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O Protocolo de Madri, nome pelo qual é conhecido o Protocolo referente ao 

Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, é um tratado 

internacional que tem por objetivo simplificar e reduzir custos dos procedimentos 

para o registro de uma marca em países estrangeiros. 

 

Em 20 de junho de 2017, a Presidência da República enviou a Mensagem nº 

201 ao Congresso Nacional com a proposta de adesão. Tal proposta foi 

aprovada no Congresso como Projeto de Decreto Legislativo (PDC) nº 860-

B/2017 e no Senado como DL nº 49/2019 (DOU em 30/05/2019). O 

instrumento de adesão foi depositado em 02/07/2019 significando que o 

Protocolo de Madri entra em vigor no Brasil no próximo 02 de outubro. 

 

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) recebeu a missão de 

garantir a operacionalização para a adesão. Ela consiste, resumidamente, em: 

redução de tempos de exame; análise de impactos e de necessidades de 

pessoal; desenvolvimento de sistemas de TI; criação e modificação de 

procedimentos operacionais, Atos Normativos e treinamentos. 

 

Formou-se então o GT Madri INPI. 
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1) O Protocolo de Madri e o Processo de 

Registro e de Gestão de carteira 

internacional de marcas pela via de Madri 



O que é o Protocolo de Madri 
 

• Acordo de Madri (1891): muitas restrições; poucos 

signatários 

• Protocolo de Madri (1989): em vigor desde 1996; mais 

flexível; 105 membros (121 países) hoje. Adesão do Brasil 

em 02/07/2019 para entrada em vigor em 02/10/2019. 

Sistema de Madri 
Brasil denunciou em 1934 

Tratado Internacional por Adesão 
• Nacional: IP OFFICES 

• Regional: EUIPO, OAPI, ARIPO, BENELUX 

• Internacional: Sistema de Madri 

Rotas: 

Visa facilitar o Registro 

de Marcas no mundo: 

• Um formulário único; 

• Gestão centralizada da 

Inscrição Internacional, 

inclusive para Designações 

subsequentes; 

• Redução de custos de 

depósito e de gestão; 

• Procurador não obrigatório; 

• Uma data de prorrogação; 

• Um Idioma; 

• Uma moeda para as 

principais transações; 

• Previsibilidade tempo 

72% da população mundial e 
81% do PIB mundial 

Fonte: site OMPI 

O Efeito 
network é 
exponencial! 
A Utilidade é 
crescente! 
O Brasil entra 
em um 
excelente 
momento! 



Protocolo de Madri 

Assinatura pelo Chefe de Estado. 

• Entrada em vigor 3 meses depois 

do depósito de Instrumento de 

Adesão. 

• Denúncia possível somente após 5 

anos a contar da assinatura. 

• Declarações = 16 ressalvas que a 

parte contratante pode apresentar no 

momento da Adesão. 

Adesão 

1 - Protocolo de Madri  

2 - Regulamento Comum  

3 - Instruções Administrativas  

4 - Guia para o Registro Internacional de 

Marcas  

5 - Leis Nacionais e Regulamentos de 

cada Membro. 

Textos-Base do Protocolo 

50 Regras, 16 alterações por Assembleia Anual preparada 
por Grupo de Trabalho, últ: fev 2019. 

26 artigos, 2 alterações por Conferência Diplomática, 
últ: nov 2007. 

codifica costumes em  151 itens,  últ: 2018 

16 sessões, alteração anual, últ: 2018 

Madrid Member Profile no site da OMPI 

Protocolo art. 14 (pag 59 a 61) 

Manuais de Marca nacionais 

LPIs nacionais 



Protocolo de Madri 

Novas Funções para o Escritório (INPI) em duas direções: 

 

1  - Escritório de Origem: 

• Certificar (em relação ao pedido/ registro – base nacional) e enviar 

Pedido à Secretaria Internacional (OMPI) em até 2 meses, e monitorar por 5 

anos pedido/ registro base. 

 

 

2 - Escritório Designado: 

• Receber Designações de requerentes estrangeiros e realizar o Exame 

substantivo das designações, com base na legislação nacional, com a 

primeira análise de mérito realizada em até 18 meses (Regra 5 do 

Regulamento Comum). 

 



O Protocolo de Madri 

Item Via Nacional Via Protocolo de Madri 

Requerente Sem limitação 
 

Nacional, domiciliado ou dono de estabelecimento no 
país de Origem 

Marca Sem limitação A marca precisa ser exatamente a mesma da marca do 
pedido/registro base 

Produtos e 
Serviços 

Sem limitação Precisam estar contidos nos Produtos ou Serviços 
apresentados na especificação do pedido/registro base 

Escopo 
Geográfico 

Sem limitação Limitado aos membros do Protocolo 

Estabilidade dos 
Direitos 

Direitos 
Independentes 

Direito dependente do pedido/registro base por 5 
anos 

A via do Protocolo de Madri é  uma nova opção além da Via Nacional  

Fonte: Traduzido do Treinamento JPO 

Ataque Central (PAN, Caducidade, via Judicial - no curso da dependência dos 5 anos) 

 

Pode solicitar perante os seus países designados converter a Inscrição 

Internacional em Pedidos Nacionais ou Regionais, mantendo a data original 

de depósito e a lista original de P&S  da Inscrição, se solicitar em até 3 

meses da notificação do cancelamento do pedido base (“Opção de 

Transformação”). 

Se o pedido/ registro base for cancelado total ou parcialmente, o requerente :  



O Processo de Registro Internacional por Madrid 

Requerente 
Pedido ou 
Registro Base 

Escritório de 
Origem 

Certifica o pedido 
internacional em 2 meses e 
envia para OMPI. 

Exame formal (clareza, classificação), emite o certificado 
de Registro Internacional, publica na Gazette, e envia para 
os países Designados examinarem (média 2-3 meses) 

OMPI 

Exame substantivo em 18/12 meses  
seguindo a lei nacional ou concessão  
tácita sem exame. 

Escritório 
Designado  

de país 
membro 

Escritório 
Designado  

de país 
membro 

Escritório 
Designado  

de país 
membro 

Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 

Regra 5 do Regulamento Comum  
18/12 meses dependendo da escolha do país na Declaração do artigo 5(2) (b)  



O depósito do Pedido Internacional (MM2) 

                 

• Aceito em Inglês, 
Espanhol ou Francês;  

• No Brasil: inglês ou 
espanhol como 
escritório de origem. 

• Dados do requerente, 
marca e 
pedido/registro base; 

• Escolha dos países 
designados e 
produtos/serviços; 

• Taxas pagas à OMPI 



             
A certificação do Escritório de Origem 

                 

Correspondência entre cores  com marca de base. 

Legitimidade do requerente 

Correspondência entre titular(es) com marca de base. 

Correspondência com a(s) marca(s) de base. 

Produtos ou Serviços contidos na especificação da marca de base. 

A data do recebimento do Pedido Internacional 

Em termos claros  

Ao menos um país Designado 

Correspondência do Endereço(s) do titular(es) com marca de base  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Existência de Transliteração quando nominativa com caracteres  9 
Tradução Escritório de 
Origem não verifica, mas 
vale observar que é 
exigência de alguns 
Escritórios Designados e 
pode gerar Irregularidade. 

Dados da(s) PU(s) 10 

Chanukah 
Chanucá 
Ranucá 
Hannukah 

Pinyin (oficial do mandarim): 
mā (mãe), má (cânhamo), 
mǎ (cavalo), mà (xingar). 



O Processo de Registro Internacional por Madrid 

Requerente 
Pedido ou 
Registro Base 

Escritório de 
Origem 

Certifica o pedido 
internacional em 2 meses e 
envia para OMPI. 

Exame formal (clareza, classificação), emite o certificado 
de Registro Internacional,publica na Gazette, e envia para 
os países Designados examinarem (média 2-3 meses) 

OMPI 

Exame substantivo em 18/12 meses  
seguindo a lei nacional ou concessão  
tácita sem exame. 

Escritório 
Designado  

de país 
membro 

Escritório 
Designado  

de país 
membro 

Escritório 
Designado  

de país 
membro 

Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 

Regra 5 do Regulamento Comum  

18/12 meses dependendo da escolha do país na Declaração do artigo 5(2) (b)  



Certificado de Registro = Inscrição Internacional= IRN  

Inscrição Internacional 



O Processo de Registro Internacional por Madrid 

Requerente 
Pedido ou 
Registro Base 

Escritório de 
Origem 

Certifica o Pedido 
Internacional em 2 meses e 
envia para OMPI. 

Exame formal (clareza, classificação), emite o 
Certificado de Registro Internacional/ Inscrição 
Internacional, publica na Gazette e envia para os 
países Designados examinarem (média 2-3 meses) 

OMPI 

Exame substantivo em 18/12 meses 
(primeira análise de mérito com todos os 
motivos observados para recusa)   
seguindo a legislação nacional  
ou concessão tácita sem exame. 

Escritório 
Designado  

de país 
membro 

Escritório 
Designado  

de país 
membro 

Escritório 
Designado  

de país 
membro 

Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 

18/12 meses escolha do país na Declaração art. 5(2) (b)  

Grant of Protection Provisional Refusal 

Decisão do país Designado 



Legislação resumida de cada 

país, disponível nos 3 idiomas 

de Madri, em formato 

sistematizado, fácil de 

encontrar o que se busca. 

Madrid Member Profiles 

Manuais de Marca dos países 

Fonte: https://www.wipo.int/madrid/ 

LPI dos países 

 Antes de escolher os países designados 

Global Brand Database (para buscas de anterioridades) 
34 milhões de registros de diferentes fontes: Inscrições Internacionais de Madri, Apelações de Origem (Sistema Lisboa), 

Emblemas, Bandeiras, Nomes de IGOs protegidos pelo artigo 6ter da CUP, Banco de dados EUIPO e de 40 países 

membros ou não membros  

MGS 



O que acontece no exame do País Designado 

Exame substantivo em 18/12 meses  
seguindo a lei nacional ou concessão  
tácita sem exame.  

Escritório 
Designado  

de país 
membro 

Escritório 
Designado  

de país 
membro 

Escritório 
Designado  

de país 
membro 

Fase 3 

Grant of Protection Provisional Refusal 

Indicando prazo para recurso ou 
manifestação e procedimento em cada caso 
Todos os motivos possíveis de 
indeferimento/ exigências: anterioridades, 
P&S,  oposições, Base legal 
Necessidade de Procurador Local 

Appeal Request 

OMPI 

Requerente 

Junto ao Escritório Designado, 
seguindo as orientações 
presentes na Provisional Refusal, 
conforme legislação local  

Escritório 
Designado  

de país 
membro 

Publica na Gazette, 
notifica o usuário, 
inclui no Madrid 

Monitor do seu pedido 

OMPI 

Publica na Gazette e 
notifica o usuário 

Exceção para sistemas de oposição após 
exame de ofício (+7m ex. USPTO) 

2 meses para corrigir 
mantendo data de Recusa, 

não anotada dependendo do 
erro 



Exame substantivo em 18/12 meses  
seguindo a lei nacional ou concessão  
tácita sem exame. 

Escritório 
Designado  

de país 
membro 

Escritório 
Designado  

de país 
membro 

Escritório 
Designado  

de país 
membro 

Fase 3 

Grant of Protection Provisional Refusal 

Não havendo mais nada a ser 
examinado e confirmando 
Profisional Refusal  

Indicando prazo para recurso ou 
manifestação e procedimento em cada caso 
Todos os motivos possíveis de 
indeferimento/ exigências: anterioridades, 
P&S,  oposições, Base legal 
Necessidade de Procurador Local 

Confirmation of Total 
Provisional Refusal 

Appeal Request 

Further Decision 

Qualquer decisão após 
 
Ex. Ação Judicial, PAN, 
Caducidade parcial ou total 
 
Envia um “status of the 
mark” com os P&S 
protegidos se for o caso. 

Invalidation 

Comunicado à WIPO 
apenas não tiver mais 
como ser revista/ decisão 
definitiva 
Ex. Trânsito em julgado de 
decisão judicial 

O que acontece no País Designado 

Madrid 

Monitor 



Subsequent Designations 

Changes in ownership 

Limitations 
Licenses 
Invalidations 

Linha do Tempo do Processo de Exame e 

Vida do Pedido 

1 

2 
3 4 



Designação Subsequente 

Fonte: https://www.wipo.int/contact/en/madrid/ 
             https://www3.wipo.int/osd/?lang=en e tutorial http://www.wipo.int/madrid/en/video/osd.html 
 
 

Para expandir a qualquer momento a mesma marca objeto de uma Inscrição Internacional  para outros 

países membros ou para outros produtos e serviços contidos na lista original, sem precisar entrar com novo 

depósito de pedido. 

MM4 

Como no inicial, o requerente precisa incluir os  formulários  requeridos por determinados países (MM18 e MM17) 

Contact Madrid 

Madrid e-Subsequent Designation 
online service 

Alguns Escritórios de PI de alguns países membros aceitam receber e repassar o MM4 para a OMPI. Não é o caso 

do Brasil (Seção VII- Art 27 Ato Normativo Protocolo e Manual de Marcas 3ª Edição item 11.4.2.2 Anotações).  

Melhor canal quando o requerente  
define providências anteriores  (ex. 
designar França depois de processar  
mudança em titularidade ou depois 
de uma prorrogação 

A designação não tem vida independente quanto ao tempo de vigência e entra na do pedido inicial da Inscrição 

Internacional.  



Alterações na Inscrição Internacional 

Mudança de Titularidade Total ou Parcial 

Possível se novo titular cumprir requisitos de Madrid 

• Parcial: Em partes dos países designados e/ ou em parte dos  produtos e serviços da Inscrição 

Internacional 

• Total: Em todos os países designados e para todos os produtos e serviços da Inscrição Internacional 

MM5 Pelo Requerente/ Procurador  diretamente junto à OMPI ou via  Escritório de Origem que aceitar 
Para os mesmos titulares , mesmos países e mesmos produtos  basta um mesmo MM5. 

CHF 177 

Fonte: https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm5.pdf 

4 

Mudança de nome ou endereço do requerente 

Fonte: https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm9.pdf 

MM9 Pelo Requerente/ Procurador  diretamente junto à OMPI ou via  Escritório de Origem que aceitar 
Para um mesmo requerente basta um mesmo MM9. 

CHF 150 

Mudança de nome ou endereço do Procurador 

Fonte: https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm10.pdf 

MM10 Pelo Requerente/ Procurador  diretamente junto à OMPI ou via  Escritório de Origem que aceitar 
Para um mesmo procurador basta um mesmo MM10 basta se forem descriminadas as Inscrições Internacionais 

ISENTO 

5 

6 

Constituição de Novo Procurador junto à OMPI 

Fonte: https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm12.pdf 

MM12 
Ou 

equivalente 

Pelo Requerente/ Procurador  diretamente junto à OMPI ou via  Escritório de Origem que aceitar . 
Para um mesmo procurador basta um mesmo MM10 basta se forem descriminadas as Inscrições Internacionais 

ISENTO OBS: Não precisa ter domicilio em país membro 

7 



Alterações na Inscrição Internacional 

Limitações em alguns produtos ou serviços de todos ou alguns países designados 

Fonte: https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm6.pdf 

MM6 Pelo Requerente/ Procurador  diretamente junto à OMPI ou via  Escritório de Origem que aceitar 

CHF 177 

Cancelamento de todos ou alguns produtos ou serviços em todos os países designados 

Fonte: https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm8.pdf 

MM8 
Para um mesmo requerente basta um mesmo MM8 para cancelar totalmente diferentes Inscrições 

Internacionais . Para Parcial necessário um MM8 pra cada Inscrição Internacional 

• Cancelamento parcial: a Inscrição Internacional ainda existe mas a lista de P&S fica reduzida 

• Cancelamento total: a Inscrição Internacional deixa de existir. 

ISENTO 

1 

2 
Pelo Requerente/ Procurador  diretamente junto à OMPI ou via  Escritório de Origem que aceitar 

3 Renúncia de todos os produtos ou serviços em alguns países designados (e não em todos) 

Fonte: https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm7.pdf 

MM7 Pelo Requerente/ Procurador  diretamente junto à OMPI ou via  Escritório de Origem que aceitar 
Para um mesmo requerente e mesmos países onde deseja renunciar basta um mesmo MM7. 

Obs: O requerente pode fazer nova Designação Subsequente depois para o país onde 

tiver feito uma renúncia 
ISENTO 



Prorrogação (Renewal) 

6 meses  antes do fim dos 10 anos OMPI envia lembrete ao Requerente 

Ele pode renovar 3 meses antes dessa data de fim dos 10 anos ou até 6 meses depois 

pagando taxa adicional (+ 50% da Basic Fee) 

Fonte: https://webaccess.wipo.int/trademarks_ren/ e http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm11.pdf 

MM 11 

Madrid e-Renewal Service 
Pelo Requerente/ 

Procurador  
diretamente junto à 

OMPI ou via  
Escritório de Origem 

que aceitar 

Madrid 

Portfólio 

Manager e 

E-Rewal 



Designação 

Registro Nacional 
Regra 21 

Para SIMPLIFICAR a gestão do o portfólio, um requerente que possui Registros anteriores à 

Inscrição Internacional em países membros pode usar a Substituição. 

Assim que tiver um número de Inscrição Internacional,  ele pede a anotação de Substituição perante o 

Escritório do país onde ele possui o Registro anterior. O Escritório vai analisar e caso aceite fará a 

anotação, comunicará à OMPI que também fará a anotação e comunicará ao Requerente pela Gazette e 

diretamente por envio de comunicação.  A anotação registra a data a partir da qual o requerente tinha 

aquele direito (incluindo Pus) 

Artigo 4 bis(2) 

Requisitos: 1) mesma marca; 2) mesmo(s) titular(es); 3) P & S do Registro Nacional contidos na especificação da 

Designação 

Enquanto o titular pagar as prorrogações do Registro Nacional, ele co-existe com a Designação 

Fonte: http://www.wipo.int/madrid/ em/members/replacement.html 
Manual de Marcas 3ª Edição 11.3.6. Art. 24 Ato Normativo 

O que é a Substituição 



Taxas principais 

Fonte: Site OMPI 

Serviços do 
Escritório 
de Origem 

são pagos à 
parte 

Alguns 
países têm 

segunda 
parcela de 
pagamento 
depois da 

análise 



Simulador de taxas 

https://www.wipo.int/madrid/en/madrid_simulator/ Para avaliar custos de diferentes cenários 

Fonte: https://www.wipo.int/madrid/en/madrid_simulator/ 



2) Vale a pena? 



Gestão Centralizada e Redução de custos 

Empresa 

USPTO 

Japão 

China 

França 

Russia 

Itália 

Egito 

Procurador 
USA 

Inglês 
Conversão 

Dólar 

Formulário/ 
Sistema 
USPTO 

Acompanhamento 
na  Revista do 

USPTO ou site em 
inglês 

Pedido de alguma 
alteração em 

inglês 

Procurador 
Japão 

Japonês 
Conversão 

Yen 
Formulário/ 
Sistema JPO 

Acompanhamento 
na  Revista do JPO 

ou site  em 
japonês 

Pedido de alguma 
alteração em 

japonês no JPO 

Mandarim 
Procurador 

China 

Procurador 
França Françês 

Conversão 
para CNY 

Conversão 
Euro 

Formulário/ 
Sistema 
Chinês 

Formulário/ 
Sistema 

Francês ou 
EUIPO 

Acompanhamento 
na  Revista  do 

Escritório Chinês 

Pedido de alguma 
alteração em 
mandarim no 

escritório Chinês 

... 
MM2 em um 

idioma 

Conversão 
Franco 
Suíço 

Monitoramento de 
todos no Madrid 

Monitor  

Acompanhamento 
na  Revista do INPI 

França 

Um único pedido 
de alteração 

valendo para todos 

  Não obrigatoriedade de ter procurador domiciliado no país designado, idioma e 

moeda única para o principal e monitoramento centralizado podem reduzir 

drasticamente CUSTOS e  ser de grande ajuda na ESTRATÉGIA de CRESCIMENTO 

 

 



Análise Vale a Pena? 

 Simulo na via de Madri no Fee Calculator da OMPI: 

 

 

Quero registrar minha marca em 1 , 2, 3 ...classe (s) de  P&S no(s) País(es) J, C, E 

Planejo no futuro expandir para outros países?  

1 

2 

Comparo 

Levanto o custo de contratar um escritório de PI em J como procurador 

local e para acompanhar na RPI de J e somo o custo de tradução na via 

Nacional. Ou os mesmos custos em J, C, E. 

 

 

3 
Designação Subsequente  a) Basic Fee: CHF 

300 (mesmo preço preto e branca ou 

colorida)+ b) CHF 100/ país designado que 

não tiver remuneração específica OU o valor 

definido pelo país. 

Fonte: https://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html 

CUSTOS 



3) A Operacionalização do INPI 

John Williams e Orquestra  
Sinfônica de Londres 



Operacionalização 



Gestão de Cronograma 

- 301 linhas visão 

consolidada 

 

- Dividido em 10 

Subprojetos 

 

- Agendas 

detalhadas de 

Operação por 

entregas 

 

- Faróis simples de 

entregas de cada 

área por Subprojeto 

e de report 

 

- Predominância de 

linhas de 

Requerimentos e 

Desenvolvimentos 

em Sistemas 

 

- Acompanhamento 

marcos Iniciativa 4 

no Plano de 

Desburocratização 

2018-19 

 

 

 

 



Operacionalização 



Mapeamento Benchmarking e Problemas 

Antecipar para planejar soluções 



Operacionalização 



Declarações 

Benelux único 

Declaração  Descrição MP nº 

201/2017 

Recomendação 

do INPI 

Inciso no PDC 

nº 860/2017 

art 1º 

Artigo 5(2)(b) Estender o prazo de exame de 12 

para 18 meses. 

Sim Sim Inciso I 

Artigo 5(2)(c) Declarar que há a possibilidade de 

notificar recusas baseadas em 

oposição após o prazo de 18 

meses. 

Sim Sim Inciso II 

 

Artigo 8(7)(a) Receber retribuição individual. Sim Sim Inciso III (Sim) 

Artigo 9quarter Apontar um único escritório 

representante do próprio país e de 

outros. 

Não Não 

Artigo 14(5) Inscrições Internacionais existentes 

antes da adesão não podem ser 

designadas para o país. 

Sim Sim Inciso V 

 

Regra 7(2) Declaração de Intenção de Uso da 

marca. 

Não Não 

Regra 17(5)(d) Declaração de possibilidade de 

revisão de recusas ex officio, a 

favor do requerente. 

Sim Duplo exame 

não realizado 

Inciso VII 

 Espanha 2001 

Ex: USPTO 

“Evitar 
enxurrada” 
precaução 



Declarações 

Declaração Descrição MP nº 

201/2017 

Recomendação 

do INPI 

Inciso no PDC 

nº 860/2017 

art 1º 

Regra 17(5)(e) Recusas não são passíveis de 

recurso perante o Escritório. 

Não Não 

Regra 20bis(6)(a) Anotações de Licenças não são 

previstas pela legislação local. 

Não Não 

Regra 20bis(6)(b) Anotações de Licenças são 

previstas pela legislação local, 

mas as anotações de Licenças 

feitas na Inscrição 

Internacional não surtem 

efeitos em território nacional. 

Sim Sim 

Regra 34(2)(b) O Escritório aceita recolher as 

retribuições do Sistema de 

Madri e enviá-las à Secretaria 

Internacional. 

Não Não Inciso IV 

 

Regra 34(3)(a) A Retribuição Individual é paga 

em duas parcelas. 

Sim Não quando for 

autorizado 

Interesse do 
usuário e 
redução de 
complexidade 

Japão e Cuba 

Na China  o 
recurso é direto 
na esfera judicial 

Licenças 
anotadas no R.I 
não se aplicam 
ao Brasil. Para 
licença 
afetando 
Brasil, 
necessário vir 
ao INPI com 
procurador 

Sistema, fluxo e cód 
tabela previstos  



Declarações 

Declaração Descrição 

Regra 27 bis (6) Caso de Divisão não prevista na Lei Nacional, Escritório NÃO 

apresenta demanda/ opção de Divisão para um Registro 

Internacional 

Regra 27 ter (2) (b) Caso de Fusão não prevista na Lei Nacional, Escritório NÃO 

apresenta demanda/ opção de Fusão para um Registro 

Internacional 

Regra 40 (6) Caso de Regra 27bis (1) incompatível com Lei Nacional, regra 

não se aplica 

Regra 40 (6) 

 

Caso de Regra 27ter(2)(a) incompatível com Lei Nacional, regra 

não se aplica 

 

Novas Declarações (Fevereiro 2019): Divisão e Fusão 

 

(O) 

(P) 

(Q) 

(R) 

Sim 

Não 

Não 

Sim 



Divisão e Fusão 

Outras divisões e fusões previstas nas Regras 27bis e 27ter.  

Nos países que já aceitam o requerente pode pedir a Divisão/ Fusão separando/ juntando os 

produtos e serviços da designação à aquele país. O escritório do país designado examina e 

pode recusar. 

Fonte: https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm12.pdf 

Algumas mudanças de titularidade resultam em divisão ou fusão. Essas são obrigatórias no 

Protocolo de Madri e o Brasil operacionalizou-as. 

  

Brasil não aceita 

MM22 

MM24 

O Brasil optou por não fazê-las 
nesse momento até que sejam 

implementados 
desenvolvimentos no IPAS que 

garantam segurança da 
operação de divisão e fusão. O 
ideal seria consegui-las antes 

do exame dos pedidos 
designados que poderiam ter 

parte das classes indeferidas ou 
serem sobrestados aguardando 
pendências em alguma classe. 

Outros países que não aceitam 



Operacionalização 



Art. 128 (LPI) 

Respeito da nossa legislação: 

• Aplicação do  art. 128, §4º para Declaração de Atividade: Nota 

de Rodapé nos formulários 
 

 O formato pensado foi o da inclusão de uma nota de rodapé nos 

formulários do Protocolo de Madri (MM2, MM4 e MM5) com os mesmos 

dizeres contidos no formulário nacional de pedido de marca, nos idiomas 

oficiais do Protocolo. 

 

 O INPI enviou na Carta do Presidente Claudio Furtado a demanda que 

formaliza essa solução  (aceite anterior da OMPI fornalizado por carta 

(Letter nº 009/2018 de 03/09/2018 e aceite em 02/10/2018). 

 

Fonte: e-Marcas INPI Pedido 



MM2 Foot Note 

By designating Brazil, the applicant 

declares that they or a company 

controlled by them effectively and 

lawfully conduct business in connection 

with the goods and services identified in 

this application. 



Art. 135 (LPI) 

 O Protocolo de Madri prevê a possibilidade de uma Parte Contratante 

declarar que determinada alteração de titularidade não produz efeitos 

em seu território caso haja um impedimento legal.  

 

 Assim, o exame de transferências dos pedidos recebidos via Protocolo de 

Madri seguirá o mesmo procedimento do pedido na via nacional, 

com a análise dos requisitos do art. 134 e aplicação do art. 135 

(marcas semelhantes não transferidas para o novo titular devem ser 

extintas). 

Respeito da nossa legislação: 

• Aplicação do  art. 135 



Art. 217 (LPI) 

 

  O INPI questionou em diversos momentos à OMPI sobre essa questão, com 

consultas formalizadas ao jurídico da OMPI (Letter 03-L-BR-Local Representation 

enviada pelo INPI em 15/12/2017 e respondida pela OMPI em 02/02/2018) 

 

 A OMPI respondeu que exigência de constituição de Procurador para o ato 

Designação no Protocolo não poderia ser aceita, indo contra a própria lógica de 

simplificação e facilitação de acesso do Protocolo de Madri, pontuando: 

 

   O Artigo 2 do Protocolo que indica o que é obrigatório para o  

  registro de Marca e não inclui a necessidade de constituição de  

  Procurador. 

 

  O Artigo 3 do Protocolo que afirma que OMPI aceitará todas as 

 inscrições internacionais que cumpram o Artigo 2. 

 

  O Artigo 4(1)(a) do Protocolo que indica que os efeitos legais da 

 inscrição na OMPI são os mesmos do depósito na via nacional 

 

• Exigência de Procuradores (art. 217): 



Art. 217 (LPI) 

Fonte: JPO Madrid Protocol Training 

 O INPI estudou a experiência de países que requerem Procurador 

pela via nacional e não pela Via do Protocolo. 

 



Art. 217 (LPI) 

 

 Como preocupações da dispensa de constituição de procurador para estrangeiros 

foram destacados os necessários procedimentos judiciais, especialmente a citação 

judicial.  

 

 Na ausência de procurador constituído com poderes para recebimento dessa, é 

necessário recorrer ao instrumento da cartas rogatórias, considerado custoso e 

moroso.  

 

 Nisto, o site do Ministério da Justiça * observa que o tempo e custos vêm 

diminuindo (sendo de 8 meses o tempo médio de espera, em nov 2018; 3 meses 

para USA) 

Fonte *: http://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional/cooperacao-juridica-internacional-

em-materia-civil/perguntas-frequentes, disponível em 29/11/2018. 
 

 Pelo Protocolo, a exigência para constituição de Procurador pode ser mantida em 

caso de necessidade de atuação direta perante aquele Escritório, como nas 

oposições, recursos, processos administrativos de nulidade (PAN) ou ações 

judiciais em relação ao processo.  

 



 

 

 A questão foi encaminhada à Procuradoria Federal Especializada junto ao 

INPI (PROC) e foi objeto do Parecer nº 00003/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU 

(Processo nº 52400.061642/2018-11), em resposta à consulta da DIRMA sobre a 

convivência dos arts. 128 § 1 (declaração de atividade) e 217 da LPI 

(necessidade de constituição de procurador nacional) com os arts. 3º (1) (2) (3) e 

5º(1) do Protocolo de Madri, objeto do tópico 2 da carta da ABPI. 

 

 A questão está sendo tratada diretamente pelo Ministério da Economia. 

 

 O INPI tem o papel de dar o suporte técnico, fornecendo dados técnicos 

necessários na análise das soluções pensadas e facilitando consultas à OMPI. 

 

 A Regra 23bis do Regulamento Comum do Protocolo estabelece o sistema de 

comunicação entre Escritório Designado e Requerente. A Regra permite a SI 

enviar comunicações aos requerentes, visando agilizar notificações.  
 

 

Art. 217 (LPI) 



Art. 217 (LPI) 

 
 
 
 

 
 
  

Atividades do Procurador 
com maior Valor Agregado. 

 

 
Possibilidade de depositar sem 

dependência de procurador local e 
dialogando diretamente com o cliente e 

com o Escritório de PI no país designado. 
 



Operacionalização 



 O Protocolo de Madri proíbe expressamente, em seu art. 5º in fine, que um 

pedido seja indeferido com base apenas no motivo de ter classes em demasia, 

mas não obriga o país a migrar para o exame multiclasse 

 Respeito à nossa legislação verificado: Não existe nenhum impedimento na LPI 

para multiclasse, conforme Pareceres da PFE- INPI - Análise do Protocolo e 

do Ato Normativo Multiclasse.  

 

 Para o INPI resultou na definição de novos procedimentos, adaptações dos 

sistemas e treinamentos para o exame.  

 Modelo de Retribuição: 1 classe= x; 45 classes= 45 x 

 

 

Multiclasse 



Multiclasse 

Fonte: Madrid Yearly Review 2019 

Expectativa de número de Classes por Pedido 



 Protocolo de Madri trabalha com pedidos com mais de um titular. 

 Respeito à nossa legislação verificado: Parecer da PROC nº 13/2008 e Nota 

nº 0294/2012- AGU/PGF/PFE;INPI/CPPPI-LBC-2.1 afirmam que já não existe 

nenhum impedimento da LPI para a cotitularidade (Despacho nº 0453/2012- 

AGU/PGF/INPI/COOPI- MSM- 3.2.3 e NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC nº 06/2017). 

 

 

 

 Para o INPI resultou na definição de novos procedimentos, adaptações dos 

sistemas e treinamentos para o exame.  

 Redimensionamento da área de transferência para lidar com o impacto e 

volume inicial na via Nacional. 

 

 

 

 

 

Cotitularidade 

 a  a +b 
 



Cotitularidade (spoiler Ato e Manual) 

 

 Análise de disponibilidade: 

 

 Basta um cotitular provar o uso para fins de defesa contra caducidade; 

 

 Razões legítimas para não apresentar prova contra caducidade: é necessário que 

todos cotitulares apresentem; 

 

 Manifestações precisam ser assinadas por todos, assim como respostas à 

exigências. Motivo: Má defesa gera prejuízo (duas respostas conflitantes ou 

alguma errada); 

 

 Oposição, Caducidade e Nulidade pode ser apresentada por apenas um (art. 158) 

 

 Transferência só com autorização de todos, ressalvadas determinações judiciais; 

 

 Declaração de atividade necessária para todos (LPI art. 128 § 1: só podem requerer 

marca...o disposto da LPI se aplica de forma indistinta para todos os titulares. 

Alógica desse artigo é impedir reserva de mercado) 

 

 
 

 

 a +b  a +b + c 



Profisional Refusal (Recusa) Brasil 

O Processo de Registro Internacional por Madrid 

   Brasil País 
Designado 

RPI 

Provisional Refusal 
OMPI 

a) Formulação de exigências durante o exame;  
b) Suspensão do exame em razão de ação judicial;  
c) Sobrestamento do exame;  
d) Decisão de indeferimento da designação;  
e) Decisão de deferimento parcial da designação; ou  
f) Arquivamento de ofício da designação pendente de exame em face do disposto no 
art. 135 da LPI.  

 
Obs 1:  A recusa provisória total notificando ação judicial (b) ou sobrestamento  (c ) informará o prazo de 60 dias 
contínuos a contar da RPI para que o titular apresente manifestação sobre a recusa. 

 
Obs 2: Notificações de confirmação de recusa provisória total serão enviadas,para comunicar:  
a) Arquivamento definitivo da designação em decorrência de exigência não respondida;  
b) Manutenção da decisão de indeferimento da designação em razão da não interposição de recurso; ou  
c) Manutenção, em decorrência da não interposição de recurso, do arquivamento total de ofício da designação 
pendente de exame em face do disposto no art. 135 da LPI.  

Em alguns países exigência não é Recusa 



Operacionalização 



 

 

Atos Normativos e Manual 

Submetemos os procedimentos 
desenhados escritos em  Atos 
Normativos à Consulta Pública,  
analisamos as manifestações, 
fizemos  alterações na redação 
dos textos e submetemos à PFE. 
 
Publicados hoje na RPI (com 
respostas à manifestações) Atos 
de Cotitularidade e Divisão. 
 
Repassados para 10/09 Atos 
Protocolo, Multiclasse e 
 3ª ed. Manual de Marcas. 
 



Operacionalização 



Dimensões da Precificação 

Custos (ABC) 

Elasticidade Preço- Demanda 

Precificação 

Estratégias 
do País  

Objetivos Restrições do Protocolo 



Precificação- Restrições Protocolo 

As 4 mais importantes Restrições do Protocolo para Precificação: 

1) A que estabelece que um país pode declarar que deseja receber remuneração 

específica para o depósito, concessão, registro e prorrogação de pedidos que o 

designam (Artigo 8(7)(a));    

2) A que estabelece que não se pode cobrar na via do Protocolo retribuição maior do 

que aquela cobrada na via Nacional para a concessão e prorrogação de registros de 

marcas (Artigo 8(7)(a)); 

 

3) A que estabelece que não se pode cobrar nos escritórios remuneração para uma 

lista definida de serviços cuja arrecadação financiará as despesas da OMPI (Artigo 

8(4)). A sobra existente será dividida entre os membros (Artigo 8(6)); 

 

4) A que estabelece os serviços isentos de retribuição no âmbito do Protocolo de Madri 

(Regra 36 do Regulamento Comum). 

 

Entendimento de Concessão = depósito + exame+ concessão + certificado de concessão 

A seguir 



Regra 36 (Regulamento Comum): Serviços Isentos 
ALGUNS  DOS ISENTOS 

*= diferente de hoje na via Nacional 
 
i) Constituição, alteração e renuncia 
de Procurador  * 
 
ii) Mudanças de endereço para 
correspondência, e-mail e telefone * 
 
iii e iv) Cancelamento  e Renuncia 
 
v) Limitações no pedido 
internacional ou nas designações 
(Regra 9(4)(a) (xiii) * 
 
vii) Notificação judicial ou sentença 
 
viii) Recusas (Regra 17, 24(9), 28(3), 
Declaração 18 bis e 18ter, 20 bis(5); 
 
xii) Correções no registro 
internacional 



Precificação 

Como um dos subsídios para elaboração de proposta de retribuição, o GT Madri efetuou um  

 

Levantamento das taxas praticadas em outros países em uma breve análise 

da construção % na árvore de preço. 

Considerações: 3004 inclui o acompanhamento da dependência. 

3004 (Certificação de pedido internacional para transmissão à Secretaria Internacional (Artigo 2): 

 

Exemplo: 



Novos Serviços e Subsídios para Taxas 

Sem 
restrições 

pelo  
Protocolo 

para 
precificação 

restrições 
pelo  

Protocolo 
para 

precificação 

Limite 
mais 
alto= 

nacional 

Por classe 

Fixo 

Fixo 

Fixo 

Fixo 

Por classe 

Por classe 

Por classe 

Soma 

Isento 

Fixo 



Operacionalização 



Tempo de espera* (meses) 
44 43 

41 

34 

26 
24 

19 
17 16 15 14 13 

8 

22 22 21 20 20 19 18 17 
15 14 13 12 

7 

0
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50

jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 2019

Pedidos com oposição

Pedidos sem oposição

META  
INSTITUCIONAL  

2019 

18 meses 



18 meses - Decisões e Demanda Crescente 



Trend de Demanda Crescente  



14% Já de Estrangeiros na Via Nacional 



Volumes esperados 

 Os Cálculos estatísticos da OMPI indicam uma Previsão de 10% do volume atual de 

pedidos uniclasses depositados na via Nacional em designação recebidas pelo Brasil.  

 

 Com base em 204.419 pedidos uniclasses depositados em 2018 na via Nacional, 

seriam 20.441 classes designadas e, considerando a média de 2,5 classes por pedidos 

na via de Madrid, seriam  8176 designações multiclasses/ ano a serem esperadas no 

INPI.  

 

 Como observado pela OMPI e pelos demais países membros, essa previsão é 

extremamente complexa e difícil pois diversos fatores impactam o volume (divulgação, 

interesse represado, economia do país, facilidade da via nacional etc.) 

D.R. 

P.I. 

Levantamento BRICS + México 

 O volume de Certificação para Pedidos Internacionais também é resultado de diversos 

fatores. 



Países que mais recebem marcas pela via do Protocolo de Madri (2018) 

Fonte: Madrid Yearly Review 2019 

Referência para situar volume 

Europa (28 países) primeira pelo 

segundo ano, seguida da China e 

USA. 

Os 20 maiores agrupam 62% das 

designações.  

Só a India caiu. 



Volumes esperados 

 Os Cálculos estatísticos da OMPI indicam uma Previsão de 10% do volume atual de 

pedidos uniclasses depositados na via Nacional em designação recebidas pelo Brasil.  

 

 Com base em 204.419 pedidos uniclasses depositados em 2018 na via Nacional, 

seriam 20.441 classes designadas e, considerando a média de 2,5 classes por pedidos 

na via de Madrid, seriam  8176 designações multiclasses/ ano a serem esperadas no 

INPI.  

 

 Como observado pela OMPI e pelos demais países membros, essa previsão é 

extremamente complexa e difícil pois diversos fatores impactam o volume (divulgação, 

interesse represado, economia do país, facilidade da via nacional etc.) 

D.R. 

P.I. 

Levantamento BRICS + México 

 O volume de Certificação para Pedidos Internacionais também é resultado de diversos 

fatores. 



Países que mais solicitam marcas pela via do Protocolo de Madri (2018) 

Fonte: Madrid Yearly Review 2019 

Referência para situar volume 



Middle-income que mais solicitam marcas pela via do Protocolo de Madri (2018) 

Fonte: Madrid Yearly Review 2019 

Referência para situar volume 



Operacionalização 



Divisão Especializada 

Mas uma divisão especializada no Protocolo 

• O objetivo é redução de risco 

de erros, maior facilidade de 

controle de prazos e de 

qualidade, maior agilidade na 

padronização e nos 

aperfeiçoamentos, facilidade e 

rapidez em estudos para medir 

impactos, fornecer dados  e 

atender os usuários de uma 

forma moderna. 

• Benchmarking. Fruto do estudo 

do dia a dia das atividades do 

Protocolo nos diferentes 

escritórios, adotada por 

praticamente todos hoje. 

Aprendizados com passado dos 

escritórios que não tiveram divisão 

especializada em algum momento, 

com problemas prejudicando 

usuários e não aproveitando da 

melhor forma como ferramenta de 

desenvolvimento do país 

Uma fila única Nacional + Madri 



Divisão Especializada 

 
• Substantivo 1ª instância Madri 

• Comunicações OMPI 

• Alterações Bibliográficas 

• Formal Madri 

• Correções recebidas 

• Marca Coletiva Madri 

• de Certificação 

• e Tridimensional 

• E exame Nacional 
 

Exame 

Madri e 
Nacional 

Monitoramento 
de Dependência 

e Prazos 

Análises 
Estatísticas  e 

planos de 
ação 

Desenvolvimentos 
dos Sistemas e 
melhorias nas 
definições de 

procedimentos e 
Manual 

Relacionamento 
com cliente, 

novos formatos 

Disseminação e 
Parcerias 

Gestão da 
Qualidade 

Madri/ OMPI 
(indicadores, 

treinamentos, 
sistemas) 

Estudos e 
alinhamentos 

com definições 
Estratégicas e 

Negociações do 
Protocolo 

• Equipe definida e sendo treinada desde 3 de maio de 2019. 

• Alteração Regimental sem aumento de quadro. 

Parte das atividades da nova divisão Madri: 



Operacionalização 



Desenvolvimentos em Sistemas de TI 

Considerando os novos processos de trabalho e procedimentos resultantes 

das novas atividades que o INPI assume com a adesão ao Protocolo de Madri, 

são necessários desenvolvimentos, adaptações e atualizações de diversos 

sistemas de TI utilizados pelo INPI. Tais ações também são necessárias tendo em 

vista os volumes de pedidos e petições de marcas processados diariamente e 

o elevado grau de informatização do Instituto que permite os atuais índices de 

redução do prazo de exame de marcas e o atendimento da crescente 

demanda. 

 

Dos aspectos operacionais com maior impacto em sistemas de TI, destacamos:  

•  a implementação de um sistema multiclasse;  

•  a implementação da cotitularidade;   

•a sistematização da comunicação eletrônica e  

•  a gestão financeira entre o INPI e a Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual (OMPI). 

• a tradução de documentos recebidos em idiomas estrangeiros. 

 

 

 



Desenvolvimentos em Sistemas de TI 

Sistemas ou plataformas de TI que precisam ser adaptados ou desenvolvidos 



Desenvolvimentos em Sistemas de TI 

Desenho fluxos Ipas: Automatizações que garantem produtividade 



Desenvolvimentos em Sistemas de TI 

País/ Membro USPTO EUIPO PORT FRANÇA JPO CHINA EGITO 
 

ARIPO BUTÃO 

Sistema no exame de 
Marcas 

Próprio Próprio 

 

EUIPO EUIPO Próprio 

 

Próprio 
 

IPAS IPAS IPAS 
 

Eletrônico/ Papel Eletrôni

co e 

Papel 

Eletrônico 

e Papel 

 

Eletrônico 

e Papel 

Eletrônico 

e Papel 

Eletrônic

o e 

Papel 

(DO) / 

Papel 

(OO) 

Eletrônic

o e 

Papel 

 

Eletrônico 

e Papel 

 

Eletrônico 

(DO) / 

Papel (OO) 

Eletrônico 

(DO) / Papel 

(OO) 

 

Volume / Ano 
(Madrid - 

Designações) 

25.354 26.375 1.963 4.118 18.532 27.086 5.060 2.707 1.058 

Busca por 
anterioridade 

SIM NÃO SIM NÃO 

 

SIM SIM 

 

SIM NÃO SIM 

Sistema de Oposição Pós-

exame 

de 

ofício / 

Pré-

conces

são 

Pós-

exame de 

ofício / 

Pré-

concessã

o 

 

Pré-

exame de 

ofício 

Pré-

exame de 

ofício 

Pós-

concess

ão  

Pré-

exame 

de ofício 

 

Pré-exame 

de ofício 

 

Pós-

concessão 

Pós-exame 

de ofício / 

Pré-

concessão 

 



Operacionalização 

O depósito 
no INPI 



Mapeamento Benchmarking e Problemas 

Antecipar para planejar soluções 



 

 

% de erros no preenchimento do MM2  

Fonte: June Madrid Training 2019 



 

 

Fonte: Madrid Training 2019 

Consequência dos erros 



 

 

Consequência dos erros 

Formais (Regra 11) 

Classificação de P&S (Regra 12) 

P&S (Regra 13) 

Abandonado 

Não corrigidos dentro do prazo, os Erros levam à: 

OMPI altera e dá novo prazo para 
pagamento de classes adicionais 

Nota “Vago” incluída na I.I. 



O depósito do Pedido Internacional (MM2) 

                 

•Aceito em Inglês, 
Espanhol ou Francês; 
•Dados do requerente, 
marca e 
pedido/registro base; 
•Escolha dos países 
designados e 
produtos/serviços; 
•Taxas pagas à OMPI 



P
A

G
-C

A
D

A
S

T
R

O
 

1 MM2 INPI e-filing 



P
A

G
 

1 MM2 INPI e-filing 

 Modela de Retribuição: 1 classe= x; 45 classes= 45  



P
A

G
 

1 MM2 INPI e-filing 



MM2 E-marcas INPI e-filing 
E

-M
a

rc
a

s
 



MM2 E-marcas INPI e-filing 
E

-M
a

rc
a

s
 

Protocolo LTDA 



MM2 E-marcas INPI e-filing 
E

-M
a

rc
a

s
 

Começa 
pelo pedido 
base para 
evitar 
confusões, 
basta 
digitar 
número. 

Pode ser 
vários 
pedidos de 
base 
cobrindo 
todos os 
produtos e 
serviços 



MM2 E-marcas INPI e-filing 
E

-M
a

rc
a

s
 Se colocar 

e-mail, 
prevalece 



MM2 E-marcas INPI e-filing 
E

-M
a

rc
a

s
 

Indica o que 
precisa 
anexar para 
aquele país 

União Européia 1) Segundo Idioma (Inglês, Francês, Espanhol, Italiano e Alemão). 

2) Senioridade alegada quando o requerente que possuir um registro de 

marca em vigor em um país membro. 
MM17 

Estados Unidos 
1) Declaração de Uso em Inglês MM18 

Fonte: https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm18.pdf 
Fonte: https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm17.pdf 



MM2 E-marcas INPI e-filing 
E

-M
a

rc
a

s
 

Valida o 
formato da 
imagem 
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Padrão 
EUIPO, RU:  
 

- individual (P&S), 
- coletiva,                
- certificação 
 

Para já ser flag no 
exame 
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Transliteração: 
Reprodução escrita 
do som da leitura 
da palavra não 
Latino/numeral não 
árabe. 
 
japonês, 
Mandarim, grego... 
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P&S – Controle classes pedido base, MGS e 
número de classes 
 



Link para o MGS Manager 

Para depositar:  P&S (MGS Manager), Leis dos Países e Custos 

MGS Manager: Para verificar a aceitação dos termos de Produtos e Serviços e classificação.  

Hoje 88.000 termos.  

Permite 

importar e 

exportar a lista 

em formato de 

texto 

Economia de 

tempo e 

dinheiro 

evitando 

Irregularidades 

Fonte: https://www.wipo.int/madrid/en/video/mgs.html 



Fonte: https://www.wipo.int/madrid/en/video/mgs.html 

Link para o MGS Manager 

Tradução de 

18 idiomas 

(incluindo 

português) 

para os 3 de 

Madri. 
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P&S – Dicas de como incluir, pontuação (;), termos considerados 
genéricos ou muito vagos para não serem incluídos 
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P&S – Se quiser 
Limitar alguns 
produtos/ 
serviços em 
algumas 
designações 
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Prioridades 
Unionistas por 

produtos/serviços. 
Elas estarão inscritas 

na inscrição 
internacional e cada 

país aplica sua 
legislação ou seu 
procedimento no 

exame 
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Taxas e escolhas 
de modo de 

pagamento se 
desejar antecipar 

com a OMPI 
(folha final)  

Crítica USA- MM18 
Europa – MM17 

Para não esquecer 

www.wipo.int/madrid/en/madrid_simulator/ 



Operacionalização 



Tradução 

Publicação de Designação Recebida na RPI Turca (sem tradução) 



Tradução 

País/ Membro PORT JPO CHINA TURQUIA RÚSSIA 

Traduzem para idioma 
nacional ? 

NÃO SIM 

 

NÃO 
 

NÃO 

 

NÃO 

Idioma utilizado como 
Escritório de Origem 

Inglês, 

Francês e 

Espanhol 

Inglês Inglês e 

Francês 

Inglês Inglês e 

Francês 

 

Idioma utilizado como 
Escritório Designado 

Inglês Inglês Inglês 

ou 

Francês 

Inglês 

 

Inglês 

 

Protocolo: o pedido que vale é o depositado em um dos três idiomas oficiais 

 

MSC 201/2017, PDC nº860-B/ 2017, DL nº49/2019 (item VI): Inglês e Espanhol 

 

Constituição Federal art. 13 + Código Civil Brasileiro art. 224 +  Lei 9784/99 art. 22 § 1º 



Tradução 

Serviços 
eletrônicos de 

tradução 

 
Protótipo 

apresentado pelo 
GT Madri em 
agosto 2018 

 
Requerimentos 

discutidos e 
definidos em 
outubro 2018 

 
Teste 

LookUpTable final 
de junho 2019 

 
Testes sistema 

tradutores 
externos julho 

 
Licitação 

Tradutores 
 



O Projeto do Protocolo de Madri segue a diretriz do papel do INPI em 

promover e facilitar a competitividade a serviço do desenvolvimento econômico. 

Missão : Estimular a inovação e promover a 
competitividade a serviço do desenvolvimento 
tecnológico e econômico do Brasil, por meio da 
proteção eficiente da propriedade de marcas, 
desenhos industriais e indicações geográficas 

Objetivos 
Estratégicos 

Melhores Soluções 
para o usuário, 

Simples, Intuitivas 
e seguindo a 

necessidade do 
Cliente 

Organização 

Previsibilidade e 
Segurança 

Otimização de 
tempos e custos 

Transparência e 
Clareza 



maria.gallotti@inpi.gov.br 



Mesmos Requisitos Específicos de alguns países apresentados para Depósito 

União Européia 

1) Segundo Idioma além do idioma de depósito a ser escolhido entre: Inglês, Francês, Espanhol, Italiano e 

Alemão.  Idioma para terceiros protocolar oposições ou PANs referentes a esse processo junto à EUIPO. 

2) Senioridade. Quando UE designada o requerente que possuir um registro de marca em vigor em 

um país membro da UE pode alegar senioridade. Se aceita pelo EUIPO, o requerente pode solicitar 

substituição mantendo os mesmos direitos. 

MM17 

Fonte: https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm16.pdf 
 
 
 
 

Estados Unidos 

1) Declaração de Uso em Inglês independente do idioma escolhido para o MM2 anexando MM18 MM18 

Designação Subsequente 

Caso um designação para EU tenha sido indeferida, cancelada ou arquivada é possível pedir 

conversão para os países da EU mantendo a data do pedido inicial  

MM16 

Fonte: https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm18.pdf 

Fonte: https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm17.pdf 


