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1. Adesdo ao Acordo de Haia.

2. Criacdo de rota para pedidos de registro internacional de desenho industrial.

3. Convivéncia com o sistema previsto na LPI, desde que respeitados os respectivos espectros de
incidéncia.

4. Declaragdes a serem emitidas pelo Brasil.

5. Necessidade de questionamento a8 OMPI quanto & harmonia do disposto na Regra 3 do Regulamento
Comum com o artigo 217 da LPI.

1. Trata-se de processo instaurado em razdo do Oficio SEI n. 342925/2021/ME, referente ao exame dos
aspectos técnicos e juridicos relacionados a proposta de adesdo do Brasil ao Ato de Genebra, relativo ao Acordo de Haia
sobre o Registro Internacional de Desenhos Industriais.

2. Na Nota Técnica/SEI n. 1/2021/INPI/CGMID/DIRMA/PR, a Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e
Indicagdes Geograficas informa que o “Acordo de Haia sobre o Registro Internacional de Desenhos Industriais” de 1925
¢ um tratado de carater procedimental cujo objetivo € habilitar pessoas fisicas e juridicas de uma das Partes contratantes a
requerer, por intermédio da Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual — OMPI, sediada em Genebra, o registro de
um desenho industrial nas demais Partes.

3. Informa ainda a DIRMA que o Acordo de Haia é composto por dois documentos, sendo recomendada
pela OMPI a adesdo ao Ato de Genebra, de 1999, por apresentar um regulamento mais benéfico as partes contratantes,
constituindo-se, assim, instrumento juridico que oferece via alternativa e centralizada para prote¢do de desenhos
industriais em nivel internacional, com simplificacdo de procedimentos e significativa redugdo de custos.

4, Aponta-se, ainda, que a adesdo do Brasil ao Acordo de Haia ¢ atividade estabelecida na iniciativa
estratégica 3.2 do Plano de Ag¢ao INPI 2021, instituido pela Portaria INPI/PR n. 17, de 03 de fevereiro de 2021.

5. A DIRMA também ressalta nas informagdes técnicas que instruem os autos que as regras do Acordo
estipulam o prazo méaximo de seis meses para a realizagdo do exame substantivo e emissdo do primeiro parecer acerca da
registrabilidade das designacdes advindas de registros internacionais, sob pena de concessdo imediata ¢ compulsoria. Por
esse motivo, teria sido constatada a necessidade de um sistema de TI que garantisse mais agilidade no tratamento das
peticdes e pedidos inseridos nos processos de registro, tendo a OMPI e o INPI firmado parceria para implementagdo, sem
custo para a Autarquia, de sistema de gerenciamento de processos de registro de desenhos industriais.

6. A DIRMA destaca ainda que atualmente emite decisdes em pedidos de registros de desenhos industriais
em prazo inferior a 4 (quatro) meses, nao apresentando backlog desde o inicio do ano de 2019.



7. Por fim, a Diretoria aponta as Declaragdes que o Brasil devera efetuar quando de sua adesdo ao Acordo,
na forma do artigo 30 do Ato de Genebra, ndo sendo cabivel, nos termos do artigo 29, a apresentacdo de reservas.

8. Encaminhados os autos em 07 de janeiro do corrente ano a Procuradoria, foi constatada a inexisténcia de
tradugdo para o vernaculo do Regulamento de Execu¢do do Acordo de Haia, o que foi objeto de solicitagdao por parte do
orgdo consultivo, tendo a DIRMA, na sequéncia da instrug@o processual, providenciado a respectiva juntada.

9. Por fim, convém destacar que, paralelamente aos presentes autos, tramita o Processo n°

52402.012241/2021-13, referente a consulta sobre possiveis adequagdes do procedimento administrativo de exame
técnico de pedidos de registros de desenhos industriais, como definido pelo respectivo Manual.

10. No referido processo, a area técnica do INPI indica que o procedimento vigente “ndo é adequado as
regras impostas pela adesdo ao Acordo de Haia sobre Registro Internacional de Desenhos Industriais”.

E o relato do necessario.

11. De inicio, cuida registrar que a manifestacdo da Procuradoria estard centrada nos topicos devolvidos na
presente consulta, sendo certo ainda que ndo compete a este 6rgdo juridico avaliagdo no que toca a conveniéncia da
medida a ser implementada, mas apenas o exame das questdes juridicas a ela subjacentes.

12. Trata-se de consulta a respeito dos possiveis entraves juridicos decorrentes da adesdo ao Acordo de Haia,
tratado que estabelece mecanismo internacional de registro de desenhos industriais, por meio do qual seria possivel a um
requerente sediado em um dos paises signatarios do Acordo, através de um s6 pedido, reivindicar prote¢do em mais de
um Estado-Membro.

13. O artigo 14 do Ato de Genebra, que compde o Acordo de Haia, dispde sobre os efeitos dos registros
internacionais de desenhos industriais:
"Artigo 14

Efeitos do registo internacional

1) [Efeitos idénticos aos de um pedido segundo a legislagdo aplicavel] A contar da data em que é
efetuado, o registo internacional produz em cada Parte Contratante designada pelo menos os mesmos efeitos que um
pedido regularmente depositado para a obten¢do da prote¢do do desenho ou modelo industrial segundo a legisla¢do
dessa Parte Contratante.

2) [Efeitos idénticos aos da concessdo de protegdo segundo a legisla¢do aplicavel] a) Em cada Parte
Contratante designada cujo Organismo ndo tenha comunicado uma recusa de acordo com o Artigo 12, o registo
internacional produz os mesmos efeitos que uma concessdo de prote¢cdo do desenho ou modelo industrial segundo a
legislacdao dessa Parte Contratante, o mais tardar a contar da data da expira¢do do prazo durante o qual ela pode
comunicar uma recusa ou, se uma Parte Contratante tiver feito uma declara¢do a esse respeito de acordo com o
Regulamento de Execugdo, o mais tardar no momento especificado nessa declaragdo.

(.“) 14

14. Ainda que de forma indireta possam tangenciar algumas questdes substantivas (ex vi do Protocolo de
Madri), constata-se que os sistemas internacionais administrados pela OMPI destinam-se predominantemente a
uniformizar aspectos procedimentais ou formais entre os Estados-Membros, reduzindo eventuais diferengas operacionais
existentes, facilitando o acesso a protecao dos ativos de propriedade industrial em escala global.

15. De fato, o Ato de Genebra (1999) e o Ato de Haia (1960), documentos atualmente em vigor que
compdem o referido Acordo, sinalizam nessa diregdo.

16. O artigo 12 do Ato de Genebra indica o direito de recusa, estipulando a faculdade conferida aos Estados-
Membros para o indeferimento de pedidos a luz dos requisitos previstos pela legislagdo nacional:
"Artigo 12

Recusa



1) [Direito de recusar] O Organismo de qualquer Parte Contratante designada pode, se as condigoes
para a concessdo da prote¢do segundo a legisla¢do dessa Parte Contratante ndo forem preenchidas em relagdo a um, a
varios ou a totalidade dos desenhos ou modelos industriais que sdo objeto de um registo internacional, recusar os efeitos,
parcial ou totalmente, do registo internacional no territorio da referida Parte Contratante,; contudo, nenhum Organismo
pode recusar os efeitos, parcial ou totalmente, de qualquer registo internacional pelo motivo de as exigéncias relativas a
forma ou ao conteudo do pedido internacional que sdo prescritas no presente Ato ou no Regulamento de Execu¢do, ou
que se adicionam a essas exigéncias ou delas ATO DE GENEBRA (1999) 15 diferem, ndo terem sido satisfeitas segundo
a legisla¢do da Parte Contratante interessada.”

17. Como destacado acima, é vedada apenas a apresentagdo de recusa quando a mesma estiver fundada em
exigéncias relacionadas a forma ou ao conteudo do pedido internacional, as quais sdo disciplinadas no Ato de Genebra e
no seu Regulamento de Execug@o, o que reforga o carater procedimental do Acordo de Haia.

18. Feitas as presentes consideragdes iniciais, conclui-se que a analise juridica ora realizada, referente ao
Acordo de Haia, ndo depende das conclusdes da Procuradoria quanto ao objeto do Processo n® 52402.012241/2021-13.

19. Nos referidos autos, como relatado, trata-se de possivel revisdo do procedimento administrativo de exame
de pedidos de registros de desenhos industriais, na forma do artigo 95 da Lei n. 9.279/96 ¢ de eventual alteragao do
respectivo Manual. Em outras palavras, a adesdo do Brasil ao Acordo ndo depende de mudanga dos procedimentos
administrativos de exame da Autarquia.

20. Apods essas consideragdes iniciais, cabe reafirmar, conforme esclarecimento inicial, que ndo ¢ de
competéncia da Procuradoria a avaliagdo acerca da conveniéncia e oportunidade da adesdo ao Acordo de Haia, muito
embora seja possivel reconhecer as vantagens dai decorrentes. O Acordo de Haia imprime uma evidente racionalizagdo
no registro de desenhos industriais, notadamente em relacdo aos registros cujos titulares tenham a intencdo de buscar
protecdo além dos limites territoriais de um determinado pais.

21. Pode-se imaginar, por exemplo, os ganhos auferidos pelo empresario brasileiro que pretende fazer
circular seus produtos em outros paises, na medida em que terd uma importante reducao de custos e de esforgos ao fazer
uso do Acordo de Haia para viabilizar a protecdo aos seus desenhos industriais, em detrimento do uso particular dos
sistemas nacionais de registros.

22. De igual modo, € possivel projetar os beneficios para o Estado Brasileiro provenientes da adesdo ao
Acordo sob o prisma da entrada no territoério nacional de novos pedidos de registro de desenhos industriais por parte de
usudrios estrangeiros, circunstancia que, em principio, representaria incremento de receita e de investimentos.

23. Essas sdo as consideragdes preliminares que, a despeito de aparentemente irrelevantes para o exame
juridico ora solicitado, ddo o tom da importancia do tema da propriedade industrial para o desenvolvimento econdmico e
social do Brasil, dai porque inevitavel associa-las a um dos objetivos que devem ser perseguidos pelo Brasil a luz do que
dispde o art. 3°, II Constituicdo Federal de 1988.

24, Desta sorte, evidencia-se a compatibilidade do referido acordo internacional com o plexo axioldgico
assentado na Constituigdo, tanto por forca da previsdo contida no art. 3°, Il da Carta Magna, quanto em virtude do
comando inserto no art. 4°, IX da mesma Carta Politica.

25. Assim, ndo se vislumbra, em principio, qualquer abalo a Constituigdo provocado pela eventual adesdo do
Brasil ao Acordo de Haia, pelo contrario, identifica-se congruéncia com o texto constitucional. Ou seja, ndo se detectou
qualquer inconstitucionalidade, sendo certo que, em boa medida, o acordo potencializa protecao de desenhos industriais,
tal como previsto no art. 5°, XXIX da Constituigao.

26. Nao menos importante ¢ esclarecer, de plano, que o registro de desenhos industriais atualmente em vigor
no Brasil, delineado pela Lei n. 9.279/96, baseia-se no sistema consagrado na Convengdo de Paris - CUP (de 1883),
tratado internacional do qual o Brasil ¢ signatario e que ¢ administrado pela OMPI.



27. Trata-se de sistema modelado a partir da concep¢do de que a protecdo do desenho industrial deve ser
reivindicada em cada pais aderente a Convengdo. Doravante, para facilitar, este sistema sera referido como sistema de
registro nacional de desenho industrial.

28. Contudo, ¢ notdria a existéncia de inimeros tratados internacionais que visam uniformizar a disciplina de
algumas questdes basicas inerentes a protecdo da propriedade industrial, tais como a extensdo da prioridade, o nucleo
objeto da protecdo, cessao de titularidade, etc. Ocorre que, como regra geral, para a obtengao de protegdo em determinado
pais, mesmo signatario dos tratados, fazia-se mister a utilizacdo do seu respectivo sistema nacional. Essa € a sistematica
prevista na CUP, como ja exposto.

29. Assim, mostrou-se ser igualmente necessaria, no ambito do sistema internacional, a uniformizagdo dos
procedimentos de concessdo de direitos de propriedade industrial.

30. Nesse ponto, oportuno destacar trecho do Parecer n. 00003/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, desta
Procuradoria, aprovado pelo Despacho de Aprovagdo n. 00127/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AG, no qual se analisou
a proposta de adesdo do Brasil ao Protocolo de Madri, que introduziu no pais o sistema internacional de registro de
marcas:

“26. Ocorre, contudo, que as negociagdes em torno da protecdo da propriedade industrial avangaram
também para abarcar a otimizagdo dos procedimentos de defesa dos direitos, notadamente por for¢a da globalizagdo e
crescente circula¢do de bens e servigos. Ainda que se reconhega a soberania de cada pais para a regulagdo dos direitos
de propriedade industrial, e, portanto, a prerrogativa de cada qual de conceder direitos a partir de seu proprio quadro
normativo, aguca-se de forma cada vez mais vigorosa a demanda pela racionalizagdo de regras de procedimentos e
custos envolvidos na extensdo da prote¢do destes ativos Em suma, debruga-se diante de uma preméncia por uma via mais
rapida para protecdo da propriedade intelectual em paralelo ao sistema de registro "pais por pais".

27. Alias, foi justamente com este intuito de viabilizar uma maior cooperagdo internacional em torno da
protegdo da propriedade industrial que foi celebrado o Tratado de Cooperag¢do em matéria de patentes, o PCT, Tratado
que estabelece um mecanismo através do qual um unico pedido de patente feito em um dos Estados signatarios pode ser
replicado nos demais, sem que haja necessidade de se proceder singularmente ao pedido em cada um desses Estados
Membros. Interessante observar o preambulo do PCT para que fique claro o intuito do Tratado: "Os Estados
contratantes, Desejosos de contribuir para o desenvolvimento da ciéncia e da tecnologia, Desejosos de aperfeicoar a
protecgdo legal das invengoes, Desejosos de simplificar e tornar mais econémica a obten¢do de protec¢do das invengdes
quando a mesma for pedida em varios paises, Desejosos de facilitar e apressar o acesso de todos as informagoes técnicas
contidas nos documentos que descrevem as novas invengoes, Desejosos de estimular e acelerar o progresso econémico
dos paises em desenvolvimento através da adopgdo de medidas destinadas a aumentar a eficacia dos seus sistemas legais
de protec¢do das invengoes, sejam eles nacionais ou regionais, proporcionando-lhes facil acesso as informagoes
referentes a obtencdo de solugoes técnicas adaptadas as suas necessidades especificas e facilitando-lhes o acesso ao
volume sempre crescente da técnica moderna, Convencidos de que a cooperagdo internacional facilitara grandemente a
realizagdo destes objectivos, Concluiram o presente Tratado: (...)"

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

31. No Parecer acima citado, a Procuradoria também destacou que o Protocolo de Madri estabeleceria, a
partir da adesdo do Brasil, um novo procedimento de pedido de registro de marca no territério nacional, paralelo ao
previsto na Lei n. 9.279/96, circunstancia que ndo importaria, entretanto, na revogagido da LPI:

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

30. Nesta toada, ndo se pode sequer cogitar, portanto, que a incorpora¢do do Protocolo de Madri na
ordem juridica brasileira implica em revogag¢do do atual sistema de prote¢do de marcas em vigor no Brasil. O sistema
previsto na Lei 9279/96 segue perfeitamente aplicavel para os pedidos feitos diretamente ao INPI. Como visto alhures, o
Protocolo de Madri, em esséncia, enseja apenas um novo mecanismo de pedido de registro de marca, o qual, a toda



evidéncia, convive em perfeita harmonia com o sistema disposto na Lei 9279/96, conquanto seja mesmo necessdario um
exercicio de interpretacdo para sua justa acomodagdo”.

32. Conclui-se, preliminarmente, que a incorporacdo do Acordo de Haia ao sistema juridico patrio também
ndo implicard na revogacdo do atual sistema de prote¢do de desenhos industriais vigente no pais, mas tdo-somente
inaugura um mecanismo de pedido internacional de registro de desenho industrial, o qual mostra-se, em tese, compativel
com a Lei n. 9.279/96, embora seja necessaria a analise de aspectos especificos do Acordo de Haia (Ato de Genebra, de
1999) e do Regulamento de Execucao, os quais podem ser objeto de declaragdes especificas por parte do Brasil.

33. Sdo apontadas, na Nota Técnica/SEI n. 1/2022/INPI/DITEX-IX/CGMID/DIRMA/PR, as declaragdes que
o Brasil devera efetuar, quando de sua adesdo, de acordo com o artigo 30 do Ato de Genebra de 1999.

Declaracoes a serem feitas pelas Partes Contratantes de acordo com o artigo 30 do Ato de Genebra

34. De acordo com o artigo 30 do Ato de Genebra, os contratantes podem realizar declaragdes relativas ao
disposto nos artigos 4°.1 “b”, 5°.2 “a”, 7°.2, 11.1, 13.1, 14.3, 16.2 e 17.3 “c” no momento do depdsito do instrumento de
adesdo ou mesmo posteriormente, hipotese em que havera produgio de efeitos somente 3 (trés) meses depois da data da
sua recepgdo pela OMPI.

Artigo 4° - procedimento para o depésito do pedido internacional

35. Nos termos do artigo 4°.1, “qualquer Parte Contratante pode, numa declaragdo, notificar ao Diretor
Geral que ndo é possivel depositar pedidos internacionais através do seu Organismo” (alinea b).

36. Trata-se, a luz do ordenamento juridico brasileiro, de uma declaragdo considerada facultativa a ser
exercida pelo Brasil.

37. A Nota Técnica trazida aos autos sinaliza que “embora ndo haja impedimentos de que os pedidos
internacionais sejam recebidos pelo INPI, o projeto atual ndo contempla a recep¢do de pedidos por parte do INPI,
somente pela via da Secretaria Internacional da OMPI. Desta forma, recomenda-se que tal declaracdo seja feita,
podendo ser retirada a qualquer momento posterior”.

Artigo 5° - contetiido do pedido internacional

38. O artigo 5°.2, em sua alinea “a”, dispde que “qualquer Parte Contratante cujo Organismo seja um
Organismo examinador e cuja legislacdo, no momento em que passou a ser parte do presente Ato, exija que um pedido
de prote¢do de um desenho ou modelo industrial contenha um ou varios dos elementos especificados na alinea b) para
que seja atribuida a esse pedido uma data de deposito de acordo com essa legislacdo, pode notificar esses elementos ao
Diretor Geral numa declaracdo”.

39. Os elementos que podem ser objeto da declaragdo estdo previstos na alinea “b”: “i) indicagoes referentes
a identidade do criador do desenho ou modelo industrial que é o objeto do pedido; ii) uma breve descri¢do da
reprodug¢do ou dos elementos caracteristicos do desenho ou modelo industrial que é o objeto do pedido, iii) uma
reivindicacdo.”

40. A vista do disposto nos artigos 94 ¢ 101 da Lei n. 9.279/96, a Procuradoria entende que deva ser realizada
a declaragdo prevista 5°.2 “a”.

41. O artigo 94 determina que “ao autor sera assegurado o direito de obter registro de desenho industrial
que lhe confira a propriedade”, aplicando-se, no que couber, as disposi¢cdes dos artigos 6° e 7°, que disciplinam a
titularidade das patentes de invengdo, garantindo-se, por exemplo, a nomeagao e qualificacdo do autor.

42. O artigo 101 da LPI, por seu turno, trata dos requisitos especificos a serem atendidos pelo pedido de
registro, indicando, se for o caso, a apresentagdo de relatorio descritivo e das reivindicacdes.



43, Assim, entende-se que a declaracdo deva ser realizada, conformando-se a adesdo do Pais a legislagdo
interna atualmente em vigor.

Artigo 7° - taxas de designacao

44. De acordo com o pardgrafo 2° do artigo 7°, “qualquer Parte Contratante cujo Organismo seja um
Organismo examinador e qualquer Parte Contratante que seja uma organiza¢do intergovernamental pode, numa
declaragdo, notificar o Diretor Geral de que, no que diz respeito a qualquer pedido internacional em que é designada e
no que diz respeito a renovagdo de qualquer registo internacional resultante de um tal pedido internacional, a taxa de
designacgdo prescrita mencionada no paragrafo 1) é substituida por uma taxa de designacdo individual cujo valor é
indicado na declaracdo e pode ser modificado em declaragoes ulteriores. Este valor pode ser fixado pela referida Parte
Contratante para o prazo inicial de prote¢do e para cada prazo de renovag¢do ou para o prazo mdximo de prote¢do
autorizado pela Parte Contratante em questdo. Porém, ndo pode ser superior ao equivalente do valor que o Organismo
dessa Parte Contratante teria o direito de receber de um requerente por uma prote¢do concedida, por um prazo
equivalente, ao mesmo numero de desenhos ou modelos industriais, sendo esse valor reduzido das economias resultantes
do procedimento internacional”.

45. Na medida em que o paragrafo 2° do artigo 7° permite que a taxa de designagdo prevista no paragrafo 1°
seja substituida por uma taxa de designacdo individual indicada pela Parte Contratante, entende-se que a apresentagcdo da
declaragao deva ser objeto de avaliagdo por parte da Administragdo do INPI.

Artigo 11 - adiamento da publicacio
46. De pronto, indica-se a necessidade de apresentagdo da declaragdo prevista no artigo 11.1 “b”.

47. Isso porque, nos termos do artigo 106 da LPI (“depositado o pedido de registro de desenho industrial e
observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104, sera automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro,

expedindo-se o respectivo certificado’), o ordenamento brasileiro nao admite o referido adiamento, na forma prevista no
Acordo.

Artigo 13 - exigéncias especiais relativas 2 unidade do desenho ou modelo

48. De igual forma, verifica-se ser necessaria a apresentagdo da declaragdo prevista no artigo 13.1 do Acordo,
considerando que, nos termos do artigo 104 da LPI, “o pedido de registro de desenho industrial terd que se referir a um
unico objeto, permitida uma pluralidade de variagoes, desde que se destinem ao mesmo proposito e guardem entre si a
mesma caracteristica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao maximo de 20 (vinte) variagdes”.

Artigo 14 - efeitos do registro internacional

49, Nos termos do artigo 14.3 “a”, “qualquer Parte Contratante cujo Organismo seja um Organismo
examinador pode, numa declaragdo, notificar o Diretor Geral de que, se essa Parte Contratante for a do requerente, a
designacdo dessa Parte Contratante num registo internacional ndo produz efeitos”.

50. A Procuradoria entende que a apresentagdo da declaragdo deva ser objeto de avaliagdo por parte da
Administracdo do INPI, considerando que a via internacional de pedidos de registro de desenhos industriais concorrera
com a via nacional, cujos depositos sdo realizados diretamente junto a Autarquia.

Artigo 16 - inscricio de modificacoes e outras inscricoes relativas aos registros internacionais

51. De acordo com o paragrafo 2° do artigo 16, pode ser apresentada declaragdo informando que eventual
alteracdo de titularidade do registro internacional depende, junto a Parte Contratante, da apresentagdo dos respectivos
documentos comprobatorios.



52. Trata-se, na visdo da Procuradoria, de declaragdo necessaria a ser apresentada, considerando o disposto
nos artigos 58 a 60 da Lei n. 9.279/96.

Artigo 17 — periodo inicial e renovacio do registro internacional e duracio da protecio

53. Nos termos do artigo 17.3 “c”, “cada Parte Contratante notifica ao Diretor Geral, numa declaragdo, a
duragdo maxima de protegdo prescrita na sua legislagdo”.

54. A declaracao ¢ obrigatoria, considerando que, como dispde o artigo 108 da LPI, o registro de desenho
industrial pode alcancar a vigéncia maxima de 25 (vinte e cinco) anos.

Declaracoes a serem feitas pelas Partes Contratantes de acordo com o Regulamento Comum de
Execucio

55. O Regulamento Comum, na versdo em vigor desde lo janeiro de 2022, também aponta algumas
declaragdes a serem firmadas pelas Partes Contratantes, passando-se a sua analise.

Regra 8 - exigéncias especiais com relaciio ao requerente e ao autor

56. A referida regra parece complementar o disposto no artigo 5°.2 do Ato de Genebra, que trata do conteudo
do pedido internacional, dispondo que:

"(1) [Notificacao de Exigéncias Especiais Relativas ao Requerente e ao Autor] (a)(i) Quando as leis de
uma Parte Contratante vinculada ao Ato de 1999 exigir que um pedido de prote¢do de um desenho industrial seja
apresentado em nome do autor do desenho industrial, essa Parte Contratante poderd, em uma declaragdo, notificar o
Diretor-Geral sobre esse fato.

(i1) Quando as leis de uma Parte Contratante vinculada ao Ato de 1999 exigir a prestagdo de um
juramento ou declarac¢do do autor, essa Parte Contratante podera, em uma declaracdo, notificar o Diretor-Geral sobre esse
fato.

(b) A declaragdo mencionada no subparagrafo (a)(i) devera especificar a forma e o conteudo obrigatorio
de qualquer declaragdo ou documento necessario para os fins do paragrafo (2). A declaragdo mencionada no subparagrafo
(a)(ii) devera especificar a forma e o contetido obrigatorio do juramento ou declaracio exigida.”

57. Entende-se que a declaragdo prevista na Regra 8(1)(a)(i) deva ser firmada, a vista do disposto no artigo
94 da Lei n. 9.279/96, abaixo transcrito:

"Art. 94. Ao autor sera assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a
propriedade, nas condi¢oes estabelecidas nesta Lei.

Paragrafo unico. Aplicam-se ao registro de desenho industrial, no que couber, as disposi¢oes dos arts. 6°
e7%"

58. Ainda de acordo com o ordenamento juridico brasileiro, presume-se o requerente legitimado a obtengao
do registro (aplicagdo do disposto no artigo 6° da LPI).

Regra 9 - reproducoes do desenho industrial

59. A Regra 9 merece especial aten¢ao, sendo transcrita abaixo na sua integra:

"(1) [Forma e Quantidade de Reproducées do Desenho Industrial] (a) As reprodugées do desenho
industrial deverdo, a critério do requerente, ser realizadas na forma de fotografias ou outras representagoes grdficas do
proprio desenho industrial ou do produto ou produtos que constituem o desenho industrial. O mesmo produto poderd ser
mostrado de diferentes dngulos, vistas de diferentes dngulos deverdo ser incluidas em diferentes fotografias ou outras
representagoes graficas.

(b) Qualquer reprodugdo deverd ser apresentada no numero de copias especificado nas Instrugoes
Administrativas.



(2) [Exigéncias Relativas as Reprodugoes] (a) As reprodugoes deverdo ser de qualidade tal que permita
claramente diferenciar todos os detalhes do desenho industrial e permita a publicacdo.

(b) Algo que conste de uma reprodugdo, mas para o qual ndo se pede protecdo, poderd ser indicado
conforme previsto nas Instrugoes Administrativas.

(3) [Vistas Necessdarias] (a) Sujeito ao subpardgrafo (b),_qualquer Parte Contratante vinculada ao Ato de
1999 que exija certas vistas especificas do produto ou produtos que constituem o desenho industrial ou com relagdo ds
quais o desenho industrial deva ser usado deverd, em declaracdo, notificar o Diretor-Geral, especificando as vistas e as

circunstdncias em que elas sdo necessarias.

(b) Nenhuma Parte Contratante poderd exigir mais de uma vista quando o desenho industrial ou produto
for bidimensional ou mais de seis vistas quando o produto for tridimensional.

(4) [Recusa por Motivos Relacionados as Reprodugoes do Desenho Industrial] A Parte Contratante ndo
podera recusar os efeitos do registro internacional com o fundamento de que as exigéncias relacionadas a forma das
reprodugoes do desenho industrial adicionais ou diferentes das notificadas por essa Parte Contratante de acordo com o
paragrafo (3)(a) ndo foram atendidas nos termos de suas leis. Uma Parte Contratante poderd, entretanto, recusar os
efeitos do registro internacional com o fundamento de que as reprodugdes contidas no registro internacional ndo sdo
suficientes para divulgar completamente o desenho industrial.” (grifei)

60. Cumpre destacar, uma vez mais, o carater procedimental do Acordo. A referéncia a necessidade de
atendimento as "Instrucées Administrativas” das Partes Contratantes, conforme previsdo contida na aludida Regra,
reforca esse sentido.

61. O artigo 104 da LPI dispde que:

"Art. 104. O pedido de registro de desenho industrial tera que se referir a um unico objeto, permitida
uma pluralidade de variacoes, desde que se destinem ao mesmo propdsito e guardem entre si a mesma caracteristica
distintiva preponderante, limitado cada pedido ao maximo de 20 (vinte) variagoes.

Pardgrafo unico. O desenho deverd representar clara e suficientemente o objeto e suas variagoes, se
houver,_de modo a possibilitar sua reprodugdo por técnico no assunto." (grifei)

62. O Manual de Desenhos Industriais atualmente em vigor no INPI, ao tratar do tema, indica que:
"5.5 Anadlise dos desenhos ou fotografias

(...) A representagdo do desenho industrial devera ser feita por meio de desenhos ou fotografias do objeto
ou padrdo ornamental. (...)

O pedido de registro de desenho industrial que ndo contiver todas as vistas necessarias serd objeto de
exigéncia técnica se os desenhos ou fotografias apresentados ndo revelarem satisfatoriamente o desenho industrial
requerido.

Na etapa de exame técnico, serdo analisadas correspondéncia e uniformidade na representagcdo do
desenho industrial requerido. Os desenhos ou fotografias deverdo revelar a configuragdo do objeto de maneira coerente
e consistente em todas as vistas.

Nos pedidos de registro de configuragdo aplicada a objeto tridimensional, os desenhos ou fotografias
deverdo representar o desenho industrial de maneira clara e suficiente, em conformidade com o paragrafo unico do art.
104 da LPI, por meio de uma perspectiva e nas vistas ortogonais que se fizerem necessdrias a caracterizagdo do objeto
requerido (anterior, posterior, laterais, superior e inferior).

Excepcionalmente, vistas simétricas ou espelhadas poderdo ser omitidas do jogo de figuras. Nesse caso,
¢é necessaria apenas a apresentagdo das vistas que ndo sdo simétricas ou espelhadas. O relatorio descritivo devera
informar a omissdo das vistas simétricas ou espelhadas, conforme disposto no item 3.8.1.2 Declaragdo referente a
omissdo de vistas.

()

Nos pedidos de registro de padrdo ornamental, desenhos ou fotografias poderdo representar o
padrdo ornamental aplicado no produto, desde que de maneira clara e suficiente, em conformidade com o paragrafo
unico do art. 104 da LPI. Deverdo ser apresentadas a perspectiva e as vistas ortogonais que se fizerem necessarias d
caracterizagdo do padrdo ornamental requerido (anterior, posterior, laterais, superior e inferior).

No caso de desenho, o objeto deverda ser representado em linhas tracejadas e ndo fard parte do escopo de
protegdo do registro. O relatorio descritivo deverd informar a renuncia a forma pldastica do objeto exibido nas



figuras, conforme disposto no item 3.8.1.1 Declaragdo referente ao escopo das figuras.

Opcionalmente, poderdo ser apresentados desenhos ou fotografias do padrdo ornamental
planificado. Nesse caso, basta a apresenta¢do de uma so figura e ndo é necessdria a apresentagdo do padrdo
ornamental aplicado ao produto. O relatorio descritivo devera informar a omissdo das vistas do padrdo ornamental
aplicado ao produto, conforme disposto no item 3.8.1.2 Declaragdo referente a omissdo de vistas. Caso o relatorio
descritivo do pedido ndo apresente a declaragdo de omissdao das vistas sera formulada exigéncia técnica solicitando as
devidas corregoes.”

63. Como visto, 0 Manual menciona a necessidade de que os desenhos ou fotografias representem o desenho
industrial por meio de uma perspectiva e nas vistas ortogonais que se fizerem necessarias a caracterizagao do objeto ou do
padriao ornamental requerido, conforme seja um objeto tridimensional ou um padrdo ornamental.

64. Registre-se que o Manual apresenta-se em conformidade com o disposto no artigo 104 da LPI,
considerando que a Lei determina que o desenho deva "representar clara e suficientemente o objeto e suas variagoes, se
houver, de modo a possibilitar sua reprodugdo por técnico no assunto".

65. Assim sendo, avalia-se ser pertinente a emissdo da declaracdo prevista na Regra 9(3)(a) do Regulamento
Comum.
66. A questdo que se coloca, entretanto, é a de que o ordenamento juridico brasileiro, ao exigir a apresentagao

\

das vistas que sejam consideradas necessdrias a caracterizagdo do desenho industrial, ndo impde qualquer tipo de
limitagdo com relagdo ao seu quantitativo, enquanto que a Regra 9(3)(b) dispde que é vedado a Parte Contratante exigir
"mais de uma vista quando o desenho industrial ou produto for bidimensional ou mais de seis vistas quando o produto for
tridimensional”.

67. Em caso de adesdao do Brasil ao Acordo, a solugdo parece, smj, estar prevista na Regra 9(4) do
Regulamento, pois, apesar de restar vedada a recusa sob o fundamento de que as exigéncias relacionadas a forma das
reprodugdes do desenho industrial declaradas pela Parte Contratante ndo teriam sido atendidas, podera ocorrer, entretanto,
sob o fundamento de que as reprodugdes contidas no registro internacional nao sdo suficientes para divulgar
completamente o desenho industrial.

Regra 12 - taxas relativas ao pedido internacional

68. A Regra 12 do Regulamento prevé a emissdo de declaracdo especifica com relagdo ao pagamento de
taxas:

"(1) [Taxas Prescritas] (a) O pedido internacional estard sujeito ao pagamento das seguintes taxas:

(i) uma taxa basica;

(ii) uma taxa de designagdo padrdo com relagdo a cada Parte Contratante designada que ndo tiver feito
uma declaragdo nos termos do Artigo 7(2) do Ato de 1999 ou da Regra 36(1), cujo nivel dependera de uma declaragdo
feita nos termos do subparagrafo (c);

()

(b) O nivel da taxa de designac¢do padrdao mencionada no subparagrafo (a)(ii) serd o seguinte:

(i) para Contratantes cujo Escritorio ndo realiza qualquer exame substantivo: ___um

(ii) para Contratantes cujo Escritorio realize o exame substantivo, exceto quanto a novidade: _ dois

(iii) para Partes Contratantes cujo Escritorio realize o exame substantivo, incluindo o exame de
novidade de oficio ou apos objecdo de terceiros: __trés

(c)(i) Qualquer Parte Contratante cuja legislagcdo lhe confere direito a aplicacdo do nivel dois ou trés do
subpardgrafo (b) poderd entdo, em uma declaragdo, notificar o Diretor-Geral. A Parte Contratante também poderd, em
sua declaragdo, especificar que opta pela aplicagcdo do nivel dois, mesmo se sua legislagdo lhe confere direito a
aplicagdo do nivel trés.

(.“)H

69. De acordo com as informacdes prestadas pela area técnica "previamente ao exame, sdo verificados
determinados requisitos exigidos pela LPI (se o objeto serve de tipo de fabrica¢do industrial; se ndo é contrario a moral



e bons costumes; se ndo é a forma necessaria comum ou vulgar do objeto ou se ndo possui suas formas essencialmente
ditadas por questoes técnicas ou funcionais; se suas variagdes, se houver, possuem as mesmas caracteristicas visuais
distintivas)", razao pela qual aponta que seria devida a emissdo de declaragdo informando sobre a aplicacdo do nivel dois.

70. De fato, entende-se que a declaragdo deveria ser emitida nesses termos, considerando que a aplicagdo do
nivel um referente a taxa de designagao seria devida apenas aos Escritdrios que ndo realizam qualquer espécie de exame
substantivo.

Regra 18 - notificacdo de recusa

71. De acordo com a Regra 18, o prazo previsto para que o Escritdrio da Parte Contratante recuse os efeitos
do registro internacional é de 6 (seis) meses a contar da sua publicagdo, salvo se emitida declaragdo informando que o
prazo a ser aplicado seria de 12 (doze) meses.

72. Trata-se de faculdade conferida a Parte Contratante ¢ que aparentemente nao sera exercida, diante das
informagdes trazidas pela area técnica com relagdo a inexisténcia de backlog para o processamento de pedidos de registro
de desenhos industriais.

Outras Consideracoes

73. Por fim, caberia indicar a existéncia de ponto que, na visao da Procuradoria, deveria ser objeto de
questionamento especifico junto 8 OMPI.

74. O Regulamento Comum, em sua Regra 3, ao indicar que "apenas um representante poderd ser nomeado
com relagdo a um determinado pedido internacional ou registro internacional", parece conflitar com a disposi¢do contida
no artigo 217 da LPI, abaixo transcrito:

"Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverd constituir e manter procurador devidamente
qualificado e domiciliado no Pais, com poderes para representd-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber
citacoes."”

75. A Regra 3 do Regulamento esté assim definida:

"Regra 3

Representa¢do Perante a Secretaria Internacional

(1) [Representante; Quantidade de Representantes] (a) O requerente ou o titular podem ter um
representante perante a Secretaria Internacional.

(b) Apenas um representante podera ser nomeado com relagdo a um determinado pedido internacional
ou registro internacional. Quando a nomeagdo indicar vdrios representantes, apenas o primeiro indicado serd
considerado e anotado como representante.

(c) Quando uma sociedade ou firma composta por advogados ou agentes de patentes ou marcas for
indicada como representante junto a Secretaria Internacional, sera considerada um representante.

(.“)H

76. De fato, caberia avaliar se o sistema internacional de Haia impediria que o INPI formulasse a exigéncia
contida no artigo 217 acima reproduzido, sendo necessaria a formulagdo de questionamento a respeito junto a OMPI. Se
confirmada a incompatibilidade, tal como verificado no caso da adesdo do Brasil ao Protocolo de Madri, poderia ser
aventada solugdo analoga a adotada naquele caso.

77. Ao longo dos ultimos anos, a Procuradoria emitiu algumas manifestacdes sobre os aspectos juridicos
referentes a adesdo do Brasil ao Protocolo de Madri, que trata do sistema internacional de pedidos de registros de marcas.
As referidas manifestagdes juridicas tiveram como ponto em comum a analise da (aparente) incompatibilidade entre a
previsdo contida no artigo 217 da LPI e as normas constantes do referido Protocolo.

78. A vista das informagdes prestadas pela propria OMPI quanto ao alcance do Protocolo e do seu
Regulamento, a Procuradoria constatou, in casu, a impossibilidade de que o Brasil formalizasse a exigéncia prevista no



artigo 217 da Lei n. 9.279/96 aos pedidos de registro que tramitam pelo referido sistema internacional.

79. Nesse sentido, foi apontada como solugdo pela propria Organizacdo a alteracdo dos formularios de
depdsito de pedidos que designassem o Brasil. A modificagdo importaria em agregar a nota de rodapé ja existente
declaracdo indicando que o depositante estrangeiro estaria de acordo em receber citagdes judiciais por via postal (através
dos Correios).

80. A Procuradoria, ao emitir o Parecer n. 00015/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho
n. 00047/2021/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, manifestou-se favoravelmente a medida, considerando que, com a
internalizacdo das regras referentes ao Protocolo de Madri e seu Regulamento Comum, o que veio a ocorrer com a edigdo
do Decreto Legislativo n. 49/2019 e do Decreto n. 10.033/2019, o artigo 217 da LPI permaneceria em vigor e eficaz
somente em relacdo aos pedidos de registro depositados pela via ordinaria regulada pela LPI (sistema nacional), ndo
sendo aplicavel ao sistema internacional (via Protocolo).

Conclusoes

81. Diante de todo o exposto, a Procuradoria, em atengdo a consulta formulada e ressalvada a avaliacdo
da conveniéncia quanto a medida a ser implementada, manifesta-se quanto a inexisténcia, em principio, de qualquer abalo
ao ordenamento juridico brasileiro que venha a ser provocado pela eventual adesdo do Brasil ao Acordo de Haia, restando
analisadas juridicamente as declaragdes a serem emitidas pela Parte Contratante.

82. Adicionalmente, recomenda-se a apresentagdo de questionamento 8 OMPI a respeito da compatibilidade
entre a exigéncia prevista no artigo 217 da Lei n. 9.279/96 e as normas que regem o referido sistema internacional, em
especial o seu Regulamento Comum.

83. E o Parecer.
84. A consideragio superior.

Rio de Janeiro, 1o de fevereiro de 2022.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL
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