MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PORTARIA/INPI/PR N2 25, DE 03 DE JULHO DE 2023

Dispde sobre o registro de desenho
industrial no ambito do Acordo de Haia.

O PRESIDENTE e o DIRETOR DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAGOES
GEOGRAFICAS do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no uso das suas atribuicdes
legais previstas no inciso XIl do art. 152 e no inciso Xlll do art. 156 do Regimento Interno do INPI
aprovado pela Portaria MDIC n2 11, de 27 de janeiro de 2017 e tendo em vista o contido no processo n2
52402.006815/2023-78,

RESOLVEM:

Art. 12 Esta Portaria disciplina o processamento de designacdes e registros de desenho
industrial no ambito do Ato de Genebra do Acordo de Haia referente ao Registro Internacional de
Desenhos Industriais.

Paragrafo unico. O pedido de registro internacional de desenho industrial no ambito do
Ato de Genebra do Acordo de Haia sera depositado junto a Secretaria Internacional da Organizac¢do
Mundial da Propriedade Intelectual ou junto aos escritdrios de Partes Contratantes aptos a receber tais
pedidos.

CAPITULO |
DAS DEFINICOES

Art. 22 Para os fins e efeitos desta Portaria sdo adotados os seguintes conceitos e
definicdes:

| - INPI: Instituto Nacional da Propriedade Industrial;

Il - Acordo: Acordo de Haia referente ao Registro Internacional de Desenhos Industriais de
06 de novembro de 1925;

Il - Ato de Genebra: Ato de Genebra do Acordo de Haia referente ao Registro Internacional
de Desenhos Industriais, adotado em Genebra em 2 de julho de 1999;

IV - Regulamento Comum: Regulamento de Execu¢cdo Comum ao Ato de Haia e ao Ato de
Genebra do Acordo de Haia;

V - Parte Contratante: pais ou organizacdo intergovernamental signatdria do Ato de
Genebra;

VI - Secretaria Internacional: Secretaria Internacional da Organizacdo Mundial da
Propriedade Intelectual;

VIl - Cadastro Internacional: colec¢do oficial dos dados relativos aos registros internacionais
mantidos pela Secretaria Internacional;

VIII - Registro internacional: registro de um desenho industrial efetuado no ambito do Ato
de Genebra, contendo os dados do desenho industrial e sua situacdo perante as Partes Contratantes;



IX - Pedido internacional: pedido de registro internacional depositado no ambito do
Acordo;

X - Designacao: pedido para que um registro internacional produza efeitos no Brasil;

Xl - Configuracao: cada forma pldstica ou conjunto de linhas e cores que seja objeto de um
registro internacional;

Xl - Titular: pessoa fisica ou juridica em nome da qual um registro internacional foi
efetuado no cadastro internacional; e

XIll - Parte Contratante designada: Parte Contratante para a qual foi solicitada a protecao
do desenho industrial quando do protocolo do pedido internacional.

CAPITULO Il
DOS REGISTROS INTERNACIONAIS QUE DESIGNAM O BRASIL

Secao |
Do idioma

Art. 32 As comunicagOes entre a Secretaria Internacional e o INPI, relativas as designacdes
do Brasil, serdo redigidas em inglés.

Art. 42 Os requerimentos referentes a designacdo do Brasil, bem como qualquer
documento que os acompanhe, se apresentados diretamente ao INPI, deverdo ser redigidos em
portugués.

Paragrafo udnico. Os documentos redigidos em lingua estrangeira deverdo estar
acompanhados de traducdo simples.

Secdo Il
Dos atos praticados diretamente no INPI

Art. 52 Ao praticar atos diretamente no INPI, o titular de um registro internacional
domiciliado no exterior devera constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no
Pais, com poderes para representa-lo administrativa e judicialmente, inclusive para receber citacdes.

§12 A procuracao devera ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da pratica do
primeiro ato, independentemente de notificacdo ou exigéncia, sob pena de arquivamento da peticao.

§22 O peticionamento relativo a designacao do Brasil ou ao registro de desenho industrial
no ambito do Acordo de Haia sera realizado exclusivamente por meio eletronico.

Secao Il
Do exame, da concessao e dos efeitos

Art. 62 O registro internacional que designa o Brasil produzird os mesmos efeitos de um
pedido de registro de desenho industrial depositado no Pais, a partir da data desta designacao.

Art. 72 Os desenhos industriais objeto de designacGes do Brasil serdo examinados em
conformidade com o previsto na Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996, e com as condi¢des estabelecidas
pelo INPI.

Art. 82 Qualquer desenho industrial que seja objeto de designacdao do Brasil gozard da
mesma protecdo conferida a um desenho industrial registrado diretamente no INPI, nos termos da Lei n°
9.279, de 14 de maio de 1996, desde que o INPI:

| - tenha notificado a Secretaria Internacional sobre a declaracdo de concessao da protecao
ao desenho industrial;

Il - ndo tenha notificado a Secretaria Internacional, no prazo de 6 (seis) meses a contar da
notificacdo da designacdo do Brasil, sobre uma recusa dos efeitos do registro internacional daquele
desenho industrial; ou

lll - tenha retirado uma recusa dos efeitos do registro internacional daquele desenho
industrial.



Art. 92 Para o reconhecimento do direito de prioridade previsto no art. 99 da Lei n® 9.279,
de 14 de maio de 1996, o titular do registro internacional devera apresentar ao INPI, no prazo de 90
(noventa) dias contados da data da publicagdo do registro pela Secretaria Internacional, uma cépia do
documento habil da origem, na qual deverdo constar a data, o nimero e as figuras do pedido
correspondente, acompanhada de sua traducdo simples.

§12 No caso do registro internacional no qual o Brasil seja Parte Contratante designada
estar fielmente contido no documento habil da origem, serd suficiente uma declara¢do do titular a este
respeito para substituir a traducgdo simples.

§22 O INPI realizard o exame do documento habil da origem disponivel na biblioteca
digital do Servico de Acesso Digital a Documentos Prioritarios da Organizacdo Mundial da Propriedade
Intelectual (DAS) mediante cédigo de acesso informado no registro internacional, o que isenta o titular do
registro internacional da apresentacao referida no caput.

§32 A informacgdo do cddigo de acesso ao documento habil da origem na biblioteca digital
do Servico de Acesso Digital a Documentos Prioritarios da Organizacdo Mundial da Propriedade
Intelectual (DAS) enseja declaracdo tacita do titular nos termos do §29, dispensando a apresentacdo da
traducao simples.

§42 Caso o documento habil da origem ndo seja apresentado no prazo prescrito, sera
desconsiderada a data da prioridade e considerada a data do depdsito do registro internacional.

§52 O INPI aceitard a apresentacdo, pelo titular, de documentos que comprovem a
publicacdo e a data da publicacdo do desenho industrial com o objetivo de provar a divulgacdo nao
prejudicial do desenho industrial que seja objeto do registro internacional.

§62 N3o serdo aceitos documentos de prova de divulgacdo ndo prejudicial que excedam os
180 (cento e oitenta) dias anteriores a data de depdsito do pedido internacional ou da prioridade
reivindicada, se promovida nas situagdes previstas nos incisos | a Ill do art. 12 da Lei n® 9.279, de 14 de
maio de 1996.

Art. 10. O INPI enviard a Secretaria Internacional, no prazo de 6 (seis) meses a contar da
notificacdo da designacdo do Brasil:

| - notificacdo de recusa da protecdo; ou

Il - declaracdo de concessdo da protecao, referente ao deferimento da designacao.
§12 As notificacGes de recusa serdo enviadas para comunicar:

| - aformulacdo de exigéncias durante o exame;

Il - a suspensdo do exame em razdo de agao judicial; ou

Ill - a decisdao de indeferimento da designacao.

§22 As recusas enviadas para comunicar a formulacdo de exigéncia durante o exame, de
que trata o inciso | do §1¢, informarao:

| - as disposigdes legais que fundamentam a exigéncia formulada; e
Il - a orientacdo quanto ao cumprimento da exigéncia dentro do prazo legal.

§32 As recusas enviadas para comunicar a decisdo de indeferimento da designacgao, de
gue trata o inciso lll do §1¢, informarao:

| - as disposicOes legais que fundamentam o indeferimento; e
Il - a orientacdo quanto a apresentacdo de recurso administrativo dentro do prazo legal.

§42 Na&o sendo enviada notificacdo de recusa pelo INPI no prazo previsto no caput, a
protecao a designacdo do Brasil sera concedida.

§52 A declaracdo de concessdo da protecdo da designacdo e as comunicacdes de que
tratam os incisos |, Il e Il do §12 serdo publicadas no meio de comunicac¢do oficial do INPI.



Art. 11. O INPI podera recusar os efeitos de um registro internacional com o fundamento
de que:

| - as reprodugdes contidas no registro internacional nao representam clara e
suficientemente o desenho industrial e suas variacdes, se houver, de modo a possibilitar sua reproducao
por técnico no assunto, contrariando o disposto no paragrafo Unico do art. 104 da Lei n° 9.279, de 14 de
maio de 1996;

Il - o registro internacional inclui mais de um objeto, contrariando o disposto no caput do
art. 104 da Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996; ou

Il - o desenho industrial objeto do registro internacional ndo corresponde as demais
disposicOes previstas na Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996.

Paragrafo uUnico. O INPI n3o recusara os efeitos de um registro internacional com o
fundamento de que os requisitos relativos a forma ou conteudo do pedido internacional previstos no Ato
de Genebra ou no Regulamento Comum, ou que sejam adicionais ou diferentes desses requisitos, nao
foram cumpridos de acordo com a Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996 e com as condicdes estabelecidas
pelo INPI.

Art. 12. A recusa de um registro internacional que inclua mais de um objeto, nos termos
do art. 104 da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996, enseja indicacdo, pelo titular, de um desenho
industrial a ser mantido na designagao.

§12 Faculta-se ao titular da designacdo o depdsito de pedidos divididos para desenhos
industriais excluidos da designacao.

§22 A indicacdo do desenho industrial a ser mantido na designacao e o depdsito dos
pedidos divididos de que trata o §12 serdo peticionados diretamente no INPI no prazo de 60 (sessenta)
dias apds a publicacdo, no meio de comunicacao oficial do INPI, da exigéncia técnica para divisdao da
designagao.

Art. 13. Se for apropriado, a qualguer momento, conceder protecdo a um desenho
industrial que seja objeto de um registro internacional em relacdo ao qual o INPI tenha notificado uma
recusa dos seus efeitos de acordo com o art. 11, o INPI devera notificar a Secretaria Internacional:

| - da retirada de tal recusa, no todo ou em parte, com indicagao das configura¢Ges as quais
se refere; ou

Il - de uma declaracdo de concessao da protecdo, no todo ou em parte, apds notificacdo de
uma recusa, com indica¢do, quando apropriado, das configuragcdes as quais se refere.

§12 Quando a designacdo tiver sido emendada no procedimento perante o INPI, a
notificacdo referida no inciso | também devera conter ou indicar todas as emendas.

§22 As recusas enviadas para comunicar as matérias de que tratam os incisos | e Ill do

§1° do art. 10 informardo o prazo de 60 (sessenta) dias para a apresentacdo de manifestacdo diretamente
ao INPI.

§32 Quando apropriado, o INPI retificarda qualquer notificacdo de recusa considerada
irregular, enviando uma nova comunicagdo a Secretaria Internacional.

Art. 14. Ap0ds a notificacdo de recusa e concluidos os procedimentos perante o INPI, sera
enviada a Secretaria Internacional declaracdo de concessdo da protecdo posterior a uma notificacdo de
recusa para comunicar:

| - a concessdo da protecdo apds o envio de recusa com base nas hipdteses previstas nos
incisos | e Il do §1° do art. 10;

Il - a concessdo da protecao apds decisdao em grau de recurso; ou
Il - a reforma do indeferimento da designacdo em grau de recurso.

Art. 15. Apds uma declaragcdo de concessdao da protecdo ou de uma declaragdao de
concessdao da protecdo posterior a uma notificacdo de recusa, o INPI, ao proferir ou tomar ciéncia de



guaisquer decisdes que afetem a protecao de um desenho industrial objeto de uma designag¢ao do Brasil,
comunicara o fato diretamente ao titular por meio de publicagdo oficial do INPI.

§12 Na hipdtese prevista no caput, sera enviada uma comunicagdo a Secretaria
Internacional indicando a situacdo do desenho industrial.

§22 Nas decisGes de que trata o caput, incluem-se:

| - a extin¢cdo da designacao pela auséncia de renovagao, nos termos do inciso | do art. 119
da Lei n®9.279, de 14 de maio de 1996;

Il - a proposicdo de processo administrativo de nulidade dos efeitos do registro
internacional, nos termos dos arts. 112 a 117 da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996; e

Il - a declaracdo judicial de nulidade dos efeitos do registro internacional, nos termos do
art. 112 da Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996;

Secgao IV
Da vigéncia e renovagao

Art. 16. O registro internacional que designe o Brasil serd renovado a cada cinco anos
mediante pagamento na Secretaria Internacional com duragdao maxima da prote¢ao no Brasil de 25 (vinte
e cinco) anos, contados a partir da data do depdsito do registro internacional, nos termos dos arts. 108 e
120 da Lein® 9.279, de 14 de maio de 1996.

§12 A designacdo que ndo for renovada em relacdo ao Brasil junto a Secretaria
Internacional sera extinta ao fim de sua vigéncia, assim como as designac¢des pendentes de exame.

§22 Registros de desenho industrial resultantes da divisdao da designacdo, de que trata o
§1° do art. 12, serdao renovados mediante pagamento diretamente no INPI, nos termos dos arts. 108 e
120 da Lei n®9.279, de 14 de maio de 1996.

Segao V
Das anotagoes
Subsecdo |

Do requerimento

Art. 17. As solicitacdes de anotagdes referentes a um registro internacional que designam
o Brasil deverdo ser enviadas pelo titular diretamente a Secretaria Internacional.

Subsecao Il
Dos efeitos das anotagées

Art. 18. As seguintes anotacdes, quando realizadas no cadastro internacional acerca de
um registro internacional e aplicaveis ao Brasil como parte contratante designada, produzirdo os mesmos
efeitos de uma anotagdo realizada diretamente junto ao INPI:

| - alteracdo de nome e endereco do titular;
Il - alteracdo de titularidade;
Il - rendncia a designacdo; e
IV - cancelamento do registro internacional;

§12 A anotacdo prevista no inciso Il produzira efeitos no Brasil apenas se acompanhada da
documentacdo comprobatoria.

§29 No prazo de 6 (seis) meses a contar da notificacdo, com fundamento no art. 16(2) do
Ato de Genebra, o INPI poderd comunicar a Secretaria Internacional que a anotacao prevista no inciso |l
nao produzird efeitos no Brasil, indicando as razes para a recusa e as condi¢des para a apresentagao de
recurso face a referida decisao.

8§32 O INPI comunicard a Secretaria Internacional a decisdo final sobre a recusa da
anotacao.



§4° O cancelamento do registro internacional, previsto no inciso IV, acarretara a
desisténcia da designagao do Brasil ou a renuncia ao registro no pais.

Segao VI
Dos recursos e das manifestagées

Art. 19. Ao titular do registro internacional que designa o Brasil serdo assegurados os
mesmos meios e prazos de recurso e manifestacdo previstos na Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996.

Art. 20. Nao cabera recurso:
| - da declaracdo de concessdo da protecao; e
Il - da recusa de que tratam os incisos | e Il do §1° do art. 10.

Secgao VIl
Das retificagoes

Art. 21. Quando notificado pela Secretaria Internacional de uma retificacao relativa a um
registro internacional, o INPI poderd reexaminar a designagao.

Paragrafo Unico. O INPI poderd enviar a Secretaria Internacional, em até 6 (seis) meses a
contar do recebimento da notificacdo da retificacdo, uma recusa da protecdo decorrente do reexame,
podendo ocorrer a convalidagao ou anulagao dos atos, respeitados direitos adquiridos de terceiros.

Art. 22. A designagdo sera considerada inexistente quando o INPI for notificado pela
Secretaria Internacional de uma retificacdo informando que:

| - o registro internacional ndo designa o Brasil;
Il - ndo houve pagamento da retribuicao individual relativa a designac¢do do Brasil; ou
Il - a designacao do Brasil ndo deve ser considerada.

CAPITULO Il
DAS DISPOSICOES GERAIS

Art. 23. O INPI republicara, em seu meio de comunicac¢ao oficial, as informacgdes relativas
aos registros internacionais que tenham efeito no Brasil, publicadas pela Secretaria Internacional, sem
nenhum custo para o titular do registro internacional.

Art. 24. Salvo expressa disposicdo em contrario, os prazos estabelecidos nesta Portaria sao
continuos e contados a partir do primeiro dia Util apds a publicacdo no meio de comunicacdo oficial do
INPI.

CAPITULO IV
DA VIGENCIA

Art. 25. Esta Portaria entra em vigor em 192 de agosto de 2023.

JULIO CESAR CASTELO BRANCO REIS MOREIRA
Presidente Substituto
Portaria de Pessoal n2 1, de 17/01/2023 - DOU de 18/01/2023

SCHMUELL LOPES CANTANHEDE
Diretor de Marcas, Desenhos Industriais e Indicacbes Geograficas Substituto

Documento assinado eletronicamente por SCHMUELL LOPES CANTANHEDE, Diretor(a) Substituto(a)
de Marcas Desenhos Industriais e Indicagdes Geograficas, em 03/07/2023, as 10:23, conforme
horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de
2015.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm

eil Documento assinado eletronicamente por JULIO CESAR CASTELO BRANCO REIS MOREIRA,
_;g'iwm"_. inl’ Presidente, em 03/07/2023, as 10:35, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
eletrbnica 69, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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