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CARTA-CIRCULAR - TM 04/2019
PROTOCOLO DE MADRI

Informamos que no ultimo dia 4 o Plendrio da Camara dos Deputados aprovou o texto do
Protocolo de Madri relativo ao registro internacional de marcas, objeto do Projeto de
Decreto Legislativo PDC N2 860/2017.

O referido Protocolo que ja vem sendo objeto de tratativas no Governo Federal desde 2006.
De cardter procedimental, ele tem por objetivo o processamento de um registro de uma
marca ja solicitada ou registrada em seu pais de origem, na jurisdicdio de uma ou todas as
demais partes Contratantes — 120 paises no total de 97 membros (113 territérios) que hoje
representam 80% do comércio mundial — a exemplo do que ja ocorre com os procedimentos
de patentes através do Patent Cooperation Treaty. A OMPI Organizacdo Mundial da
Propriedade Intelectual é quem ficara responsdvel pela gestdo e processamento, coletando
as taxas correspondentes e distribuindo os pleitos aos paises designados pelo INPI. Bom frisar
gue esse instrumento tem como meta ser uma via alternativa — com relativa reducdo de
custos e burocracia - aos procedimentos que ja vém sendo pautados de forma convencional.
Importante destacar que das 13 (treze) declara¢cdes e notificacbes apontadas no
Regulamento Comum, junto a CCJ Comissdo de Constituicdo e Justica, 8 (oito) delas foram
recomendadas para serem realizadas no Brasil logo no momento de sua adesdo ao Protocolo
por atenderem aos interesses nacionais, e 5 (cinco) declaracbes e notificacdes, por
recomendacado do GIPI, ndo deverdo fazer parte da adesao.

Ha com efeito muitos aspectos no projeto original que ndo se compatibilizam com a nossa
atual legislagcdo, e nem tampouco com a prdpria estrutura do INPI de modo que é muito cedo
anteciparmos maiores detalhes de como ele operara na pratica. O que se sabe é que os
estados-membros terdo discricionariedade/soberania para pautarem as suas decisdes
administrativas, logo a contratacdo de advogados especializados, em cada um deles, em
termos de fornecimento de suporte e/ou defesa em procedimentos de oposicdo e/ou
invalidacdo tende s.m.j. a ser mantida. E ndo sé para esse efeito. O monitoramento dos
expedientes/registros em ultima analise — em cada um dos paises-membros — pds concessdo
- ndo parece ser atribuicdo do Protocolo, muito menos do INPI. Ou seja, a responsabilidade
pela contratacdo dos servicos especificos de vigildancia da marca também tende a ser
transferida ao seu titular — nos moldes do artigo 130/LPI — especialmente aquele que deseje
manter a integridade material e a reputacdo de seus ativos evitando sejam eles objeto de
esbulho por parte de terceiros.
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Um outro detalhe que merece nosso destaque é que o interessado deverd por primeiro
requerer o seu registro no Brasil para em seguida poder estendé-lo. O que requer atencao,
aqui, é que caso o seu registro seja indeferido no Brasil, e tal decisdo podera vir a
comprometer os pedidos internacionais correspondentes em razio do aspecto de
interdependéncia que existira entre eles. Portanto, na pratica, vamos torcer para que ele
realmente opere na direcdo da eficiéncia e reducdo de custos, mostrando-se mais
conveniente e atrativo em comparagdao aos procedimentos convencionais, e, mais do que
isso, traduzindo a desejada seguranca juridica a ser emanada de suas decisdes.

Uma vez aprovado pelo Senado, e com a sua respectiva sancdo, pelo Chefe do Poder
Executivo, provavelmente — ndo ocorrendo maiores alteracdes no seu desenho original, ele ja
estard em operacdo a partir de JAN/2020. O que se espera é que até |d o INPI esteja
realmente apto a operar com tamanha responsabilidade.

Continuaremos acompanhando a tramitacdo do projeto para pronta informagdao dos
desdobramentos aos nossos clientes e associados.

Atenciosamente,

/Carlos E. Borghi-Fernandes/CEO



