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

NOTA n. 00004/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.003671/2021-36
INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ASSUNTOS: Protocolo de Madri e pagamento da 2a parcela da retribuicao individual

1. Trata-se de consulta encaminhada pela Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais
e Indicacbes Geogréficas - DIRMA através da qual é solicitada andlise juridica quanto a proposta
encaminhada pela Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) para extensao de prazo para
pagamento de 22 parcela da retribuicdo individual, no ambito do Protocolo de Madri, em decorréncia da
pandemia de Covid-19.

2. Considerando o possivel impacto financeiro da medida, a consulta também foi encaminhada
a Coordenacado-Geral de Orcamento e Flnan(;as - CGOF que, por meio do Serwgo de Arrecadacao -
SEARC, manifestou-se no sentido de que "se da aceitacdo advier postergacdo do ingresso de recursos,
como cogitado supra, existe possibilidade de impacto na previsdo da Receita Anual, numa situacdo em
que os pagamentos do segundo semestre apenas sejam feitos no primeiro semestre do ano seguinte,
podendo trazer efeitos Orcamentdrios diversos, como frustracdo da previsdo de receita. Por outro lado,
caso seja dado efeito retroativo a proposta, existe possibilidade de aumento da Arrecadacdo com os
pagamentos dos processos atualmente arquivados por falta de pagamento da segunda parte”.

3. Segundo a DIRMA, a proposicdo apresentada pela OMPI consistiria em estender, por até 06
(seis) meses, o prazo para pagamento de 22 parcela da retribuicao individual nas designacdes ao Brasil
feitas no sistema internacional, com base na possibilidade de adocdo de medidas excepcionais de
assisténcia em situacbes de forca maior, conforme autorizado pela Regra 5 do Regulamento Comum. A
medida poderia ser adotada de forma imediata, em func¢ao da crise provocada pela pandemia
decorrente da propagagdo do virus COVID-19 e seria vélida também para eventuais fatos futuros de
natureza similar.

4, A Forca-Tarefa do Protocolo de Madri no INPI teceu algumas consideracdes sobre a
proposta, destacando que "aceitar a proposta da OMPI e conceder a benesse de extensao de prazo com
base na Regra 5 do Regulamento ao usudrio de Madri em decorréncia da pandemia de Covidl9, talvez
implique em tratamento desigual resultando em questionamentos pelos usuarios da via direta”.

5. Salientou-se também a preocupacdo no que se refere a possibilidade de que, em caso de
arquivamento do pedido por falta de pagamento da retribuicdo, a invocacao da Regra 5 do
Regulamento no prazo de 6 (seis) meses possa resultar na anulagao daquele ato, com o risco de
deferimento posterior de outros pedidos examinados ao longo desse periodo.

6. Passa a Procuradoria a analise da proposta apresentada pela OMPI.

7. O Decreto Legislativo n. 49/2019 e o Decreto n. 10.033/2019 aprovaram o ingresso do pais
no Protocolo de Madri, referente ao registro internacional de marcas, e promulgaram o seu texto, bem
como o do respectivo Regulamento Comum.

8. Com o mgresso no Tratado, foram apresentadas pelo Brasil algumas declaracdes e
notificacOes, dentre as quais consta “/V - notificacdo com /nd/cagao de que a taxa individual, conforme
declaracdo prevista no art. 8, “7”, do Protocolo de Madri, é constituida por duas partes, a primeira a ser
paga no momento do pedido /nternac/ona/ ou da designacdo subsequente da Republica Federativa do
Brasil, e a sequnda a ser paga em momento posterior, em conformidade com a legislacdo brasileira, nos
termos do disposto na regra 34, “3”, “a”, do Regulamento Comum".

9. A proposta apresentada pela OMPI para a dilagao do pagamento da 2a parte da retribuicao
individual, a vista da crise mundial decorrente da pandemia, esta fulcrada na Regra 5 do Regulamento
Comum, transcrita abaixo:

"Regra 5

Falhas nos servicos postais e de distribuicao

1) [Comunicacbdes enviadas através de um servigco postal] A inobservéncia, por uma parte
interessada, de um prazo para uma comunicacdo dirigida a Secretaria Internacional e enviada através
de um servico postal serd relevada se a parte interessada der a prova, de forma satisfatoria, a
Secretaria Internacional, de que

i) @ comunicagdo foi enviada pelo menos cinco dias antes da expiracdo do prazo ou, quando



o servigo postal foi interrompido em qualquer um dos dez dias que antecederam a data da expiracdo do
prazo por motivos de guerra, revolucdo, desordem civil, greve, calamidade natural ou outras razbes
semelhantes, a comunicacdo foi enviada pelo menos cinco dias apds o reinicio do servigo postal,

ii) o envio da comunicacdo foi efetuado pelo servico postal sob correspondéncia registrada
ou que os dados relativos ao envio foram registrados pelo servigo postal no momento do envio, e

ifi) nos casos em que o correio, independentemente da sua categoria, ndo chega
normalmente a Secretaria Internacional nos dois dias seguintes ao seu envio, a comunicacdo é enviada
em uma categoria de correio que chega normalmente a Secretaria Internacional nos dois dias seguintes
ao envio, ou é enviada por aviéo.

2) [Comunica¢bes enviadas através de um servico de distribuicdo] A inobservdncia, por uma
parte interessada, de um prazo para uma comunicacdo dirigida a Secretaria Internacional e enviada
através de um servico de distribuicdo, serd relevada se a parte interessada der a prova, de forma
satisfatdria, a Secretaria Internacional, de que

i) @ comunicacdo foi enviada pelo menos cinco dias antes da expiracdo do prazo ou, quando
o servico de distribuicdo foi interrompido em qualquer um dos dez dias que antecederam a data da
expiracdo do prazo por motivos de guerra, revolucdo, desordem civil, greve, calamidade natural ou
outras razées semelhantes, a comunicacdo foi enviada pelo menos cinco dias apds o reinicio do
funcionamento da empresa de transporte de correio, e

if) os dados relativos ao envio da comunicacdo foram registrados pelo servico de
distribuicdo no momento do envio.

3) [Limites da justificativa] A inobservdncia de um prazo é apenas relevada no dmbito da
presente regra se a prova mencionada nos paragrafos 1 ou 2 e a comunicacdo, ou um duplicado desta,
forem recebidos pela Secretaria Internacional o mais tardar seis meses apds a expiragdo do prazo.

4) [Pedido internacional e designacdo posterior] Quando a Secretaria Internacional receber
um pedido internacional ou uma designacdo posterior apds o prazo de dois meses mencionado no
paragrafo 4 do artigo 3 do Acordo, no paragrafo 4 do artigo 3 do Protocolo e na alinea b) do pardagrafo 6
da regra 24, e a Administracdo pertinente indicar que a recepcdo tardia resulta de circunstdncias
mencionadas nos paragrafos 1 ou 2, serdo aplicados o pardagrafo 1 ou 2 e o pardgrafo 3."

10. Os paragrafos 1 e 2 da Regra 5 do Regulamento tratam das falhas nas comunicacbes
realizadas através de servicos postais ou de distribuicdo, respectivamente. As referidas falhas de
comunicacao devem estar relacionadas, por exemplo, a uma calamidade natural ou "a outras razbes
semelhantes" e a dilacdo do prazo para a pratica do ato depende, necessariamente, da comprovacdo da
ocorréncia das condigdes previstas nos referidos itens.

11. Nos termos do paragrafo 3, a apresentacdo dos elementos de prova que justificam a
inobservancia do prazo fixado deve ser realizada em até 6 (seis) meses apds o seu decurso.

12. No que tange a aplicacdo do disposto na Regra 5 ao contexto que envolve a declaracdo
emitida pela Organizacdo Mundial da Salde - OMS, realizada em 11 de marco de 2020, quanto a
pandemia do virus COVID-19 ("novo coronavirus"), permitindo, por exemplo, a postergacdo no
pagamento da 2a parcela da retribuigao individual devida, entende-se que caberia ao INPI avaliar a sua
pertinéncia, a vista das consideracdes sobre o impacto ocorrido em todos os niveis de atividades
econdmicas e sociais.

13. Isso porque a Regra 34 do Regulamento assim dispde:

"Regra 34

Montantes e pagamento das retribuicoes

1) [Montantes das retribuicbes] Os montantes das retribuicbes devidas nos termos do
Acordo, do Protocolo ou deste Regulamento Comum, com a exce¢dao das retribuigdes individuais, sdo
especificadas na Tabela de Retribuicées anexada a este Regulamento Comum e dele fazendo parte
integrante.

2) [Pagamentos] a) As retribuicées indicadas na Tabela de Retribuicdes podem ser pagas a
Secretaria Internacional pelo depositante ou pelo titular ou, quando a Administragdo da Parte
Contratante do titular aceite receber e transferir tais retribuicbes e o depositante ou o titular assim o
desejar, por essa Administracédo.

b) Qualquer Parte Contratante cuja Administracdo aceite receber e transferir as retribuicbes
deverd notificar esse fato ao Diretor Geral.

3) [Retribuicdo individual pagdvel em duas partes] a) Uma Parte Contratante gue fizer ou
tiver feito uma declaracdo nos termos do pardgrafo 7 do artigo 8 do Protocolo podera notificar ao Diretor
Geral que a retribuicdo individual a ser paga relativa a uma designacdo dessa Parte Contratante consiste
em duas partes, a primeira parte a ser paga no momento do depdsito do pedido internacional ou da
designacdo posterior dessa Parte Contratante e a sequnda parte a ser paga numa data posterior que
serd determinada em conformidade com a legislacdo dessa Parte Contratante.

b) Nos casos em que é aplicadvel a alinea a), as referéncias feitas nos pontos 2, 3 e 5 na
Tabela de Retribuicées para uma retribuicdo individual deverdo ser entendidas como referéncias a
primeira parte da retribuicdo individual.

¢c) Nos casos em que é aplicdvel a alinea a). a Administracdo designada da Parte
Contratante pertinente notificard a Secretaria Internacional a data de vencimento da sequnda parte da
retribuicdo individual. A notificacdo indicard

) o numero da inscricdo internacional em questao,

if) o nome do titular,

iii) a data de vencimento da sequnda parte da retribuicdo individual,




iv) nos casos em que o montante da segunda parte da retribuicdo individual depende do
numero de classes de produtos e servicos para os quais a marca é protegida na Parte Contratante
designada pertinente, o numero de tais classes.

d) A Secretaria Internacional transmitird a notificacdo ao titular. Quando a segunda parte da
retribuicdo individual é paga dentro do prazo aplicavel, a Secretaria Internacional anotara o pagamento
no Cadastro Internacional e notificard esse fato a Administracdo da Parte Contratante pertinente,
Quando a segunda parte da retribuicdo individual ndo é paga dentro do prazo aplicavel, a Secretaria
Internacional notificaré a Parte Contratante pertinente, anulara a inscricdo internacional no Cadastro
Internacional com respeito a Parte Contratante pertinente e notificard o titular de acordo.

4) [Modos de pagamento de retribuicdes a Secretaria Internacional] As retribuicdées devem
ser pagas a Secretaria Internacional tal como especificado nas Instrucées Administrativas.

5) [Indicacbes que acompanham o pagamento] Quando do pagamento de qualquer
retribuicdo a Secretaria Internacional, deverd indicar-se,

) antes da inscricdo internacional, o nome do depositante, a respectiva marca e o objeto do
pagamento;

/i) apds a inscricdo internacional, o nome do titular, o numero da respectiva inscricdo
internacional e o objeto do pagamento.

6) [Data do pagamento] a) Ressalvadas a alinea b) do paragrafo 1 da regra 30 e a alinea b),
uma retribuicdo serd considerada paga a Secretaria Internacional no dia em que a Secretaria
Internacional receber o montante requerido.

b) Quando o montante requerido estiver disponivel numa conta aberta na Secretaria
Internacional e a Secretaria tiver recebido do titular da conta as instrucbes para debitar a conta, a
retribuicdo serd considerada paga a Secretaria Internacional no dia em que a Secretaria Internacional
receber um pedido internacional, uma designacdo posterior, instrucées para debitar a sequnda parte de
uma retribuicao individual, um pedido de anotacdo de uma alteragcdo, ou instrugées para prorrogar uma
inscricdo internacional.

7) [Alteracdo do montante das retribuicdes] a) Quando o montante das retribuicbes a serem
pagas para o depdsito de um pedido internacional for modificado no periodo entre a data em que o
pedido de apresentacdo de um pedido internacional a Secretaria Internacional é recebido ou é
considerado ter sido recebido pela Administracdo de origem nos termos das alineas a) ou c) do
pardgrafo 1 da regra 11 e a data da recepcdo pela Secretaria Internacional do pedido internacional, a
retribuicdo aplicavel sera a que estava em vigor na primeira dessas duas datas.

b) Quando uma designacdo nos termos da regra 24 seja apresentada pela Administracdo da
Parte Contratante do titular e o montante das retribuicées a serem pagas relativas a essa designacédo
seja alterada entre a data da recepcdo, pela Administracdo, do pedido do titular de apresentacdo da
referida designacdo e a data em que a designacdo é recebida pela Secretaria Internacional, as
retribuicdes aplicaveis serdo as que estavam em vigor na primeira dessas duas datas.

¢) Nos casos em que é aplicavel a alinea a) do pardgrafo 3, o montante da segunda parte da
retribuicdo individual em vigor na data ulterior mencionada nessa alinea serd aplicavel.

d) Quando o montante das retribuicbes a serem pagas para a prorrogacao de uma inscri¢ao
internacional é modificado entre a data do pagamento e a data em que a prorrogacdo deva ser
efetuada, o montante aplicidvel serd o que estava em vigor na data do pagamento, ou na data
considerada como sendo a do pagamento em conformidade com a alinea b) do pardgrafo 1 da regra 30.
Quando o pagamento é feito apds a data em que a prorrogacdo deveria ser efetuada, o montante
aplicavel serd o que estava em vigor nessa data.

e) Quando o montante de qualquer retribuicao diferente das retribuicées referidas nas
alineas a), b), ¢) e d) seja alterada, o montante aplicavel serd o que estava em vigor na data em que a
retribuicado foi recebida pela Secretaria Internacional.” (grifamos)

14. Como visto, a Regra 34(3)(c)(iii) do Regulamento permite que a " Administracdo designada
da Parte Contratante", no caso do Brasil, o INPI, informe a Secretaria Internacional sobre a data de
vencimento da 2a parte da retribuicao individual.

15. Nesse caso, poderia-se, de fato, permitir que o depositante, mediante a comprovacao
prevista na Regra 5, pudesse postular a prorrogacdo do prazo para o referido pagamento, na forma da

Regra 5. Isso, contudo, como j& dito anteriormente, dependeria de decisdo da Presidéncia do INPI quanto
a considerar se eventuais falhas de comunicacdo ocorridas no contexto da pandemia poderiam justificar

um pedido de prorrogacao.

16. Por fim, cabe tecer alguns comentdrios sobre as consideracdes realizadas pela Forca-
Tarefa.
17. Quanto a preocupacao externada no que se refere a garantir a isonomia com os usuarios da

via direta (nacional), caberia analisar se a prorrogacao dos prazos para os depositantes via Protocolo
encontraria justificativa na precariedade dos instrumentos de comunicacdo no contexto da
pandemia, diante do contido na Regra 5 do Regulamento. Por outro lado, a peculiaridade que envolve o
pagamento da retribuicdo individual na via do Protocolo, realizada em 2 (duas) partes, também poderia
ser considerada. Caberia, nesse sentido, uma avaliacdo do cendrio fatico por parte do INPI, justificando e
embasando o posicionamento a ser adotado.

18. Com relacao a fila de exame, hd que se destacar que atualmente, em funcao do disposto na
Regra 5bis(1)(a) do Regulamento (processamento continuado), a sua ordem ja vem sendo impactada.
Tal como informado pela Forca-Tarefa, o titular pode solicitar a OMPI que dé continuidade ao seu
processo, desde que cumpridos os requisitos necessarios e paga a retribuicdo especifica, dentro de 2



(dois) meses a contar do vencimento do prazo. A Forga-Tarefa lembra que "o processamento continuado
se equipara ao prazo extraordindrio previsto na Lei da Propriedade Industrial (LPI)". Quanto a esse
aspecto, competiria a area técnica analisar o impacto de uma nova possivel extensdao do prazo por mais
6 (seis) meses.

19. Assim sendo, diante da consulta formulada, a Procuradoria manifesta-se pela viabilidade
juridica da proposta apresentada pela OMPI, ressaltando caber a Presidéncia da Autarquia avaliar a
conveniéncia e a oportunidade da sua adocdo, considerando, em especial, o contido na Regra 34(3)(c)
iii) do Regulamento, que permite ao pais contratante indicar a Secretaria Internacional, mediante
notificacdo, a data de vencimento da 2a parte da retribuicdo individual.

20. A consideracao superior.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021.

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) 52402003671202136 e da chave de
acesso d5ad06ff

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
cédigo 623420299 no endereco eletrénico http://sapiens.agu.gov.br. Informacdes adicionais: Signatario
(a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 30-04-2021 15:52. NUmero de Série:
61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
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GABINETE

DESPACHO DE APROVACAO n. 00052/2021/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.003671/2021-36
INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ASSUNTOS: PROPRIEDADE INTELECTUAL / INDUSTRIAL E OUTROS

Estou de acordo com a NOTA n. 00004/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, de lavra do
Procurador Federal Marco Fioravante Villela Di lulio, Coordenador-Geral Juridico de Propriedade
Industrial.

A DIRMA.

Rio de Janeiro, 03 de maio de 2021.

Marcos da Silva Couto
Procurador-Chefe - PFE/INPI

Atencéo, a consulta ao processo eletronico estd disponivel em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Numero Unico de Protocolo (NUP) 52402003671202136 e da chave de
acesso d5ad06ff

Documento assinado eletronicamente por MARCOS DA SILVA COUTO, de acordo com 0s normativos
legais aplicdveis. A conferéncia da autenticidade do documento esta disponivel com o cdédigo
626792172 no endereco eletrénico http://sapiens.agu.gov.br. Informacdes adicionais: Signatario (a):
MARCOS DA SILVA COUTO. Data e Hora: 03-05-2021 15:07. NUmero de Série: 17421783. Emissor:
Autoridade Certificadora SERPRORFBVS5.



