pena de extingdo da designagao feita em relag@o ao Pais.

77. O dispositivo faz clara referéncia aos artigos 217 e 142, IV da LPI, que impdem tal obrigacdo a pessoa domiciliada no
exterior.
78. O tema ¢ espinhoso, considerando que o Protocolo e seu Regulamento Comum ndo admitem uma exigéncia genérica

de constituicdo ¢ manuten¢do de procurador nacional a ser imposta por um Pais aderente, independentemente da existéncia de
contencioso administrativo ou judicial (tal como disposto no citado artigo 217), conforme informado pela Diretoria de Marcas.

79. A respeito da referida (e suposta) incompatibilidade entre o artigo 217 e o normativo do Protocolo, cumpre informar
que esta em discussdo no Congresso Nacional o Projeto de Lei n® 10.920/2018, que prevé algumas alteragdes na LPI, dentre as quais a
reforma do dispositivo legal.

80. No que se refere a redag@o proposta para o artigo 20 da minuta, entende-se que a sua esséncia ndo parece destoar das
obrigacdes a que o Pais esta na iminéncia de aderir. A constitui¢do e manutengdo de procurador nacional estdo previstas na hipdtese de
pratica de atos de forma direta no Brasil, estando inclusive de acordo com a Regra 17(2)(vii) do Regulamento Comum abaixo
transcrita:

"Rule 17 Provisional Refusal

(2) [Content of the Notification] A notification of provisional refusal shall contain or indicate

(vii) the time limit, reasonable under the circumstances, for filing a request for review of, or appeal against, the ex
officio provisional refusal or the provisional refusal based on an opposition and, as the case may be, for filing a response to the
opposition, preferably with an indication of the date on which the said time limit expires, and the authority with which such request for
review, appeal or response should be filed, with the indication, where applicable, that the request for review, the appeal or the
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whose Office has pronounced the refusal." (grifei)

81. Assim sendo, ndo verifica-se Obice, de uma forma geral, ao seu conteudo, recomendando-se apenas a revisdo da
redagdo, a fim de tornar o comando mais claro ao usuario. Opina-se também no sentido de incorporar o paragrafo unico ao caput,
utilizando-se a expressdo "sob pena de", dispondo ainda como consequéncia para a inobservancia do comando a extin¢do da
designagdo do Brasil, evitando-se o uso da expressdo "designacdo concedida", pois, smj, a extingdo podera ocorrer antes mesmo do
exame de mérito a ser realizado pelo INPI.

82. Propde-se a seguinte redagdo:

"Art. . Ao praticar atos diretamente junto ao INPI, o titular de uma inscri¢do internacional domiciliado no exterior
deverd constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no pais, com poderes para representd-lo administrativa
e judicialmente, inclusive para receber citagoes, sob pena de extingdo da designagdo do Brasil.”

83. Quanto a Segdo III do Capitulo II, sugere-se que a mesma trate, de forma ampla, do exame do pedido, da concessao e
dos seus efeitos.

84. Constata-se que os artigos 35 a 41 estdo topograficamente deslocados no texto da minuta, sendo recomendavel sua
acomodagdo apds o artigo 21, iniciando-se a disciplina do exame do pedido internacional, a fim de tornar o ato normativo mais coeso
e logico.

85. O artigo 21 da minuta determina que a inscrigdo internacional que designa o Brasil produzird os mesmos efeitos de
um pedido de registro de marca depositado no INPI, a partir da data desta designagéo.

86. Sugere-se que o conteudo do comando contido no artigo 21 seja estendido para contemplar também a
previsdo do caput do artigo 22, no sentido de que "a prote¢do da marca requerida por meio do Protocolo serd idéntica a concedida a
uma marca registrada no INPI" .

87. Assim, o artigo 21 passaria a seguinte redac¢do, com os devidos acertos do texto:

"Art. . 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 designagdo, e a protecdo do registro requerido por meio do Protocolo sera idéntica
a concedida aquele realizado diretamente junto ao INPL."

88. O artigo 35 da minuta, a ser renumerado diante da recomendagdo de realocacdo do texto, dispde que as marcas objeto
de designagdes do Brasil serdo examinadas em conformidade com o previsto na Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996 (LPI). Aqui
parece necessario somente retificar a expressdo "designagées ao Brasil" para "designa¢des do Brasil", pois, diante da existéncia de
uma inscrigdo internacional, o Pais ¢ designado como parte aderente ao Protocolo para fins de extensdo da prote¢dao conferida ao
registro.

89. O artigo 36, a ser renumerado, determina que apos a notificacdo de designagdo do Brasil, havera publicagdo para a
apresentagdo de oposigdo no prazo de 60 (sessenta) dias, sendo oportunizado ao titular igual prazo para resposta.

90. Sugere-se a revisdo da redagdo, na forma que segue, a fim de tornar o texto mais claro ao usuario:

"Art. . A notificagdo da designacdo do Brasil sera publicada na Revista da Propriedade Industrial (RPI) para
apresentacgdo de oposi¢do no prazo de 60 (sessenta) dias.

Paragrafo unico. O titular da inscri¢do internacional serd intimado da oposi¢do, podendo se manifestar no prazo de
60 (sessenta) dias."

91. O artigo 37, também sujeito a renumeragdo, disciplina as comunicagdes a serem encaminhadas pelo INPI & Secretaria
Internacional apos a designagdo do Brasil.

92. Segundo a nota técnica, o INPI enviara a Secretaria Internacional: a) notificagdo de recursa provisoria de prote¢do ou
b) uma declaragdo de concessdo de protecdo. Informa ainda a nota que "o art. 22, Il determina que, se no prazo de 18 meses da
notificagdo o INPI ndo enviar nenhuma notificagdo de recusa, a prote¢cdo da marca serda concedida. Estas disposi¢oes estdo em
consondncia com o Artigo 5(1), (2) e (5) do Protocolo."

93. Em primeiro lugar, entende-se a mengao ao artigo 22 da minuta, por si s, ja sugere a necessidade de complementagao
do texto do dispositivo. Por outro lado, o uso da expressdo "de oficio” no inciso I parece inapropriada, pois também existe a
possibilidade de que o INPI informe sobre a recusa provisoria apos a analise de eventual oposigdo, conforme disposto no paragrafo
anterior, hipotese em que terd agido em funcdo da provocagdo por parte de terceiro. Nesse sentido, smj, o disposto da Regra 17(1) do
Regulamento Comum, que prevé a possibilidade de que a Administragdo de Origem atue ex officio ou mediante provocacdo. Por fim,
entende-se ser redundante a disposic¢ao contida no §2°.
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94. Assim, opina-se no sentido da revisdo da redacdo do comando normativo, harmonizando-o, inclusive, com o disposto
no artigo 22 da minuta, a ser analisado mais a frente:

"Art. . O INPI enviard a Secretaria Internacional, no prazo de 18 (dezoito) meses a contar da notifica¢do da
designagdo do Brasil:

I — notificagdo de recusa provisoria da protegdo, ou

1l — declaragdo de concessdo da protegdo, referente ao deferimento da designagdo.

§1° A notificagdo de recusa provisoria serd enviada para comunicar:

I — a existéncia de prazo para apresenta¢do da documentagdo de que tratam o §1°, Il e o §2° Il do art. 34 (a ser
renumerado);

11 — a formulagdo de exigéncias durante o exame;

11l — o sobrestamento do exame;

1V — a decisdo de indeferimento da designagdo; ou

V — a decisdo de deferimento parcial da designagdo.

$2° A auséncia de manifesta¢do, por parte do INPI, no prazo previsto no caput, importara no reconhecimento de
concessdo da protecdo, nos termos do inciso II."

95. O artigo 38 dispde que, da recusa provisoria prevista nos incisos III e IV do §1° do art. 37 (a ser renumerado) cabe
recurso, no prazo de 60 (sessenta) dias, sendo o mesmo recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo.

96. No que tange as disposi¢des constantes dos §§1° e 2°, entende-se que as previsdes sdo redundantes e desnecessarias a
vista do comando contido no artigo 35 da minuta (a ser renumerado), considerando ainda o disposto no artigo 212 da LPI, em seus
§§1° e 3°, enquanto norma geral.

97. Assim, opina-se no sentido da supressdo dos paragrafos e a revisdo da redagdo do caput na forma que segue, a fim de
tornar o comando normativo mais claro:

"Art. . Da recusa provisoria referente a decisdo de indeferimento ou de deferimento parcial da designacdo cabe
recurso, no prazo de 60 (sessenta) dias."

98. O artigo 39 ressalva ao titular da inscri¢do internacional os mesmos meios de recurso ¢ manifestagdo previstos na Lei
n®9.279, de 1996.

99. Entende-se que o dispositivo limita-se a repetir, de forma genérica, o comando contido no artigo 35 da minuta (a ser
renumerado), sugerindo-se a sua supressdo, em fun¢do da sua desnecessidade.

100. O artigo 40 (a ser renumerado) determina que, ap6s a notificagdo de recusa provisoria, o INPI enviara a Secretaria
Internacional a decisao final do INPI em relacdo a designacao, podendo ser enviada uma confirmagdo da recusa ou uma declaragdo de
concessao de protecao posterior.

101. Aqui, mais uma vez, entende-se que o uso da expressdo "de oficio” no inciso | parece inapropriada, pois também
existe a possibilidade de que o INPI informe sobre a recusa ap6s a analise de eventual oposicdo, hipotese em que tera agido em fungéo
da provocagéo por parte de terceiro.

102. Por outro lado, os incisos I, II, Il e IV do §1° do artigo 40 da minuta apenas reproduzem, a contrario sensu, 0s incisos
do §1° do artigo 37, a ser renumerado, parecendo redundante e desnecessaria sua presenga no ato normativo, opinando-se por sua
supressao.

103. No que se refere ao §2°, entende-se que a redagdo parece incoerente, pois trata como hipdtese de concessdo de
protecdo posterior a manutencdo do deferimento parcial da designacdo em grau recursal (II). Ora, se houve a manuten¢do da decisdo,
nao houve concessdo posterior a uma notificagdo de recusa provisoria, devendo o pardgrafo restringir-se a dispor sobre a hipotese
contida no inciso I. Assim, recomenda-se também que o inciso I do caput trate do indeferimento ou do deferimento parcial da
designagdo em caso de confirmagéo da recusa provisoria, na linha, inclusive, do que dispde o artigo 37, a ser renumerado, em seu §1°,
incisos IV e V. Recomenda-se ainda que as redagdes dos §§2° e 3° sejam aglutinadas, a fim de evitar a sua reproducéo desnecessaria.

104. Por fim, sugere-se que a previsdo contida no inciso V do §1° seja disciplinada de forma isolada em paragrafo proprio,
fazendo referéncia ao artigo 22 da minuta, também a ser renumerado, que trata do pagamento da segunda parte da retribui¢do
individual.

105. Assim sendo, sugere-se a alteracdo da redacdo, propondo-se o seguinte texto com alguns acertos a fim de tornar a
norma harmonica com os demais dispositivos da minuta:
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"Art. . Apods a notificagdo de recusa provisoria e concluidos os procedimentos perante o INPI, serd enviada a
Secretaria Internacional:

I — uma notificagdo de confirmagdo da recusa provisoria, referente a decisdo de indeferimento ou de deferimento
parcial da designagdo, ou

Il — uma declarac¢do de concessdo de prote¢do posterior a uma notificagdo de recusa provisoria, indicando os
produtos e servigos para os quais a protegdo foi concedida no Brasil.

§1° A declaragdo de concessdo de prote¢do posterior a uma notificagdo de recusa provisoria serd enviada para
comunicar a reforma, total ou parcial, do indeferimento ou do deferimento parcial da designagcdo em grau de recurso, indicando que
a recusa provisoria foi retirada.

$2° A auséncia de pagamento da segunda parte da retribuicdo individual, de que trata o art. 22, importard
no cancelamento da designagdo.”

106. O artigo 41 da minuta, também a ser renumerado, dispde que, apos o envio da decisdo final do INPI, serda também
encaminhada informagdo sobre qualquer decisdo que afete a protecdo da marca objeto da designag@o ao Brasil, em atengdo a Regra
18ter(4) do Regulamento Comum.

107. Em primeiro lugar, o texto apresentado ndo contempla a possibilidade de que tenha ocorrido apenas o deferimento
parcial da designacéo, parecendo incompleto.

108. Por outro lado, parece importante, nesse ponto, ressalvar a possibilidade de que o INPI comunique a Secretaria
Internacional a existéncia de qualquer decisdo - proferida a qualquer tempo - e que afete o registro ou o pedido, independentemente da
existéncia de comunicagdo anterior de concessdo ou de recusa provisoria. Isso porque so6i acontecer, em sede judicial, o proferimento
de decisdes liminares, algumas vezes mesmo em momento anterior a qualquer tomada de decisdo em sede administrativa por parte do
INPL

109. Assim, propde-se a revisdo da redagdo na forma que segue, tornando também a norma mais clara e enxuta:

"Art. . O INPI comunicara a Secretaria Internacional sobre a existéncia de quaisquer decisdes administrativas ou
judiciais que afetem a prote¢do de um pedido ou de um registro de marca objeto de uma designa¢do do Brasil, enviando uma
declaragdo indicando a sua situagdo e, quando aplicavel, os respectivos produtos e/ou servigos assinalados."”

110. Retornando-se, na sequéncia do texto da minuta, ao artigo 22 (também a ser renumerado em fungdo da realocacdo
aqui proposta), constata-se que a Unica matéria que restaria a ser tratada seria a disciplina do pagamento da segunda parte da
retribui¢@o individual. Isso porque as hipoteses de deferimento da designagdo do Brasil ja foram tratadas nos artigos analisados pelo
presente Parecer.

I11. Assim, opina-se no sentido da revis@o do artigo, sugerindo-se que trate apenas desse tema e evitando, mais uma vez, a
mencdo a Regras especificas do Regulamento Comum, na forma que segue:

"Art. . Concedida a protegdo, cabera ao INPI enviar a Secretaria Internacional notificagdo para pagamento, por
parte do titular, da segunda parte da retribui¢do individual relativa a designagdo 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 inscrig¢do internacional deva prosseguir por iniciativa do titular junto a
Secretaria Internacional, nos termos do Regulamento Comum."

112. Continuando a analise da minuta apresentada, passa-se as Seg¢Oes IV (artigo 23, sujeito a renumeracdo, tratando da
prorrogacdo), V (artigo 24, que cuida da substitui¢do), VI (artigos 25 a 28, disciplinando a transformacdo), VII (artigos 29 a 33,
tratando das designagdes posteriores), VIII (artigo 34, referente as marcas coletivas e de certificagdo), X (artigo 42, que cuida da
divisao) e XI (artigo 43, que trata das retificagdes).

113. Sobre o tema da prorrogacdo, a nota técnica informa que "as inscri¢oes internacionais prorrogadas em rela¢do ao
Brasil como parte contratante designada continuardo produzindo efeitos no Brasil. O §1° determina que estas prorrogagoes deverdo
ser solicitadas junto a SI e os §§2° e 3° determinam o arquivamento de designagoes pendentes de exame e a extingdo das designacoes
concedidas, quando ndo prorrogadas.”

114. Com relagdo ao ponto, sugere-se a revisdo da redagdo do artigo 23, a fim de deixar o comando mais claro, na forma
que segue:

"Art. . A prorroga¢do da inscri¢do internacional em relagdo ao Brasil devera ser solicitada pelo titular junto a
Secretaria Internacional, a fim de que continue produzindo efeitos no Pais.

Paragrafo unico. As designagées do Brasil pendentes de exame e relativas a inscri¢ées internacionais que ndo forem
prorrogadas ao fim da sua vigéncia serdo arquivadas, sendo extintas aquelas que tiverem sido concedidas."
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115. A substitui¢do, prevista no artigo 24, sujeito a renumeracao, possibilita ao titular de uma inscri¢do internacional que
designe o Brasil solicitar anotacdo para que o registro nacional seja substituido pela inscri¢do internacional, conforme disposto no
Artigo 4bis do Protocolo.

116. Aqui, uma vez mais, opina-se no sentido de evitar a remissdo a outros textos normativos, permitindo-se ao usuario a
compreensdo do tema através da consulta simples a Resolucao.

117. Em primeiro lugar, importante ressaltar que ambos os registros (nacional e internacional) devem ser titularizados pela
mesma pessoa. Entende-se também que o artigo poderia condicionar a substituigdo aos requisitos previstos no referido Artigo do
Protocolo, a saber: a) que os produtos e/ou servigos listados no registro nacional correspondam aqueles constantes da inscrigdo
internacional em relagao ao Pais; e b) que o registro nacional seja anterior ao pedido de extensdo da inscrigdo internacional em relagdo
ao Brasil. Por fim, recomenda-se também dispor que a decisdo a ser proferida pelo INPI estara sujeita a recurso.

118. Diante do exposto, sugere-se a seguinte redagio:
"Art. . O titular de inscri¢do internacional que designa o Brasil podera solicitar a anotagdo da substitui¢do do
registro nacional, também de sua titularidade, pela inscrigdo internacional, desde que:

I - os produtos e/ou servigos listados no registro nacional sejam idénticos aqueles constantes da inscri¢do
internacional em relacdo ao Pais; e

1I - o registro nacional seja anterior ao pedido de extensdo da inscri¢do internacional em relagdo ao Brasil.

§1° O INPI decidira acerca da solicitagdo de substitui¢do, cabendo recurso da referida decisdo no prazo de 60
(sessenta) dias.

$2° Deferida a solicitagdo de substitui¢do, cabera ao INPI informar a Secretaria Internacional acerca da respectiva
anotagdo."”

119. Os artigos 25 a 28 (a serem renumerados) dispdem, nos termos da nota técnica, sobre a possibilidade de transformacao
de uma designacdo do Brasil em um pedido ou registro nacional quando a inscrigdo internacional for cancelada a pedido da
Administragdo de Origem durante o periodo de dependéncia (5 anos) entre a inscri¢do internacional e o pedido ou registro de base.

120. A transformag@o somente serd aceita se solicitada em até 3 (trés) meses contados da data em que a inscri¢do foi
cancelada, nos termos do Artigo 9quinguies do Protocolo.

121. No que se refere ao artigo 25 da minuta, sugere-se, em primeiro lugar, a inclusdo do termo "cancelada" ap6s o verbo
"for", por evidente erro material na digitagdo do documento.

122. Na sequéncia, passa-se a analise dos artigos 27 e 28, sugerindo-se a sua supressdo e realocagdo do seu contetido na
forma de paragrafos do proprio artigo 25, evitando-se a repeticdo de comandos comuns a transformag@o da designagdo do Brasil em
pedido ou registro nacional. No que se refere ao contido no §2° do artigo 27 e do §2° do artigo 28, considera-se tais comandos
desnecessarios, tendo em vista que, conforme ja exposto, o artigo 35 (sujeito a renumeracdo) ja prevé que as marcas objeto de
designagdo do Brasil serdo examinadas de acordo com a LPI.

123. Propde-se, assim, a seguinte redagdo para o artigo, com alguns acertos no texto a fim de torné-lo harmoénico com a
minuta:

"Art. . Quando uma inscri¢do internacional que designar o Brasil for cancelada a pedido da Administragdo de
Origem, o titular da inscricdo poderd, no prazo de 3 (trés) meses a contar da data do cancelamento, solicitar ao INPI a
transformagdo da designa¢do em um pedido ou registro nacional da mesma marca.

§1° O cancelamento de que trata o caput poderd ser parcial, referindo-se apenas a alguns dos produtos e servigos
especificados.

§2° No registro decorrente de transformagao, serdo mantidos.
1 — a data de deposito da designagdo;

1l — a data da prioridade, quando houver, e

11l — o periodo de vigéncia da designagado.

$3° No pedido decorrente de transformagdo, serdo mantidas:
I — a data de deposito da designagdo, e

1l — a data da prioridade, quando houver.

$4° Os atos praticados em relagdo a designagdo serdo aproveitados desde que realizados até a data do cancelamento
da inscrigdo internacional.

$5° As comunicagoes enviadas pelo INPI mas ndo recepcionadas pela Secretaria Internacional serdo novamente
encaminhadas, sendo reabertos eventuais prazos aplicaveis."

124. Quanto ao artigo 26 da minuta proposta, entende-se que o mesmo ¢ desnecessario, na medida em que o artigo 35
(sujeito a renumeragdo) ja prevé que as marcas objeto de designagdo do Brasil serdo examinadas de acordo com a LPI. Nao faria
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qualquer sentido pressupor que a transformag@o de uma designacao em pedido ou registro nacional ndo estaria sujeita a observancia da
lei nacional. Assim, sugere-se que o artigo seja suprimido do texto.

125. Os artigos 29 a 33 da minuta, sujeitos a renumeragao, tratam das designagdes posteriores ¢ das anotagdes.

126. Os artigos 29 e 30 cuidam das solicitacdes de designagdes posteriores e de anotagdes referentes as inscricdes
internacionais que designam o Brasil, disciplinando que as mesmas deverdo ser enviadas pelo titular diretamente a Secretaria
Internacional, a excegdo das solicitagdes de anotacdo de alterago de titularidade que se enquadrem nas hipoteses do artigo 30.

127. Aqui, no ponto, a analise segue a mesma linha do raciocinio aplicado a inteligéncia dos artigos 13 e 14 da minuta, que
tratam do tema com relagdo aos pedidos internacionais originados no Brasil.

128. Considerando que o artigo 29 traz uma regra, acima exposta, enquanto que o artigo seguinte comporta a tinica excegao
4 mesma, sugere-se a substitui¢do por um Unico artigo, promovendo-se algumas alteragdes para uma melhor compreensdo pelo
usuario. Recomenda-se também evitar a mencéo a prolagdo de decisdo por parte da Autarquia, suprimindo-se o §2° do artigo 30,
considerando ainda o comando previsto no §3° do proprio artigo que informa que o pedido serd encaminhado ap6s processamento a
Secretaria Internacional, o que denota que o INPI ndo profere uma decisao propriamente dita no caso.

129. Sugere-se a adogdo da seguinte redagao:

"Art. . As solicitacées de designagoes posteriores e de anotagdes referentes as inscrigoes internacionais que
designam o Brasil deverdo ser enviadas pelo titular diretamente a Secretaria Internacional, salvo nas hipoteses em que, em se
tratando de solicita¢des de anotacdo de alteragdo de titularidade:

I — houver impossibilidade de obtengdo, por razoes legitimas, da assinatura do cedente da inscri¢do internacional,
comprovada por documento habil;

Il — o cessionario for pessoa fisica ou juridica, nacional do Brasil, domiciliado ou possuidor de estabelecimento
industrial ou comercial real e efetivo no Pais,; e

11 — a alteragdo de titularidade produzir efeitos em relagdo a uma designagdo do Brasil.

Paragrafo unico. A solicitagdo de anotagdo de alteragdo de titularidade, quando apresentada perante o INPI, serd

processada em conformidade com as normas aplicdveis a transferéncia de pedidos ou registros nacionais e, atendidos os requisitos,
sera encaminhada a Secretaria Internacional.”

130. O artigo 31, sujeito a renumeragdo, dispde sobre que, nos termos da nota técnica, "as anotagoes realizadas no
Cadastro Internacional acerca de uma inscri¢do internacional e aplicaveis ao Brasil como parte contratante designada, produzirdo
efeitos como se houvessem sido anotadas no INPI. Cabe ressaltar que as anotagées nem sempre serdo aplicaveis a todas as partes
contratantes. O titular, por exemplo, pode solicitar uma anotagdo de restri¢do da lista de produtos e servigos apenas em relagdo a
uma parte contratante, ndo afetando as designagoes as demais partes contratantes."”

131. O artigo 32, por seu turno, cria ressalva em relagdo aos casos de alteragdo de titularidade e de restrigio da lista de
produtos e servicos, hipoteses em que o INPI podera, no prazo de 18 meses da notificagdo, comunicar & Secretaria Internacional que
as mesmas ndo produzirdo efeitos no Brasil, indicando as razdes para a recusa.

132. Tal como sugerido em relagdo aos artigos 13 e 14, e também 29 e 30, opina-se no sentido da realocag@o do texto do
artigo 32, transformando-o em um paragrafo do artigo 31.

133. Entende-se também que o artigo 33 possa e deva ser realocado, passando o comando a um paragrafo do artigo 31,
considerando que, nos termos da nota técnica, refere-se a anotagdo de alteragao de titularidade, prevista no inciso II. Com relacdo a
mencdo do artigo 135 da LPI, entende-se recomendavel trazer para o texto da Resolucdo aquela disposicdo, por se tratar de regra
especifica e que produzira efeitos em relagdo a uma anotacdo realizada no exterior.

134. Propde-se, dessa forma, a seguinte redagdo, procedendo-se ainda a alguns acertos do texto:

"Art. . As seguintes anotagoes, quando realizadas no Cadastro Internacional acerca de uma inscri¢do
internacional e aplicaveis ao Brasil como parte contratante designada, produzirdo os mesmos efeitos de uma anotag¢do realizada
diretamente junto ao INPI:

1 — alteragdo de nome e endereco do titular,

1l — alteracdo de titularidade,

111 — restri¢do da lista de produtos e servigos;

1V — renuncia da designagdo,

V — cancelamento da inscrigcdo internacional; e

VI — fusdo de inscrigdes internacionais.

$1° No prazo de 18 (dezoito) meses a contar da notifica¢do, o INPI podera comunicar a Secretaria Internacional que

as anotagdes previstas nos incisos Il e III ndo produzirdo efeitos no Brasil, indicando as razées para a recusa e as condi¢bes para a
apresentagdo de recurso face a referida decisdo.
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$§2°0 INPI comunicara a Secretaria Internacional a decisdo final sobre a recusa da anotagdo.

§3°A alteragdo de titularidade, prevista no inciso II, deverda compreender todos os registros ou pedidos, em nome do
cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou servigo idéntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos
registros ou arquivamento dos pedidos ndo cedidos no Brasil."

135. O artigo 34, a sofrer renumeracdo, cuida das marcas coletivas e de certificagdo. Nos termos da nota técnica, "o INPI
notificara a SI acerca de recusa provisoria sempre que uma designa¢do ao Brasil for referente a uma marca coletiva ou de
certificagdo. A recusa informard que deverd ser apresentada, em até 60 dias contados da notifica¢do da designagdo, a documentag¢do
prevista nos artigos 147 e 148 da LPI, referentes a marcas coletivas e de certificagdo, conforme o caso, bem como uma declaracdo
nos termos do art. 128, §§2° e 3°, referentes a marcas coletivas e de certificacdo, conforme o caso. Esta notificagdo de recusa
provisoria se deve ao fato de que a SI ndo transmitird, na ocasido da designa¢do ao Brasil e nem em etapa posterior, as
documentagoes supracitadas, referentes as marcas coletivas e de certifica¢do."

136. Em primeiro lugar, entende-se que o prazo de 60 (sessenta)_dias para a apresentagdo da documentagio € destinado ao
cumprimento de exigéncia por parte do usudrio. Assim, a sua contagem ndo pode ter por inicio a data da notificacdo da designacio
recebida no Brasil. Isso porque a recusa a ser encaminhada pelo INPI pode eventualmente ser informada somente aps esse prazo, o

que impossibilitaria o cumprimento por parte do requerente.

137. Aqui existe obice a aprovacao do texto da minuta, recomendando-se que o prazo deva correr a partir do recebimento

da notificacdo de recusa a ser encaminhada pelo INPL.

138. Por outro lado, sugere-se que a Resolug@o ndo se limite a transcrever apenas alguns dos requisitos referentes as marcas
coletivas e de certificag@o (artigo 128, §§2° ¢ 3° da LPI) e faga remiss@o aos demais (artigos 147 ¢ 148 da mesma lei). Entende-se
recomendavel também trazer para o texto da Resolucdo essas disposicdes, por se tratar de regras especificas e que produzirdo efeitos
em relagdo a uma anotacao realizada no exterior.

139. Assim, recomenda-se a seguinte revisdo da redacdo, afastando-se o dbice apontado, bem como de forma a deixar o
comando ainda mais claro ao usuario:

"Art. . Havendo designacdo do Brasil referente a uma marca coletiva ou de certificagdo, o INPI notificard a
Secretaria Internacional acerca da recusa provisoria, informando que o requerente, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do
recebimento da referida notificagdo, deverd apresentar:

I - na hipotese de marca coletiva, declaracdo, sob as penas da lei, de que os depositantes da marca coletiva sdo
pessoas juridicas representativas da coletividade, acompanhada de regulamento de utilizagdo, em lingua portuguesa, dispondo sobre
condigdes e proibi¢des de uso da marca;

Il — na hipotese de marca de certificagdo, declaracdo, sob as penas da lei, de que os depositantes da marca de
certificagdo ndo possuem interesse comercial ou industrial direto no produto ou servigo atestado, e informag¢do, em lingua
portuguesa, sobre as caracteristicas do produto ou servigo objeto de certificagdo e as medidas de controle que serdo adotadas pelo
titular."

140. Na sequéncia, cumpre ainda analisar os artigos 42 e 43 da minuta.

141. O artigo 42 cuida da divisdo dos produtos e servigos contidos na designagdo, dispondo que o titular de uma inscrigdo
internacional podera realizar tal solicitagdo perante o INPI.

142. Ressalte-se, que a possibilidade de divisdo de um pedido ou registro de marca ainda ndo foi objeto de regulamentacao
por parte do INPI, antecipando-se a presente Resolug@o quanto ao tema, considerando que a adesdo do Pais ao Protocolo importara na
adocdo do sistema multiclasse, ou seja, permitira que o depositante de um pedido de registro de marca especifique mais de uma classe
para a assinalar produtos ou servigos. O ato normativo que disciplinara o assunto esta inclusive sob analise por parte da Procuradoria.

143. No que se refere aos §§2° e 3°, opina-se no sentido da sua supressao.

144. Isso porque, no que se refere ao §2°, entende-se que ndo ha propriamente uma decisdo de mérito a ser emitida pelo
INPI quanto ao pedido de divisdo. Ao menos nesse sentido aponta a minuta de Resolugdo que visa a disciplina do tema (Processo
52402.002736/2019-09), considerando que ndo ha menc¢ao a respeito do proferimento de decisdo quanto ao pedido de divisdo naquela
proposta de ato normativo, muito menos de instancia recursal.

145. O §3° apresenta redag@o confusa, dispondo que "atendidos os requisitos para a divisdo, o INPI enviara a solicita¢do
da divisao a Secretaria Internacional”. Ora, parece que a solicitagdo sera realizada pelo usuario ao INPI com relag@o a designagdo do
Brasil e produzira efeitos somente no Pais. Entende-se que o INPI deva apenas proceder a devida comunicagdo a Secretaria
Internacional com relagdo ao pedido feito no Brasil.

146. Assim sendo, propde-se a revisdo da redagao do artigo 42, inclusive a fim de harmonizar com a proposta de Resolucéo
sobre o tema da divisdo:
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"Art. . O titular de uma inscri¢do internacional podera solicitar junto ao INPI a divisdo da designacdo do Brasil
em relag¢do aos produtos e servigos ali contidos.

Paragrafo unico. A solicitagdo de divisdo sera processada de acordo com as normas aplicaveis a divisdo de pedidos
ou registros nacionais, cabendo ao INPI enviar comunicag¢do acerca da divisdo a Secretaria Internacional.”

147. O artigo 43 trata das retifica¢des, dispondo, nos termos da nota técnica, "que o INPI podera reexaminar uma
designacdo ao Brasil quando notificado pela SI de uma retifica¢do relativa a esta designac¢do, a depender das consequéncias da
retificagdo na protecdo conferida. Em consondncia com a Regra 28(3), o §1° determina que o INPI poderad enviar a SI, em até 18
meses da notifica¢do da retificagdo, uma recusa provisoria de protecdo de oficio decorrente do reexame. O §2° determina que, em
fungdo do reexame, o INPI poderd convalidar ou anular seus atos, respeitados direitos adquiridos de terceiros."

148. Sugere-se apenas a revisdo do texto do artigo, a fim de tornar a norma mais clara e coesa em favor do usuario:

"Art. . Quando notificado pela Secretaria Internacional de uma retificagdo relativa a uma inscri¢do internacional,
o INPI podera reexaminar a designagdo do Brasil.

Paragrafo unico. O INPI podera enviar a Secretaria Internacional, em até 18 (dezoito) meses a contar do
recebimento da notifica¢do de retificagdo, uma recusa provisoria de proteg¢do de oficio, decorrente do reexame, podendo ocorrer a
convalidagdo ou anulagdo dos atos, respeitados direitos adquiridos de terceiros.”

149. O artigo 44, por fim, determina a data de entrada em vigor da Resolucao.

150. Quanto a técnica legislativa empregada, a minuta de Resolugdo apresenta-se em consonancia com o disposto na Lei
Complementar n° 95, de 1998, que dispde sobre a elaboragdo, a redacdo, a alteracdo e a consolidacdo das leis e do Decreto n° 9.191,
de 2017. Os dois instrumentos, em conjunto com o Manual de Redag@o da Presidéncia da Republica, orientam a elaborag¢ao dos atos
normativos desta Autarquia.

CONCLUSAO

151. A presente minuta de Resolugdo tem por escopo adequar os servigos prestados pelo INPI a nova realidade trazida
pelas obrigagdes assumidas pelo Pais diante do ingresso no sistema internacional de registro de marcas.

152. A Procuradoria, em juizo estrito de legalidade, diante de todo o exposto, manifesta-se pela existéncia de dbice juridico
a aprovacdo do ato normativo proposto no que se refere ao disposto nos seguintes artigos, recomendando a sua revisdo com base na
analise realizada no presente Parecer:

- no artigo 10, paragrafo tnico, considerando que o Regulamento Comum ao Protocolo de Madri prevé, smj, em sua
Regra 11 o prazo de 3 (trés) meses para o sanecamento de irregularidades;

- nos artigos 17 e 18, considerando que ndo encontram-se em consonancia com a op¢ao realizada pelo Pais e constante
do artigo 1°, VI do Projeto de Decreto Legislativo n° 860-B de 2017, que aprova os textos do Protocolo de Madri e prevé que o Brasil
elege os idiomas espanhol e inglés, nos termos da Regra 6(1) do Regulamento Comum;

- no artigo 34, considerando que o prazo de 60 (sessenta) dias para a apresentacdo da documentacdo ¢ destinado ao
cumprimento de exigéncia por parte do usudrio, ndo sendo devida a contagem do referido prazo a partir da data da notificagdo da
designagdo do Brasil, pois a recusa a ser encaminhada pelo INPI pode eventualmente ser informada somente apds esse prazo, o que
impossibilitaria o cumprimento por parte do requerente.

153. Opina-se também pela supressdo dos artigos 7°, 16, 26, 27, 28 ¢ 39, além da alteragdo dos artigos 3°, 4°, 5°, 6°, 11, 12,
15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 34, 42 e 43, bem como pela substituicdo dos artigos 8°, 9° e 10 por um tnico 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.

E o parecer.
A considerag@o superior.

Rio de Janeiro, 06 de maio de 2019.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL
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