UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
MESTRADO PROFISSIONAL EM PROPRIEDADE INTELECTUAL
E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA INOVACAO

SCHEILA PRICILA SIMON NERES

SISTEMA DE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS:
desafios para os escritorios de propriedade intelectual com a adesiao
do Brasil ao Protocolo de Madri para o registro internacional de
marcas

Florianépolis — SC
2019






SCHEILA PRICILA SIMON NERES

SISTEMA DE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS:
desafios para os escritdrios de propriedade intelectual com a adeséo
do Brasil ao Protocolo de Madri para o registro internacional de

marcas

Dissertacdo apresentada ao Curso
de Mestrado Profissional em
Propriedade Intelectual e
Transferéncia de Tecnologia para
Inovagdo - ProfNit (Ponto Focal
Florianopolis) da  Universidade
Federal de Santa Catarina como
requisito para a obten¢do do Titulo
de  Mestre  Profissional em
Propriedade Intelectual e
Transferéncia de Tecnologia para
Inovagéo.

Orientador: Prof. Dr. Araken Alves
de Lima

Florianépolis — SC

2019



Ficha de identificacdo da obra elaborada pelo autor através do
Programa de Geracdo Automatica da Biblioteca Universitaria da UFSC.

Neres, Scheila Priscila Simon

SISTEMA DE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS: desafios para
o0s escritorios de propriedade intelectual com a adesdo do Brasil ao Protocolo de
Madri para o registro internacional de marcas / Scheila Priscila Simon Neres ;
orientador, Araken Alves de Lima. Floriandpolis, SC, 2019.

96 p.

Dissertacdo (mestrado profissional) - Universidade Federal de Santa Catarina,
Centro Sécio Econdmico. Programa de Pés-Graduagdo em Propriedade Intelectual e
Transferéncia de Tecnologia para a Inovagéo.

Inclui referéncias.

1. Propriedade Intelectual e Transferéncia de Tecnologia para a Inovagéo. 2.
Registro Internacional de Marcas. 3. Protocolo de Madri. 4. Escritdrios de
Propriedade Intelectual. 5. Brasil. I. Lima, Araken Alves de. Il. Universidade Federal
de Santa Catarina. Programa de Pés-Graduacdo em Propriedade Intelectual e
Transferéncia de Tecnologia para a Inovagdo. Il1. Titulo.




SCHEILA PRICILA SIMON NERES

SISTEMA DE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS:
desafios para os escritérios de propriedade intelectual com a adesao
do Brasil ao Protocolo de Madri para o registro internacional de
marcas

Esta Dissertacéo foi julgada adequada para obtengéo do Titulo de
“Mestre em Propriedade Intelectual e Transferéncia de Tecnologia
para Inovagdo” e aprovada em sua forma final pelo Programa de Pos-
graduacdo em Propriedade Intelectual e Transferéncia de Tecnologia
para Inovagéo.

Banca Examinadora

Orientador: Dr. Araken Alves de Lima — INPI - PROFNIT/UFSC

Membro: Dra. Patricia Areas — UNIVILLE

Membro: Dra. Michele Copetti — OAB/SC

Floriandpolis, 12 de marco de 2019.






Este trabalho é dedicado aos meus persistentes
e determinados pais e aos meus irmaos.






AGRADECIMENTOS

Ao meu querido orientador Dr. Araken Alves de Lima, por todo
tempo, conhecimento compartilhado e paciéncia para a construcao deste
trabalho, a minha familia que tanto me inspiram e me dédo forgas, em
especial os meus pais Nidia Helena Simon e Juventino Neres, a0 meu
namorado Jodo Tanan Correa, pela compreensao, parceria e ensinamentos
e aos meus amigos e conselheiros Ana Paula Colombo, Fabricio Burger e
Gabrielli Laurindo, o meu desmedido agradecimento.






RESUMO

Este projeto trata dos desafios dos escritorios de propriedade intelectual
com a adesdo do Brasil ao Sistema de registro internacional de marcas por
meio do Protocolo de Madri. Procura-se levantar as mudangas que irdo
ocorrer com o novo sistema ao qual o Brasil estd aderindo, o Protocolo de
Madri, e como os escritorios de propriedade intelectual podem se
beneficiar com estas mudancas bem como os fatores preocupantes para
0s quais eles devem estar atentos. Tal adeséo trara novas funcionalidades
e novos procedimentos para o registro internacional de marcas. E
importante que os escritérios estejam preparados para a nova rotina
processual que advira dessa adesdo para que ela possa lhes favorecer
como um dos agentes relevantes do sistema nacional de propriedade
intelectual. Tendo em vista a escassez de dados sobre os escritdrios de
propriedade intelectual no Brasil, foi realizada uma analise de matriz
SWOT de um escritorio de propriedade intelectual de médio porte
localizado no estado de Santa Catarina para dimensionar as possibilidades
e limitagdes dos escritérios num cenario impactado pelo Protocolo de
Madri.

Palavras-chave: Escritérios de propriedade intelectual. Registro
internacional de Marcas. Protocolo de Madri.






ABSTRACT

This project deals with the challenges of intellectual property offices with
the adhesion of Brazil to the System of international registration of
trademarks through the Madrid Protocol. It seeks to raise the changes that
will occur with the new system to which Brazil is adhering, the Madrid
Protocol, and how IPOs can benefit from these changes as well as the
worrying factors to which they must be alert. Such membership will bring
new features and new procedures for international trademark registration.
It is important that the offices are prepared for the new procedural routine
that will come from such accession so that it can favor them as one of the
relevant agents of the national intellectual property system. Considering
the scarcity of data on intellectual property offices in Brazil, a SWOT
matrix analysis of a medium-sized intellectual property office located in
the state of Santa Catarina was carried out to size the possibilities and
limitations of the offices in a scenario impacted by the Protocol of
Madrid.

Keywords: Intellectual property offices. International trademark
registration. Protocol of Madrid.
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1 INTRODUCAO

Esta dissertacéo trata dos desafios e oportunidades dos escritorios
de propriedade intelectual com a adesdo do Brasil ao Sistema de registro
internacional de marcas por meio do Protocolo de Madri, tema este
conceituado dentro da Propriedade Industrial. Esta é entendida segundo
definicdo consagrada na Convencédo da Unido de Paris (CUP)! de 1883
(art. 1°, 829),

tem por objeto as patentes de invencdo, 0s
modelos de utilidade, os desenhos ou modelos
industriais, as marcas de servico, 0 nome
comercial e as indica¢bes de procedéncia ou
denominagBes de origem, bem como a
repressdo da concorréncia desleal. (INPI,
[20197])

A abordagem adotada visa exclusivamente avaliar o cenario dos
escritorios de Propriedade Intelectual brasileiros, os prestadores de
servicos que atuam na intermediacdo dos detentores/solicitantes de
direitos de propriedade intelectual e o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), diante da adesdo do Brasil ao Protocolo de Madri,
através da analise de um escritdrio de propriedade intelectual do estado
de Santa Catarina, mostrando as consequéncias, influéncias e efeitos
desta nova opcao para extensdo de registro de marca. Aqui ndo serdo
abordadas questfes quanto ao mérito da adesdo do Brasil ao referido
Protocolo, tdo pouco opinides pessoais quanto a qualquer mudanca que
podera ocorrer, e sim, focar diretamente nos fatos e como estes irdo
influenciar os escritdrios na operacionalizacéo de suas atividades.

A Presidéncia da Republica entregou em 20 de junho de 2017 a
Mensagem n° 201 ao Congresso Nacional solicitando a adesao do Brasil
ao Protocolo de Madri. Por muitos anos, especificamente desde 2001, este
assunto é discutido e nunca se chegou tdo préximo de sua conclusdo como
neste ano de 2019, onde a assinatura e adequagdo do INPI ao Protocolo
referido estdo dependendo apenas de uma posicdo final do Congresso

! Convencao da Unido de Paris (CUP) é o primeiro acordo internacional relativo
a propriedade intelectual. Foi assinada em 20 de margo de 1883, ratificada em
06 de junho de 1884 e entrou em vigor em 07 de julho de 1884. O Brasil, pais
signatario original, aderiu por meio do Decreto n° 635 a Revisdo de Estocolmo
de 21 de agosto de 1992 (BRASIL, 1992).



26

Nacional (BRASIL, 2017b). Sendo assim, é importante difundir
informacgOes referentes as variagbes que ocorrerdo a fim de preparar e
informar os usuarios do sistema de marcas, particularmente, os escritérios
de propriedade intelectual, para a nova dindmica que o novo sistema de
registro internacional de marca traré para os pedidos de protecdo de marca
em outros paises, incentivando o comércio no exterior pela classe
empresarial e, consequentemente a economia brasileira.

A marca é um dos tipos de propriedade industrial, e é por meio
do seu registro que se obtém direitos patrimoniais exclusivos sobre o
nome e/ou figura escolhido para distinguir empresas e estabelecimentos
frente aos seus frequentadores e clientes ou produtos e servicos.

O registro internacional de marca é a ferramenta legal para a
extensdo da protecdo de marcas utilizadas pelos usuarios que pretendem
ter negdcios em outros paises além do seu de origem.

Diante do atual sistema de extenséo da protecdo de marcas, o qual
apresenta dispéndios consideraveis de tempo e dinheiro, e a realidade de
um sistema novo, mais pratico e possivelmente mais econémico, o qual
sera abordado no decorrer do trabalho, é necessario que 0s escritorios
estejam a par do seu funcionamento e beneficios, para que possam fazer
uso e gozar de todas as vantagens, visto que um pedido internacional via
Protocolo de Madri equivale a um conjunto de pedidos nacionais
atualmente.

Desta forma, emoldura-se a seguinte pergunta de pesquisa: Como
as mudancas advindas da adesdo do Brasil ao Protocolo de Madri
repercutirdo nas atividades dos escritérios de Propriedade Intelectual?

Em funclo desta questdo, desenvolveu-se o tema em trés
capitulos, onde o primeiro apresenta os conceitos que dao base ao estudo,
como propriedade intelectual, um breve relato do histdrico da propriedade
intelectual, marca, registro nacional e internacional de marca, e
apresentacdo de dados quanto a depdsitos de marca no Brasil e no
exterior. O segundo capitulo traz informacdes e conceitos quanto ao
sistema internacional de registro de marcas que o Brasil estd aderindo, o
Protocolo de Madri. Juntamente apresenta sua origem, seus objetivos,
procedimentos, membros signatarios e conhecimentos da situacdo atual.
Ja o terceiro capitulo apresenta uma analise SWOT, desenhada com base
no estudo de um escritério de propriedade intelectual de Santa Catarina,
cuja a identidade ndo sera revelada por questdes de sigilo e estratégia
comercial, mostrando um cendrio possivel de ser explorado pelo
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segmento. Conjuntamente permitira entender cada ponto levantado do
cenario e como estes pontos podem ser trabalhados da maneira a otimizar
os resultados.

1.1 OBJETIVOS
1.1.1 Objetivo Geral

O objetivo geral é discutir as mudancgas que ocorrerdo para 0s
escritérios de propriedade intelectual com a adesao do Brasil ao Protocolo
de Madri, por meio da matriz SWOT, e como estas mudancas podem ser
exploradas de forma a otimizar os seus resultados.

1.1.2 Obijetivos Especificos

a) Discorrer sobre o sistema de marcas no ambito da
Propriedade Industrial e seu processo de registro;

b) Apresentar o sistema internacional de registro de marcas € 0
funcionamento do Protocolo de Madri e sua relagdo com o
processo de registro nacional de marcas;

c) Fazer uma analise SWOT de um escritdrio de Propriedade
Intelectual para elaboracdo de uma estratégia de adaptacéo a
adocéo do Protocolo de Madri pelo Brasil.

1.2 JUSTIFICATIVA

A extensdo de marcas do Brasil para outros paises, hoje, em sua
maioria, se dad a luz da CUP. O procedimento possui entraves
administrativos e custos elevados, devido a necessidade de realizar um
pedido para cada pais desejado.

Hoje, outros paises ja contam com o Protocolo de Madri, um
tratado criado para facilitar a extenséo dos pedidos de registro de marca
para outros paises, que permite depositar um pedido em varios paises com
apenas um processo, um conjunto de taxas e uma Unica lingua, ao
contrario do formato atual.

O Brasil, que ainda ndo é signatario, esta prestes a aderir este
tratado, que trard melhorias consideraveis no procedimento como um
todo.

E importante abordar este tema no momento em que o Brasil se
encontra, visto a necessidade de mais informacfes e orientacdo sobre
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como proceder e quais beneficios e oportunidades serdo encontrados para
0s escritérios de propriedade intelectual a partir da assinatura do tratado,
tanto para novos pedidos como para pedidos ja depositados. Este assunto
foi abordado também tendo em vista que a autora trabalha em um
escritério de propriedade intelectual e identifica este tema como um
desafio tanto para sua carreira quanto para seu cotidiano profissional.

1.3 MATERIAIS E METODOS

Para uma visdo holistica do cenario em discussdo e melhor
entendimento, foi utilizada a metodologia de Pesquisa Bibliografica e
Levantamento de Dados.

No primeiro momento realizou-se pesquisa bibliografica para
filtrar informacOes referentes & Propriedade Industrial e um dos seus
objetos, o registro de marca. Apds, seguiu-se para pesquisa bibliogréafica
objetivando o aprofundamento de informagdes e dados secundarios sobre
0 sistema de registro internacional de marca, disponibilizados por
instituicdes envolvidas e especializadas no assunto, que permitiu
conhecer as diferencas entre os sistemas nacional e internacional.

Segundo Gil (2002, p. 44), “a pesquisa bibliografica ¢
desenvolvida com base em material j& elaborado, constituido
principalmente de livros e artigos cientificos”.

Com os dados levantados quanto a propriedade intelectual e o
registro nacional e internacional de marca, partiu-se para o levantamento
de dados junto a escritdrios de propriedade intelectual, visto a necessidade
de conhecer a realidade dos profissionais dos escritérios de Propriedade
Intelectual que, como procuradores, atuam na intermediacdo entre
detentores/solicitantes de direitos de marca e o INPI. Para isso foi
escolhido um escritério atuante em Santa Catarina, que servird como base
para estudo e levantamento de informagoes.

Gil (2002, p. 50) define levantamento como:

As pesquisas deste tipo caracterizam-se pela
interrogacdo  direta das  pessoas  cujo
comportamento se deseja conhecer. Basicamente,
procede-se a solicitacdo de informagbes a um
grupo significativo de pessoas acerca do problema
estudado para, em seguida, mediante analise
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quantitativa, obterem-se as conclusdes
correspondentes aos dados coletados.

Os dados usados para conhecer a realidade de um escritério de
propriedade intelectual sdo oriundos de relatérios financeiros e
administrativos ndo publicados desse escritério de Santa Catarina. Foi
com base nas informagcdes extraidas desses relatérios e no conhecimento
pratico do seu funcionamento que se identificou os fatores que
alimentaram a matriz SWOT aqui apresentada.

A matriz SWOT? sera a metodologia utilizada para identificacdo
do panorama desejado no trabalho. Em sua traducéo significa strengths,
weakness, opportunities e threats, ou seja, forgas, fraquezas,
oportunidades e ameacas, e por isso também é conhecida como FOFA.

A aplicacdo da matriz SWOT como ferramenta traz a
oportunidade de unir a equipe em prol do mesmo objetivo. Para este
trabalho ela é fundamental, pois por meio do levantamento dos pontos
fortes, pontos fracos, oportunidades e ameagas da empresa ou
organizacgdo, oferece uma visdo holistica do cenario e também permite
avaliar individualmente cada ponto levantado trazendo assim o
conhecimento e entendimento sobre o cenario interna e externamente,
permitindo estabelecer os pontos importantes e desenhar agdes e possiveis
solucdes e resultados. Para Zanoni et al. (2013, p. 95), “[...] & muito util
também como base para a gestdo e o planejamento estratégico de uma
companhia, podendo ser usada para qualquer tipo de analise,
independentemente do tamanho da organizacdo e do segmento que ela
atua.”

Neste contexto, a matriz SWOT sera alimentada com
informagfes levantadas junto ao escritério de propriedade intelectual
utilizado como base de estudo. Serdo levantados cada ponto positivo e
negativo do escritorio em relagdo a adesdo ao Protocolo de Madri, o que
eles significam e como podem ser trabalhados.

2 Acredita-se que a matriz SWOT foi criada por volta de 1960 na Universidade
de Stanford por seus professores, destacando-se entre eles Albert Humphrey. A
certeza de sua origem ainda é incerta, levantando diversos pontos de vista
contraditérios (MARKETING TEACHER.COM, 2019).
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2 PROPRIEDADE INTELECTUAL E O REGISTRO NACIONAL
E INTERNACIONAL DE MARCAS

2.1 HISTORICO

Propriedade Intelectual é uma area do direito que, por meio de
legislacdo especifica, garante aos criadores, inventores e titulares de
qualquer criagdo vinda do intelecto humano a possibilidade de tornar esta
criacdo um ativo econbmico, passando a utilizad-la nos negocios de
empresas ou individuos, conseguindo entdo uma recompensa pelo que foi
criado. Seu campo de atuagdo é composto por oito tipos de propriedades,
sendo eles: marca, patente, desenho industrial, indicagdo geogréfica,
direito autoral, programa de computador, cultivares e topografia de
circuitos integrados. A propriedade intelectual visa ser um sistema coeso,
gue consiga, com harmonia, sistematizar todos os institutos e assim focar
em uma economia eficiente. Possui quatro institutos: criag@es industriais,
sinais distintivos, direitos autorais e direitos sui generis.

A Convencdo da OMPI define como Propriedade
Intelectual, a soma dos direitos relativos as obras
literérias, artisticas e cientificas, as interpretacfes
dos artistas intérpretes e as execugdes de
radiofusdo, as invengdes em todos os dominios da
atividade humana, as descobertas cientificas, aos
desenhos e modelos industriais, as marcas
industriais, comerciais e de servi¢o, bem como as
firmas comerciais e denominagdes comerciais, a
protecdo contra a concorréncia desleal e todos 0s
outros direitos inerentes a atividade intelectual nos
dominios industrial, cientifico, literério e artistico.
(BARBOSA, 2003, p. 1).

E por meio da propriedade intelectual que pessoas fisicas e
juridicas conseguem seguranca para obter retorno financeiro em relagéo
ao que foi investido em pesquisa, desenvolvimento e inovagéo (P, D & I),
compensando tanto o tempo dedicado quanto o valor monetario aplicado,
incentivando assim, que novas inovagfes sejam desenvolvidas, gerando
um ciclo inovativo. Barral e Pimentel (2006) afirmam que os beneficios
que a propriedade intelectual traz sdo importantes, inclusive
economicamente e, quando bem utilizados, se tornam meios para o
desenvolvimento.
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Desde a antiguidade ja se ouvia falar em protecdo de informag6es
importantes ou privilegiadas. Barbosa (2009, p. 21) separa a evolugéo da
propriedade intelectual em quatro periodos: antigo, mercantilista,
industrial e globalizado.

No periodo antigo, até meados do século XIl, apesar de ndo
possuirem um mecanismo de protecao juridica, as informagfes ja eram
tratadas com cuidado, passadas apenas a pessoas de confianca, como 0s
sacerdotes. A importancia da informacé&o sigilosa era tratada por questfes
religiosas ou estatais. Para tudo o que era criado ndo existia o conceito de
um criador ou titular, pois era entendido por simplesmente algo imaterial,
ndo existindo consequentemente uma valoracdo da criagdo. Esta era
chegou ao fim com a relacéo entre criador e criagdo ja sendo pleiteado,
com foco no reconhecimento de autoria de obras intelectuais. Vale
ressaltar que o pleito era referente a obra como um todo, e ndo ao
conhecimento nela contido (BARBOSA, 2009).

Na era mercantilista o desenvolvimento cientifico ganhou corpo,
gerando descobertas e aumentando a necessidade de proteger o que se foi
desenvolvido. Entendeu-se a importancia de proteger, ndo s6 o objeto,
mas também o conhecimento adquirido e os sinais que os distinguiam, ou
seja, a marca. Com a cria¢do e a marca sendo difundidos, criou-se entdo
um valor perante 0 mercado e o Estado se tornou apto para oferecer
protecdo e incentivar novas inovagfes. Também nesta era aconteceram as
primeiras punigdes a quem traficava ou contrabandeava conhecimento
(BARBOSA, 2009).

O periodo industrial foi caracterizado também pelo termo
Revolucdo. Barbosa (2009) fala que devido as novas rotas comerciais
descobertas no periodo anterior (mercantilista), o conhecimento cientifico
comega a se centralizar nas universidades europeias. O desenvolvimento
tecnoldgico tomou forma devido a soma de producgdo cientifica e deu
inicio ao periodo industrial de forma veloz e revolucionaria, substituindo
trabalhos bracais por maquinas e multiplicando a capacidade produtiva
até entdo conhecida. Forgou-se entdo, neste momento, pela Inglaterra, a
criacdo de um sistema que de fato protegesse todas as invengoes
(BARBOSA, 2009).

O século XIX marcou um avanco para a propriedade intelectual.
Jano periodo globalizado, ocorreram as assinaturas dos tratados bilaterais
e multilaterais que objetivavam a harmonizacdo das protecGes dentro da
legislacdo. A regulamentacdo dos sinais distintivos comeca a se
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desenvolver e a concorréncia desleal através dos tratados, comeca a ser
reprimida. Neste periodo sdo criados dois sistemas importantes para o
desenvolvimento da propriedade intelectual, a CUP e a Convencéo de
Berna®, que tratavam dos sinais distintivos, criacdes industriais e obras
literarias.

Copetti (2008b, p. 47) em sua pesquisa informa que

O Brasil foi um dos quatorze paises signatarios
originais da edicéo da CUP de 1883. Entretanto, a
internacionalizacdo das marcas ja havia sido
prevista no Decreto n° 2.682, de 23 de outubro de
1875 (artigo 17), a ponto de o Brasil, no periodo
compreendido entre 1876 a 1881, ter assinado
distintos acordos de prote¢do mutua, antes mesmo
de ser signatario da CUP.*

% Convengdo de Berna: Ratificada pelo Brasil através do Decreto n® 75.699 de 6
de maio de 1975, entrando em vigor em 20 de abril de 1975 (BRASIL, 1975).

4 Acordos de protecdo mutua assinados pelo Brasil no periodo de 1876 a 1881,
sem revogacao expressa: BRASIL. Decreto n° 6.237, de 21 de junho de 1876.
Promulga a declaracéo, entre o Brazil e a Franga, para a protecgdo das marcas
de fabrica e commercio. Disponivel em: http://www.camara.gov.br. Acesso em:
15 dez. 2009. BRASIL. Decreto n° 6.663, de 14 de agosto de 1877. Promulga
a declaracdo entre o Brazil e a Italia para a proteccdo das marcas de fabrica e
commercio. Disponivel em: http://www.camara.gov.br. Acesso em: 15 dez.
2009. BRASIL. Decreto n° 6.367, de 08 de novembro de 1876. Promulga a
declaragdo entre o Brazil e a Belgica para a protec¢éo das marcas de fabrica e
commercio. Disponivel em: http://www.camara.gov.br. Acesso em: 15 dez.
2009. BRASIL. Decreto n° 6.985, de 27 de julho de 1878. Promulga o accordo
entre 0 Brazil e os Paizes-Baixos para a protec¢do das marcas de fabrica e
commercio. Disponivel em: http://www.camara.gov.br. Acesso em: 15 dez.
2009. BRASIL. Decreto n° 7.271, de 10 de maio de 1879. Promulga o accordo
entre o Brazil e os Estados-Unidos da America para a protec¢do das marcas de
fabrica e commercio. Disponivel em: http://www.camara.gov.br. Acesso em:
15 dez. 2009. BRASIL. Decreto n° 8.121, de 28 de maio de 1881. Promulga a
declaragdo entre o Brazil e Portugal para a proteccéo das marcas de fabrica e de
commercio. Disponivel em: http://www.camara.gov.br. Acesso em: 15 dez.
2009. BRASIL. Decreto n° 8.128, de 08 de junho de 1881. Promulga a
declaracgdo entre o Brazil e a Dinamarca para a protec¢do das marcas de fabrica
e de commercio. Disponivel em: http://www.camara.gov.br. Acesso em: 15
dez. 2009. BRASIL. Decreto n° 6458, de 18 de janeiro de 1877. Promulga a
Declaragdo entre o Brazil e a Allemanha para a protecc¢do das marcas de fabrica
e commercio. Disponivel em: http://www.camara.gov.br. Acesso em: 15 dez.
2009. Acordo de protecdo mutua assinado pelo Brasil no periodo em 1887, sem
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Apesar de serem eventos separados no tempo, a Revolucdo
Industrial e a Segunda Grande Guerra trouxeram a necessidade de um
sistema de propriedade intelectual mais encorpado e desenvolvido,
criando-se novas formas de prote¢do para novos produtos que estavam
surgindo.

O sistema de propriedade intelectual desenvolvido
para sustentar a Revolucdo Industrial manteve-se
sob uma taxa de inovagao razoavelmente uniforme,
com as adaptagdes necessarias ao seu
desenvolvimento, incluindko os  avangos
tecnolodgicos, sociais e politicos ocorridos até
meados do século passado. Todavia, 0
desenvolvimento técnico acelerado, a partir do
final da Segunda Grande Guerra, associa-se a
mudanca de enfoque das empresas no valor
agregado ao comércio da tecnologia e ao
licenciamento (BARBOSA, 2009, p. 34).

Diante deste desenvolvimento surgiu a necessidade de um
sistema ndo mais nacional, mas sim internacional.

Em 1967 constituiu-se entdo a Organizacdo Mundial da
Propriedade Intelectual (OMPI)%, um oérgdo independente dentro das
Nagdes Unidas. Com sede em Genebra, a OMPI tem como fungdo
incentivar a propriedade intelectual, facilitando as relacdes entre os paises
e auxiliando o desenvolvimento econémico, cultural e social mundial. Em
1893 criou-se 0 Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la
Propriété Intellectuelle (BIRPI) que antecedeu a OMPI, que hoje
administra vinte e seis tratados enquanto o BIRPI na época administrava
quatro (COPETTI, 2008b).

Em 1994 foi aprovado o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (também conhecido

revogacgdo expressa: BRASIL. Decreto n° 9.798, de 05 de novembro de 1887.
Promulga a declaragdo entre o Brazil e a Austria-Hungria para a proteccdo das
marcas de fabrica e do commercio. Disponivel em: http://www.camara.gov.br.
Acesso em: 15 dez. 2009.

5 Ratificacdo pelo Brasil em 20 de dezembro de 1974, entrando em vigor em 20
de marco de 1975 (OMPI, 2019a).
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por sua sigla inglés TRIPS®) e em 1995 foi criado oficialmente a

Organizacdo Mundial do Comércio (OMC)’.

Falando-se em tratados e acordos, Barbosa (2003, p. 5) cita que
existem diversos tratados em vigor no pais e que até 1982 treze tratados,
acordos e convenc6es haviam sido registrados, devido ao crescimento das
relacBes nacionais e internacionais que trazem a necessidade de convivio
saudavel com as normas internacionais e direitos nacional e internacional.
Dentre todos, os relativos a marca sao:

Quadro 1 — Tratados relativos a marca

TRATADO/ACORDO

SOBRE

ANO

SITUACAO
NO BRASIL

Convengdo da Unido de
Paris — CUP

Trouxe
harmonia para
a protecdo da
propriedade
industrial em
ambito
internacional.

1883

Brasil
ratificou a
edicdo
original em
1884 pelo
Decreto  n°
9.233 e
também as
seguintes: de
Bruxelas pelo
Decreto n°
4.858,
Washington
pelo Decreto
n°  11.385,
Haia pelo
Decreto n°
19.056 e de
Estocolmo
pelo Decreto
n° 75.572.

Acordo de Madri

Criou 0
registro

Acordo
1890

Brasil vem
pleiteando a
adesdo ao

® A partir desde ponto sera utilizada o acrénimo TRIPS, sempre que se referir a

este acordo.

" TRIPS: Ratificacdo pelo Brasil em 30 de dezembro de 1994 (BRASIL, 1994).
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Propriedade Intelectual
Relacionados ao
Comércio — TRIPS

estabeleceu
niveis
minimos para

TRATADO/ACORDO SOBRE ANO SITUACAO
NO BRASIL
internacional | Protocolo | Protocolo de
de marcas. 1989 Madri.
Acordo de Nice Estabeleceu a | 1957 Brasil adotou
Classificagédo esta
Internacional Classificagdo
de Produtos e em 2000,
Servigos. porém ndo é
signatario do
Acordo.
Acordo de Viena Classificagdo | 1973 Brasil firmou
Internacional 0 acordo em
de Elementos 1973, porém
Figurativos de ndo ratificou
Marcas. até entdo.
Mesmo assim
adota  esta
Classificacdo.
Tratado de Nairdbi Refere-se & | 1981 Brasil aderiu
protecdo dos em 1984.
simbolos
olimpicos.
Tratado sobre Direito Simplifica, TLT Brasil ndo é
de Marcas. facilita e | 1994, signatario.
harmoniza os | Tratado
procedimentos | de
relativos  as | Cingapura
marcas. 2006.
Deu origem ao
Tratado de
Cingapura
Acordo sobre Aspectos | Deu maior | 1994 Brasil aderiu
dos Direitos de protecdo e em 1994,
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TRATADO/ACORDO SOBRE ANO SITUACAO
NO BRASIL
os direitos de
propriedade
intelectual.
Convengdes Pan- I Conferéncia | 1889 a Brasil
Americanas e 0 Washington 1929 ratificou as
Mercosul Il Conferéncia convencdes
México que
Il resultaram da
Conferencia v
Rio de Janeiro Conferéncia
v de  Buenos
Conferéncia Aires, em
Buenos Aires 1910.
V Conferéncia Ratificou
Santiago do também em
Chile 1924 a V
Conferéncia
de Santiago
do Chile
referente  a
Convencdo
sobre marca,
visto que esta
revogou a
anterior.

Fonte: Adaptado de Copetti (2010).

No Brasil, com a chegada da familia real portuguesa, foi emitido
0 Alvara de 28 de abril de 1809 por Dom Jodo VI:

Sendo muito conveniente que os inventores e
introdutores de alguma nova méaquina e invengéo
nas artes gozem do privilégio exclusivo, além do
direito que passam ter ao favor pecuniario, que sou
servido estabelecer em beneficio da inddstria e das
artes, ordeno que todas as pessoas que estiverem
neste caso apresentem o plano de seu novo invento
a Real junta do Comercio; e que esta,
reconhecendo-lhe a verdade e fundamento dele, Ihe
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conceda o privilégio exclusivo por quatorze anos,
ficando obrigadas a fabrica-lo depois, para que, no
fim desse prazo, toda a nacgdo goze do fruto dessa
invenc&o. Ordeno, outro sim, que se faga uma exata
revisdo dos que se acham atualmente concedidos,
fazendo-se publico na forma acima determinada e
revogando-se todas as que por falsa alegacdo ou
sem bem fundadas razdes obtiveram semelhantes
concessdes (BRASIL, 1809).

Esta evolugdo trouxe aos inventores, autores e criadores um
controle maior sobre o que foi criado e colocou o Brasil entre as quatro
primeiras na¢Ges do mundo a possuir uma legislacdo sobre propriedade
intelectual. O direito autoral e de marcas amadureceram e seus titulares
conseguiram entdo, comecar a explorar suas criacfes. A chegada da
familia real portuguesa ao Brasil e a Carta Régia de 28 de janeiro de 1808
gue autorizou a abertura dos portos fez com que o governo constituisse
uma protecdo aos inventos, seguindo o Alvara de 1809 que foi
consequéncia indireta do Alvara de 1808 (BRASIL, 1808), segundo
Barbosa (2009). Apesar de ajustar o direito de privilégios aos inventores
da época, o Alvara de 1809 ndo citava a protecdo de marcas, que foi
prevista de fato na Constituicdo de 18918, sustentada até hoje pela atual
Constituigdo datada de 1988.

Em 1875 no Decreto n° 2.682, de 23 de outubro de 1875° surgiu
a primeira lei para a protecdo das marcas. Outras onze leis e decretos
foram anunciados posteriormente (COPETT]I, 2008a).

Em 1923 nasce o Decreto Lei 16.264, de 19 de dezembro de
1923, criando a Diretoria Geral da Propriedade Industrial e suas funcdes,
deveres, nomeagfes entre outros assuntos pertinentes, incluindo o
importante estabelecimento da classificagdo nacional de marcas
(BRASIL, 1923).

Em 1945 surge o Decreto Lei 7.903, de 27 de agosto de 1945,
regulando os direitos e obrigacBes concernentes a propriedade industrial.
Apos, teve-se 0 Decreto Lei 254, de fevereiro de 1967, o Decreto Lei

8 Artigo 72, 827: A lei assegurara também a propriedade das marcas de fabrica.
(BRASIL, 1891).

® O Decreto n° 2.682, de 23 de outubro de 1875 regula o direito que tem o
fabricante e o0 negociante, de marcar os produtos de sua manufatura e de seu
comércio (BRASIL, 1875).
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1.005, de outubro de 1969 e a Lei 5.772, de 21 de dezembro de 1971, que
instituiam o Cddigo da Propriedade Industrial. Hoje vigora no Brasil,
desde 14 de maio de 1996, a Lei 9.279 (LPI - Lei da Propriedade
Industrial) (BARBOSA, 2003).

Em 1988 a Constituicdo da Republica Federativa do Brasil prevé
em seu artigo 5° o Titulo Il: Dos Direitos e Garantias Fundamentais.
Capitulo I: Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Neste artigo
a Constituicdo garante o direito a propriedade para brasileiros e
estrangeiros residentes no Brasil em seu inciso XXIX:

A lei assegurara aos autores de inventos industriais
privilégio temporario para sua utilizagdo, bem
como protecdo as criagBes industriais, a
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e
a outros signos distintivos, tendo em vista o
interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e
econdmico do Pais (BRASIL, 1988).

Todo inventor ou criador tem como desejo proteger o que criou.
Quando a criacdo € um nome aplicado ao comércio, produto ou até mesmo
servico, ele torna-se uma marca, e a forma de protegé-la é solicitando o
pedido de registro. E através da marca que se cria um vinculo com o
consumidor. “As marcas s3o os sinais distintivos que identificam os
produtos e os servigos da empresa” (BARBOSA, 2009, p. 139).

2.2 MARCA

A marca é a identidade de um negécio, ela o consolida no
mercado, se tornando uma eficiente ferramenta estratégica de
publicidade, trazendo a credibilidade do cliente. Dentre as suas fungdes
estdo: incentivar o consumo, valorizar a atividade do empreendedor e
atenuar o empenho de busca do consumidor, visto que ele conseguira
identificar o produto sem ter que testa-lo todas as vezes para certificar-se
de que é bom. O preco do produto ou servico também podera ter um
diferencial, sendo maior ou menor em fungéo da popularidade da marca.
Barbosa (2008), diz existir uma tripla natureza no que diz respeito ao
objeto da marca, onde se somam o econémico, o juridico e o semioldgico.

E importante entender que a marca traz consigo uma bagagem
composta de imagem, significado e historia, demonstrando sua origem,
seus propdsitos e sua experiéncia. Quando as acOes de seu detentor séo
regidas pela ética, bons principios, qualidade nos produtos e servigos,
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valorizacdo do cliente e colaborador e foco no sucesso, a marca pode
tornar-se forte, tornar-se uma marca de valor, e somada a uma boa
publicidade que exalte as reais qualidades, tornar-se também uma fonte
de riqueza.

A este respeito Barbosa (2008, p. 46) declara:

O valor ndo é, no caso, 0 que resulta do prestigio
de uma marca de luxo, mas a capacidade de
imprimir, entre marcas relativas a mercados
correlatos, uma posicdo claramente singular, a luz
do consumidor. Assim é que marcas como IBM e
Coca Cola, sem expressarem luxo ou prestigio, tem
alto valor como signo, por sua capacidade de
diferenciagdo.

Conforme a LPI (BRASIL, 1996, art. 122) sdo suscetiveis de
registro como marca 0s sinais distintivos visualmente perceptiveis, ndo
compreendidos nas proibicGes legais. Compreendem proibicGes legais
todos os incisos do artigo 124 da LPI., sendo eles, de forma resumida:
brasdes e monumentos oficiais; letras e algarismos isolados; marca
contraria a moral e aos bons costumes; imitacdo de marcas de 6rgaos
publicos; reproducdo no todo ou em parte de marca de terceiros
registrada; sinais comuns ou descritivos da atividade; expressbes de
propaganda; cores e suas denominagOes; imitacdo de indicagBes
geogréficas; sinal que induza a falsas informac@es do produto ou servico;
reproducdo de marca coletiva ou de certificagdo; nome de eventos
oficialmente reconhecidos; nomes civis e apelidos notoriamente
conhecidos sem autorizacdo do titular; obras de titulos reconhecidos por
direito autoral;, termos técnicos descritivos da atividade; marcas
duplicadas para 0 mesmo titular, a ndo ser que possuam suficiente forma
distintiva; objetos protegidos por desenho industrial de terceiros; e
reproducdo, no todo ou em parte, de marca que o requerente nao poderia
desconhecer em razdo de sua atividade.

A legislacdo traz a oportunidade para os empreendedores
resguardarem seu patriménio intelectual, ou seja, proteger os bens
intangiveis, através da LPI.

Marca € o sinal visualmente representado, que é
configurado para o fim especifico de distinguir a
origem dos produtos e servicos. Simbolo voltado a
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um fim, sua existéncia factica depende da presenga
destes dois requisitos: capacidade de simbolizar, e
capacidade de indicar uma origem especifica, sem
confundir o destinatario do processo de
comunicagdo em que se insere: 0 consumidor. Sua
protecdo juridica depende de um fator a mais: a
apropriabilidade, ou seja, a possibilidade de se
tornar um simbolo exclusivo, ou legalmente
univoco, em face do objeto simbolizado.
(BARBOSA, 2003, p. 803, grifo do autor).

A marca quando devidamente registrada e protegida se torna um
patrimdnio e garante a exclusividade ao seu titular, assim é possivel
impedir terceiros de utilizar para segmentos semelhantes, sem a devida
autorizacdo. Esta autorizacdo pode dar-se através de licenciamento,
venda, transferéncia e contratos de franquia, se transformando numa boa
fonte de renda, gerando capital ao seu detentor.

J4 diz Barbosa (2008, p. 7): “o conhecimento, a criacdo, ou 0
nome da coisa? De toda a magica de uma invencdo nova, medicina que
cura, maquina que voa; de toda obra de arte eterna ou filme milionério; o
que mais vale € o nome da coisa”.

2.3 REGISTRO NACIONAL DE MARCA

O pedido de registro de uma marca, para ter exclusividade
garantida, deve ser feito perante o 6rgdo governamental INPI. A
competéncia do INPI se limita ao que prevé o art 2° da LPI e esta
regulamenta o disposto no art. 5°, inciso XXIX da Constitui¢cdo Federal
de 1988, ja comentado anteriormente.

Para o pedido ser valido é necessario seguir algumas
recomendacBes do INPI. A primeira delas, ndo obrigatéria, porém
altamente importante, é realizar uma busca prévia no banco de marcas
para verificar se a marca pretendida esta disponivel para registro ou se ja
possui um titular, ou seja, proprietario. Esta a¢do pode ser executada
sozinho, através do site do INPI, ou com o auxilio de um profissional de
propriedade intelectual que sabera o melhor caminho a seguir, além de
possuir expertise para orientar quanto aos homes gue possam Vvir a ser
irregistraveis perante a lei (INPI, 2019a).

Estando a marca disponivel para registro, sera necessario seguir
o Principio da Especialidade, ou seja, a pessoa fisica ou juridica deve
exercer a atividade citada no ato do pedido, atividade esta que ir4 ser



42

identificada pela marca, comprovando-a através de contratos sociais,
diplomas e documentos que confirmem a atividade em geral. “A protecdo
assegurada a marca recai sobre produtos ou servicos correspondentes a
atividade do requerente, visando a distingui-los de outros idénticos ou
similares, de origem diversa” (INPI, 2017c, p. 19). Estes ramos de
atividade sdo separados por Produtos e Servigos e numerados conforme
as classes vigentes da Classificacdo Internacional (INPI, 2015).

Existem trés naturezas de marcas na legislacdo as quais sera
necessario optar por uma no ato do pedido: marca de produtos ou
servigos, marca de certificacdo e marca coletiva, conforme disposto no
artigo 123 da LPI.

Assim como é necessario escolher entre as espécies de marca
também serd preciso escolher entre as quatro formas de apresentacao de
uma marca, sendo elas: nominativa, figurativa, mista e tridimensional,
conforme o Manual de Marcas (INPI, 2017c, p. 16).

Também ¢ aplicado as marcas, o Principio da Territorialidade, ou
seja, a propriedade e exclusividade é dada apenas no territério nacional
onde foi depositado o pedido.*®

Com tudo em méos, é feito um cadastro on line no site do INPI,
onde sera depositado o pedido e a impressdo de um Guia de Recolhimento
da Unido sera gerada para pagamento. (INPI, 2017c, p. 22-26)

Depois de realizado o depdsito de pedido de registro, serdo
verificados os requisitos formais e o pedido sera publicado. Publicado o
pedido abrir-se-4 um prazo de sessenta dias para que terceiros se oponham
ao pedido e mais sessenta dias para manifestagdo sobre a oposicéo,
conforme a LPI (BRASIL, 1996, art. 158). Passado este prazo, o pedido
entrard na fase de exame substantivo por parte do INPI, onde poderdo
ocorrer exigéncias que deverdo ser cumpridas pelo usuario dentro de um
prazo de sessenta dias, conforme a LPI (BRASIL, 1996, art. 159). E
importante citar que o INPI ndo faz nenhum tipo de comunicado direto ao
usuario, este devera ler semanalmente os despachos feitos na Revista da

10 De acordo com o Manual de Marcas (INPI, 2017c, p. 18) sobre Territorialidade,
o artigo 129 da LPI consagra o principio da protecdo territorial, quando
prescreve: “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente
expedido, conforme as disposicOes desta lei, sendo assegurado ao titular seu
uso exclusivo em todo o territério nacional [...]”. A prote¢do conferida pelo
Estado ndo ultrapassa os limites territoriais do pais e, somente nesse espago
fisico, é reconhecido o direito de exclusividade de uso da marca registrada.
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Propriedade Industrial (RPI), para acompanhar o andamento do seu
pedido. Por este motivo é importante também nesta etapa de depdsito, ter
0 assessoramento de profissionais de propriedade intelectual que fardo o
pedido de registro e 0 acompanhamento do processo depositado.

O registro € concedido as marcas desde que atendam ao disposto
nos artigos 122, 123, que falam respectivamente sobre o que é registravel
COMo marca e quais os tipos de marca, e 124 ja comentado anteriormente,
da LPI. Uma marca concedida tem a validade de dez anos, prorrogaveis a
cada decénio conforme interesse de seu titular. O registro de marca
concedida é, entre outros beneficios, uma ferramenta de recompensa ao
titular, deve-se, compreendé-lo como desenvolvedor que visa 0 comércio,
nacional e internacional e suas formas de crescimento (COPETT]I, 2006).

Em 2017, segundo o Relatério de Atividades INPI 2017, foram
depositados no Brasil 186.103 pedidos de registro de marca. De todos 0s
pedidos, 159.192 foram de residentes. Os pedidos restantes, que totalizam
26.911, séo pedidos vindos de fora do pais. J& em 2016, dos 166.368
pedidos totais, 28.490 vieram do mercado internacional, mostrando que
h& uma relacéo entre o mercado nacional e internacional. (INPI, 2017a).

2.4 REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCA

Todos os nacionais dos paises com 0s quais 0 Brasil mantém
tratado internacional podem requerer o pedido de registro de marca no
Brasil.

Veja abaixo, no Gréfico 01, um levantamento dos anos 2013 a
2017, onde é possivel ver um comparativo entre os pedidos totais, pedidos
de residentes e pedidos de ndo residentes:
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Grafico 1 - Pedidos de registro de marcas por residente
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Fonte: Elaborado pela autora, com base em INPI (2017).

Pode-se notar que existe um interesse continuo do mercado
internacional no Brasil. O grafico mostra que o nimero de pedidos
depositados no Brasil de ndo residentes se manteve estavel entre os anos
2013 e 2017.

Segundo o Relatério de Atividades INPI 2017, representado na
Figura 01 a seguir, os paises que mais depositaram marcas no Brasil em
2017 foram:
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Figura 1 - Origem dos depositantes de marca no Brasil

Origem dos Depositantes de Marcas no Brasil - Ranking

|-

Brasil Estados Unidos da Ameérica Alemanha

86 % 5 % 1 %

1] i

1o 1o 1o

Fonte: INPI (2017a).

Isso significa que aproximadamente 9% dos pedidos feitos no
Brasil sdo de outros paises.

Conforme dados expostos pelo Sistema de Cooperagdo sobre
aspectos da informagdo operacional e de Propriedade Industrial -
PROSUR™Y, dentre seus doze paises participantes, o Brasil se destaca
tanto como maior depositante de marcas como maior receptor de pedidos
vindos desses paises entre 0s anos de 2006 e 2015. Estes dados podem ser
observados com mais detalhes na figura 2.

11 «Sistema de Cooperagdo sobre aspectos de informacido operacional e de
Propriedade Industrial-PROSUR”. O PROSUR foi composto, originalmente,
pelos escritdrios da Argentina, Brasil, Chile, Coldmbia, Equador, Paraguai,
Peru, e Uruguai. Hoje, somaram-se ao PROSUL os escritorios da Costa Rica,
Nicaradgua, Panama e Republica Dominicana, reunindo um total de 12 paises
latino-americanos (PROSUR, 2019).
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Figura 2 - Pais de origem do solicitante X Oficina de destino

Pais de origen del solicitante Oficina de destino Prosur
Brasil [ 1.108.171 Brasil [JJJj 1.104.545
Argentina [ 565.114 Argentina [ 556.471
Chile || 283.062 Chile | 259.520
Colombia | 165.255 Colombia | 166.182
Peri | 124.308 Perii | 138.915
Paraguay 354.771 Paraguay 353.367
Panama 48238 Costa Rica  46.565
Ecuador 44.582 Panama 46.074
Costa Rica 43.0 Ecuador 425847
Uruguay 33.942 Uruguay @ 40.643
Republica Dominicana  17.487 Republica Dominicana  19.273
Nicaragua 3.789 MNicaragua 3.495
Total geral [ 2476.816 Total geral [ 2476.5816

Fonte: PROSUR (2019).

Hoje, tanto os pedidos vindos de fora como os pedidos feitos a
partir do Brasil para outros paises, sdo feitos, em sua maioria, através da
CUP.

Para realizar o depoésito via CUP é necessario um depdsito em
seu pais de origem, neste caso, no Brasil, para entdo proceder com o
pedido de extensdo para os demais paises de interesse. Este pedido
internacional, ocorrendo dentro de 6 meses!? contados do depésito no
Brasil, manterd a data da prioridade unionistal®. Também ha a

12 CUP. (BRASIL, 1992, Art. 4°) “C - (1) Os prazos de prioridade acima
mencionados serdo de doze meses para invencdes e modelos de utilidade e de
seis meses para os desenhos ou modelos industriais e para as marcas de fabrica
ou de comércio.”

13 LPI. (BRASIL, 1996, Art. 127): “Ao pedido de registro de marca depositado
em pais que mantenha acordo com o Brasil ou em organizagdo internacional,
que produza efeito de depoésito nacional, serd assegurado direito de prioridade,
nos prazos estabelecidos no acordo, ndo sendo o depésito invalidado nem
prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos. 8 1° A reivindicacdo da
prioridade serd feita no ato de dep6sito, podendo ser suplementada dentro de 60
(sessenta) dias, por outras prioridades anteriores a data do depdsito no Brasil. §
2° A reivindicagdo da prioridade serd comprovada por documento habil da
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possibilidade de depositar o pedido diretamente no pais desejado, ndo
sendo necessario utilizar a CUP, porém nao terd o beneficio de manter a
data de prioridade. Para pedidos da Europa é usado o Tratado da Unido
Europeia, que também possui suas particularidades. Quanto a prioridade
unionista o Manual de Marcas (INPI, 2017c, p. 18-19), informa:

Tal mecanismo permite que a data de prioridade do
pedido no Brasil passe a ser a mesma do
pedido/registro estrangeiro, desde que atendidas as
seguintes condicoes: 19 a) O requerente tem até 6
(seis) meses, da data do primeiro depdsito em pais
signatario da CUP, para depositar pedido de sinal
idéntico no Brasil; b) A reivindicacdo da prioridade
sera feita no ato do deposito, podendo ser
suplementada dentro de 60 dias por outras
prioridades anteriores a data do depdsito no Brasil.
c) A reivindicagdo de prioridade deverd ser
comprovada por documento habil da origem,
contendo o ndmero, a data e a reprodugdo do
pedido ou registro, acompanhado de tradugdo
simples, cujo teor sera de inteira responsabilidade
do requerente. d) Se ndo for efetuada no momento
do deposito, a comprovacao devera ser feita em até
4 meses, contados da data do depésito, sob pena da
perda da prioridade e subsequente republicacdo do
pedido. e) Em se tratando de prioridade obtida por
cessdo, 0 documento correspondente devera ser
apresentado junto com o préprio documento de
prioridade.

Para todo pedido internacional é necessério a nomeacéo de um
procurador®#, para isso o interessado deve contratar um correspondente a

origem, contendo o nimero, a data e a reproducéo do pedido ou do registro,
acompanhado de traducdo simples, cujo teor sera de inteira responsabilidade do
depositante. § 3° Se nédo efetuada por ocasido do deposito, a comprovagdo
deveré ocorrer em até 4 (quatro) meses, contados do depdsito, sob pena de perda
da prioridade. § 4° Tratando-se de prioridade obtida por cessdo, o documento
correspondente devera ser apresentado junto com o prdprio documento de
prioridade.”

14 CUP. (BRASIL, 1992, Art 2°) “(3) Ressalvam-se expressamente as disposicdes
da legislacdo de cada um dos paises da Unido relativas ao processo judicial e
administrativo e a competéncia, bem como a escolha de Domicilio ou a
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fim de nomeé-lo, conforme LPI (BRASIL, 1996, Art. 217). Um
orcamento é recebido do entdo procurador internacional e repassado ao
cliente, que ao fechar negdcio tera a op¢do de realizar primeiramente uma
busca prévia para saber se a marca pretendida é registravel, pelas normas
do pais onde o pedido serd depositado. Esta busca sera de
responsabilidade do procurador internacional, assim como o
acompanhamento processual apés o deposito do pedido. As informagdes
serdo enviadas ao procurador brasileiro para que este possa repassar ao
cliente. Alguns correspondentes ndo cobram a busca prévia, depende
muito do pais escolhido e do relacionamento com o procurador nacional.

Cada pais tem suas caracteristicas nos tramites processuais, nas
retribuicbes e na documentacdo necessaria. Alguns paises pedem, por
exemplo, que a marca esteja em uso no pais, enquanto outros ndo. O
nimero de distingBes entre um pais e outro é profusa, sendo necessario
gue o escritério tenha conhecimento avangado para que possa atender as
exigéncias respectivas. Quanto ao prazo de vigéncia a maioria dos paises
utiliza o prazo de dez anos, que é o caso do Brasil, enquanto outros
utilizam o prazo de sete ou quinze anos, conforme o Art. 18 do TRIPS.

Hoje, pelos mecanismos atuais de extensdo existentes, 0 mercado
considera os custos de depositos altos, devido a conversdo da moeda e
principalmente a necessidade de fazer um depdsito em cada pais em que
se deseja estender a marca. “O Brasil é um dos paises que mais impde
custos ao cidaddo quando se trata de registro de marca.” (FIESP, 2017).

Tendo em vista 0s elevados custos, 0s procedimentos complexos
e a diversidade de regras entre um pais e outro, o Brasil, em 2001, teve
despertado o interesse em voltar a integrar o Sistema de Madri, porém
agora, aderindo ao Protocolo de Madri.

N&o é possivel dimensionar um valor exato dos custos para
comparagao entre o sistema de extensdo atual e o sistema via Protocolo
de Madri, devido ao fato de cada escritorio de propriedade intelectual
brasileiro possuir seu proprio valor de honorario. Apenas para uma leve
orientagdo cita-se abaixo o0 exemplo de trés paises e suas retribuigdes para
um deposito de pedido de registro:

designacdo de mandatéario, eventualmente exigidas pelas leis de propriedade
industrial.”
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Estados Unidos: de R$ 849,08 a R$ 1.509,48 conforme USPTO
(2019).

Canada: R$ 707,54 conforme CIPO (2019).

Argentina: R$ 166,91 conforme INPI (2019b).

Os valores originais foram convertidos para Real para melhor
entendimento. S&o valores com conversdo aproximados e que dependem
da cotacdo diaria da moeda respectiva. Nestes valores devem ser
acrescidos também os impostos e 0s honorarios respectivos para que seja
possivel uma mensuracao proxima a realidade.

O Protocolo de Madri traz em sua proposta a oportunidade de
facilitar os tramites processuais, e junto dela uma expectativa em relacéo
a reducdo de custos para 0s usuarios. Aranha (2004) afirma que uma das
principais vantagens da adesdo do Brasil ao referido protocolo é obter um
custo consideravelmente menor para 0s pedidos, poupando as empresas
dos altos custos atuais.

O Protocolo de Madri e sua adesdo pelo Brasil é uma questio
juridica delicada, a qual o Brasil precisara se debrucar e resolver suas
particularidades.

A figura 3 mostra um quadro comparativo com uma simulagao
entre os pedidos feitos com o mecanismo disponivel atualmente e o
mecanismo via Protocolo de Madri.
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Figura 3 - Comparativo entre 0 mecanismo de registro atual e o Protocolo de
Madri

Pedido via mecanismo atual (CUP)

Fonte: Elaborado pela autora.

Nota-se que o Protocolo de Madri trard a oportunidade de realizar
apenas um depdsito de pedido de registro que incluira todos os paises de
interesse do usuario, dispensando a necessidade de depositar, manter e
acompanhar diversos processos no mundo, motivando uma expectativa
de reducdo dos valores em razdo da simplificacdo do processo, conforme
(ARANHA, 2004).

Neste sentido, o préximo capitulo levantard os conceitos
aplicados ao Acordo de Madri e ao Protocolo de Madri, juntamente com
seus objetivos, regras e procedimentos, com foco nas mudangas que
ocorrerdo no sistema internacional de registro de marca com a adesdo do
Brasil.
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3 REGISTRO INTERNACIONAL VIA PROTOCOLO DE
MADRI

Com o desenvolvimento cientifico e tecnoldgico que vem
ocorrendo no mundo, é necessario que a Propriedade Intelectual evolua
para que possa atender as novas demandas que surgem das relaces cada
vez mais préximas entre paises. Copetti (2006, p. 224) completa “Nessa
esfera, deve-se compreender que o direito da propriedade intelectual ndo
é impedimento e, sim, instrumento para o desenvolvimento, primando
pelo incremento do comércio, nacional e internacional.” O Protocolo de
Madri é considerado uma das evolucdes necessarias.

O Protocolo de Madri é um sistema de registro internacional de
marcas. Faz parte do Acordo de Madri. Os dois juntos formam o Sistema
de Madri.

O Acordo de Madri é um tratado internacional que
estabelece um sistema que simplifica as
formalidades para protecdo de marca em diversos
paises, estabelecendo trdmite simplificado pelo
gual um Unico registro em escritério internacional
permita obter registro valido em todos os paises-
membros de uma comunidade, seja econdémica,
geografica, ou mesmo sem qualquer relacdo
especial. O objetivo é a simplificagdo burocrética:
o titular ndo precisa se dirigir a cada um dos paises
da Unido para efetuar o registro, bastando pedir no
pais de origem o registro internacional, para obter
seu direito assegurado em todos os demais paises
pelo acordo. (ARNOLDI; ADOURIAN, 2015, p.
246).

Conforme a OMPI (2018), o Sistema de Madri é uma solucéao
gue visa registrar e gerenciar as marcas, de forma pratica e econémica, ao
redor do mundo, mais precisamente dentre seus membros signatarios,
com apenas um unico pedido e investindo em um Gnico conjunto de taxas.

Administrado pela OMPI, o Sistema de Madri tem como
principal objetivo promover a globalizacdo através das extensdes de
marca para outros paises.

Segundo Aranha (2004, p. 7), em 1886 foi analisada a primeira
proposta para a criagdo de um sistema de registro internacional de marca,
durante a Convengdo de Roma. Quatro anos depois, em 1890 na
Conferéncia de Madri, foi entéo criado o Acordo de Madri, que trazia
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consigo a proposta de pedir em apenas um processo a protecdo de
determinada marca para varios paises. Ele foi revisado em Bruxelas em
14/12/1900, em Washington em 02/06/1911, em Haia em 06/11/1925, em
Londres em 02/06/1934, em Nice em 15/06/1957, em Estocolmo em 14
/07/1967 e modificado em 28/09/1979, segundo o Arreglo de Madrid
relativo al Registro Internacional de Marcas (2013). A partir de 1892 e
durante os oitenta anos que se seguiram, vinte e nove paises aderiram ao
Acordo, e entre eles o Brasil, em 1896.

Porém, assim como entraram, muitos paises comecaram a
denunciar o Acordo. O Brasil o fez em 1934, revogando-o pelo Decreto
n° 196, do mesmo ano. Um dos motivos para a dendncia, de acordo com
Alexandre Gnocchi (1961) foi o pagamento de uma taxa Unica a
Secretaria de Berna no valor de 15 francos suicos. Tudo leva a crer que a
dendncia do Brasil deu-se por razBes eminentemente econdmicas,
porquanto conforme explicou o Dr. Francisco Anténio Coelho, Diretor do
Departamento Nacional de Propriedade Industrial a época, ac Ministro de
RelacGes Exteriores, 0 Acordo de Madri, durante os anos em que o Brasil
fazia parte dele obrigou o departamento a examinar “88.000 marcas,
desde 1893 até 8 de dezembro de 1934, quando em igual periodo
remetemos apenas 232 marcas para gozarem da protecdo internacional”
(GNOCCHI, 1961, p. 73). Apds inimeras dendncias foi necessaria uma
revisdo no Acordo a fim de deixa-lo mais simples e atrativo para os paises.
Esta revisdo ndo foi facil, e depois de anos de tratativas quanto a
melhorias, chegou-se entdo em um consenso entre 0s membros da Unido
e foi adotado o Protocolo de Madri, em 1989, que entrou em vigor em
1996, objetivando aperfeicoar e solucionar as falhas e lacunas do antigo
Acordo. No quadro 02 é possivel visualizar as principais diferencas entre
0 Acordo e o0 Protocolo e perceber a flexibilidade um pouco maior que o
Protocolo traz em seu procedimento.
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Quadro 2 — Principais diferencas entre o Acordo de Madri e o Protocolo

de Madri

ASSUNTO | ACORDO | PROTOCOLO | OBSERVACOES
Paises Paises que | Paises que s&o | Clausula de
designados | séo membros do | Seguranga: se o
membros | Protocolo pais doméstico ou
do Acordo pais designado sao
membros do
Acordo &
Protocolo, 0
Acordo se aplica;
se cada um desses
paises é membro
de Protocolo
apenas, 0
Protocolo se

aplica.
Pais de A regra da | Livre  escolha | A regra da cascata
Origem cascata se | entre trés | sob o Acordo
aplica opcdes: significa que um
estabelecimento, | depositante  nédo
domicilio e | pode escolher seu

nacionalidade.

pais de origem
livremente.

Apenas uma das
opcBes pode ser
aplicada na
seguinte  ordem:
deve ser o pais-
membro (1) no
gual o depositante

tem um
estabelecimento
efetivo; na

auséncia desta
condicdo, ele pode
ser (2) o pais no
qual o depositante
¢ domiciliado e,
finalmente, (3) no
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ASSUNTO | ACORDO | PROTOCOLO | OBSERVACOES
pais da
nacionalidade do
depositante.

Condicgao Registro Depdsito ou | Os depdsitos sob o

parao no pais de | registro no pais | Protocolo de

depdsito origem de origem Madri podem ser
mais efetivos se
aplicada a
prioridade de seis
meses.

Retribuicdo | O mesmo | O valor é | Os valores do

valor decidido por | Protocolo nao
fixado cada  Estado- | podem exceder os
para todos | membro. valores para
0s paises depdsito de uma
marca nacional.
Lingua Francés Inglés, Francés e
Espanhol.
Notificacdo de | Sempre Até 18 meses. O periodo de 18
Indeferimento | dentro de meses pode ser
12 meses alongado até 5
anos, no caso de
0posicao.
Nocasode | Pode ndo | Pode ser | Durante os cinco
cancelamento | ser convertido em | primeiros anos
convertido | depésito existe uma
em nacional dentro | dependéncia entre
deposito de trés meses do | 0 registro
nacional cancelamento. doméstico e o

registro de Madri.

Se 0 registro
doméstico é
cancelado, o de

Madri também o
sera.

Fonte: Nielsen (2008, p.51)
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A adocdo do Protocolo de Madri resultou no aumento de paises
membros.

Hoje, segundo a OMPI (2019b), existem 103 membros
signatarios que cobrem 119 paises, representando 80% do comércio
global. Conforme Figura 04, a seguir, sdo estes paises:

Figura 4 - Signatarios do Protocolo de Madri

Afeganistio Eqgito Libéria San Marino

Org. Africana da Prop. Intel. Esténia Liechtenstein S&0 Tomé e Principe

Albania Eswatini Litudnia Senegal

Argélia Unido Europeia (UE) Luxemburgo Sénia

Antigua e Barbuda Finldndia Wadagascar Serra Leoa

Arménia Franca Malawi Cingapura

Australia Gambia México Eslovaguia

Austria Georgia Ménaco Eslovénia

Azerbaijdo Alemanha Waongdlia Espanha

Barém Gana Montenegro Sudio

Belarus Grécia Marrocos Suecia

Bélgica Hungria Mocambique Suica

Butdo Islandia Mamibia RepUblica Arabe da Siria

Bésnia e Herzegovina India Paises Baixos Tajiquistao

Botsuana Indonésia Nova Zelandia Taildndia

Brunei Darussalam Ir3 (Republic|sldmica do Ird) Moruega Tunisia

Bulgaria Ifanda oma Peru

Camboja Israel Filipinas Turcomenistiao

China ltalia Polfnia Ucrania

Colémbia Japdo Portugal Reino Unido

Croacia Cazaquistio Repuiblica da Careia Estados Unidos da America

Cuba Quénia Repliblica da Moldavia Uzbequistio

Chipre Quirguistao Roménia Vietna

Repiblica Checa Rep. Democratica Popular do Laos | Federacdo Russa Zambia

Rep. Popular Democratica da Coreia | Letdnia Ruanda Zimbabue

Dinamarca Lesato Samoa A antiga Rep. jugoslava da
Maceddnia

Fonte: Adaptado de OMPI (2019b).

Mesmo com a constante evolucdo do Protocolo ao longo do
tempo, procurando sempre modernizar e aperfeicoar o sistema, o Brasil
continuou sem interesse no tratado, até 2001, quando viu a necessidade
de acompanhar o progresso do mercado e incentivar a participagcdo do
Brasil nos mercados internacionais. Iniciou-se entdo, um debate sobre os
beneficios da adesdo. Em 2006 o Grupo Interministerial de Propriedade
Intelectual (GIPI) recomendou a adesdo do Brasil ao Protocolo, desde que
0 INPI estivesse apto para atender aos pedidos dentro das regras que 0
tratado imp0&e. Aderir ao Protocolo de Madri passou a ser para o INPI,
parte do plano para posicionar o Brasil de forma adequada no sistema
global de Propriedade Intelectual (INPI, 2013).

Em 2007 uma proposta sobre o tema foi enviada para a Casa
Civil. Em 20 de junho de 2017 a Presidéncia da Republica enviou ao
Congresso Nacional a Mensagem n° 201 solicitando a adesdo ao
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Protocolo, que, quando aprovada sera depositada junto ao Diretor-Geral
da OMPI, conforme consta na Mensagem (BRASIL, 2017).

Na mensagem é levada em consideracdo a analise que o GIPI
realizou das treze declaragdes e notificagGes previstas no Protocolo de
Madri e que podem ser feitas no momento da adesao, emitindo um parecer
guanto as declaragbes que devem ser feitas e as declaragdes que nédo
devem. Elas serdo comentadas no decorrer do projeto.

Em 2016, devido ao interesse do Brasil em aderir ao Protocolo
de Madri, acdes pontuais foram feitas pelo INPI, a fim de atender as
exigéncias do Protocolo, a mais notdria delas é reduzir o tempo de anélise
dos pedidos de registro de marca. Em fevereiro de 2017 o tempo de
andlise de pedidos com oposicdo era de 64 meses e de pedidos sem
oposicao era 28 meses. Com as agdes sendo feitas, o tempo reduziu em
dezembro para 49 meses para pedidos com oposi¢do e 24 meses para
pedidos sem oposic¢do. Assim pode-se notar que, mesmo antes da adesao,
0 Protocolo de Madri ja vem trazendo melhorias ao pais. Segue Figura 05
gue mostra a evolucdo nos exames de pedidos de marca:

Figura 5 - Tempo de exame de marcas no Brasil

Tempo para Exame de Pedidos de Marca
(em meses)

" o 61 R e on
58 O Projecio Dezembro/2018
53 50 20
28 28 28
o . 7 2 23 24
- * e 18
- '_0

Dezembro Fevereiro Abril Junho Agasto Outubro Dezembro Dezembro
016 w7 me

Fonte: INPI (2017b).

A meta é alcangar o tempo de 18 meses para ambos 0s tipos de
pedido em 2018, atendendo assim um dos requisitos do Protocolo de
Madri. Foram analisados em 2017 o maior nimero de marcas dos Ultimos
dez anos, em um periodo de doze meses.

Os depositantes de marcas residentes sdo divididos em 50%
empresas de pequeno porte, ME, MEI, EPP; 25% sdo empresas de médio
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e grande porte, 22% sdo pessoas fisicas e 3% associagcbes com intuitos
ndo econdmicos. Neste calculo, 75% sdo empresas pequenas Ou pessoas
fisicas, que serdo altamente beneficiadas com o Protocolo de Madri,
conforme se vé na Figura 06 a seguir:

Figura 6 - Tipos de depositantes

Depositantes de Marcas - Residentes no Brasil

T
50 [ 25
¢ { % I I %
de Pequeno Parte de Médio
ME, MEIL EFP e Grande Parte
22

%

3 0

Pessoas Fisicas Associagies
com Intuitos
Nao Econdmicos

Fonte: INPI (2017D).

No Brasil, segundo o Ministério da Inddstria, Comércio exterior
e Servicos (MDIC) (2018), de janeiro a maio de 2018 foram somadas
18.833 empresas exportadoras e esse nimero vem aumentando a cada
ano. Isto representa uma gama grande de empresas que serdo potenciais
usuarias e poderdo se favorecer do novo sistema internacional de registro
de marca, aumentando a demanda de atendimento para os escritdrios de
propriedade intelectual.

No Seminario de Propriedade Intelectual ocorrido no més de
maio de 2018 em Sdo Paulo, Marcus Hopperger, diretor do registro de
Madri da OMPI, afirmou que o Sistema de Madri recebeu mais de 56 mil
pedidos no ano passado, e que tem grande potencial de uso pelas empresas
brasileiras, jA que, segundo dados de 2016, os depositantes nacionais
fizeram mais de 137 mil pedidos de marcas no INPI - porém, no exterior,
0 pais que mais recebeu solicitacdes brasileiras foram os Estados Unidos,
com cerca de 600 pedidos (INPI, 2018). Os Estados Unidos s&o
signatarios do Protocolo de Madri, e isso significa um provavel
crescimento deste nimero de pedidos para o exterior, sem contar 0s
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demais membros que ja aderiram e poderdo receber e depositar pedidos
no Brasil com mais facilidade.

Como sabemos, as empresas estrangeiras que se
instalam no Brasil protegem sua marca
independentemente do custo envolvido, ao
contrario das pequenas € médias empresas
exportadoras brasileiras, que muitas vezes se veem
impossibilitadas de fazer isso em muitos paises do
exterior, devido ao custo dos registros
(EINISMAN; ANDRADE, 2007).

O Protocolo de Madri trara aos procedimentos brasileiros uma
padronizacdo no funcionamento, com um Unico local para o deposito,
uma Unica lingua, com um Unico conjunto de taxas, conforme
exemplificado na Figura 2.

E importante destacar que este trabalho nio tem como foco
esclarecer se adesdo do Brasil ao Protocolo de Madri é vantajoso ou néo,
e sim, como os escritorios de propriedade intelectual poderdo trabalhar
mediante as mudancas que a adesao trara ao sistema brasileiro.

3.1 DO FUNCIONAMENTO DO PROTOCOLO DE MADRI

O Protocolo de Madri oferece aos seus usuarios um sistema de
registro internacional de marca onde é possivel proteger a marca nos
paises membros através de um Unico depoésito de pedido de registro, em
um Unico idioma e um Unico conjunto de taxas para pagamento, estas
possivelmente reduzidas, e com obtencdo de sua prote¢cdo dentro de um
espaco reduzido de tempo. Assim como empresas estrangeiras poderdo
depositar pedidos no Brasil com a mesma facilidade (ARANHA, 2004).

Para usufruir do Protocolo de Madri é preciso possuir um
estabelecimento, ou ser domiciliado ou nacional de um dos paises
membros.t®

15 PROTOCOLO REFERENTE AO ACORDO DE MADRID (1989, Art. 2°) Se
0 pedido de base tiver sido depositado junto da Administracdo de um Estado
contratante ou se o registro de base tiver sido feito por uma tal Administracéo,
a pessoa em nome da qual esta inscrito esse pedido ou esse registro seja nacional
desse Estado contratante, ou esteja domiciliada ou tenha um estabelecimento
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Contado da data da inscri¢do no pedido internacional, cada parte
designada possui dezoito meses para se manifestar caso acredite que o
pedido apresente chances de ser recusado. Se esta recusa se der por
oposicéo, este prazo podera ser estendido (SOARES, 2003).%6

As mesmas normas aplicadas aos registros nacionais de cada
parte designada serdo aplicadas aos registros via Protocolo, desde o seu
exame e requisitos até os direitos do titular, conforme artigo 4 do
Protocolo de Madri.

3.2 DO PEDIDO DE REGISTRO INTERNACIONAL VIA
PROTOCOLO DE MADRI

A operacionalizacdo do pedido de registro de marca por meio do
Protocolo de Madri ocorre por etapas. E necessario primeiramente que o
interessado tenha um deposito de pedido de registro ou sua marca ja
registrada no seu pais de origem, esta marca/pedido se chamara Marca de
Base (OMPI, [20067], p. 6).

industrial ou comercial real e efetivo no territério do referido Estado
contratante;

16 PROTOCOLO REFERENTE AO ACORDO DE MADRID (1989, Art. 5°) a)
Qualquer Administracdo que queira exercer esse direito deve notificar a sua
recusa a Secretaria Internacional, com a indicagéo de todos os motivos, dentro
de prazo prescrito na lei aplicavel a essa Administracdo e o mais tardar, sob
reserva das alineas b) e c), antes de passado um ano a contar da data em que a
notificagdo da extensdo a que se refere o n.° 1 tiver sido enviada a essa
Administracdo pela Secretaria Internacional. 5 b) N&o obstante a alinea a),
qualquer parte contratante pode declarar que, para os registros internacionais
feitos no dmbito do presente Protocolo, o prazo de um ano a que se refere alinea
a), é substituido por 18 meses. ¢) Tal declaracdo também pode mencionar que,
quando for possivel que uma recusa da protecdo resulte de uma oposicéo a
concessdo da protecdo, essa recusa pode ser notificada pela Administracdo da
referida parte contratante a Secretaria Internacional depois da expiragdo do
prazo de 18 meses. Essa Administracdo pode, em relagdo a qualquer registro
internacional, notificar uma recusa de prote¢éo depois da expiragéo do prazo de
18 meses, mas apenas se: i) Tiver, antes da expiracdo do prazo de 18 meses,
informado a Secretaria Internacional sobre a possibilidade de serem feitas
oposicBes depois da expiracdo do prazo de 18 meses; e ii) A notificacdo da
recusa baseada numa oposicao for feita dentro de um prazo inferior a sete meses
a contar da data em que comega 0 prazo de oposi¢do; se 0 prazo de oposi¢do
expirar antes desse prazo de sete meses, a notificacdo deve ser feita dentro de
um prazo de um més a contar da expiracdo do prazo de oposicéo.
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O pedido internacional deve ser solicitado na administracdo de
origem onde foi depositada a Marca de Base, no caso do Brasil, o INPI
através de formulério proprio. A administracdo de origem devera neste
momento certificar que: a marca solicitada no registro internacional é a
mesma que consta no pedido de base, as descricbes e as cores
correspondam também a marca de base e se a atividade (produtos e
servigos) indicada no pedido internacional é a mesma do pedido de base.
Apos esta analise, a administracdo de origem devera certificar também a
data em que recebeu o pedido para entdo apresentad-lo a Secretaria
Internacional, ou seja, a OMPI. E importante citar que a data de prioridade
sO serd mantida caso a administracdo de origem encaminhe o pedido para
a OMPI dentro de dois meses contados da data do recebimento do pedido
pela administracdo de origem e que os elementos fundamentais, citados
acima, estejam completos. A OMPI, por sua vez, recebendo o pedido,
devera entdo verificar se o pedido atende a todos os requisitos e
regulamentos do Protocolo, se as taxas relativas foram pagas e inclusive
se sua atividade consta na classificacdo correta, indicada pela
Classificacdo Internacional de Nice. Caso haja irregularidades, a OMPI
comunicara a administracdo de origem e o titular para que elas sejam
corrigidas dentro de um prazo de trés meses. Caso ndo ocorra a correcao,
0 pedido sera considerado como abandonado. (OMPI, [20067], p. 8).

Cumprindo todos o0s requisitos e o regulamento, o pedido serad
entdo inscrito no Registro Internacional e publicado na Revista da OMPI
de Marcas Internacionais. Nesta etapa a OMPI envia ao solicitante/titular
um certificado de inscricdo de registro internacional e comunica este fato
as partes contratantes designadas. Vale ressaltar que a finalidade da
protecdo através do registro ainda ndo é reconhecida neste momento. Ela
se dard apenas ap6s o exame individual de cada parte contratante
designada. O exame feito pela parte designada serd conforme sua
legislacdo, igualmente como examina seus pedidos nacionais, podendo
recusar ou conceder o registro. Em caso de recusa, é possivel entrar com
recurso, contestando a decisdo da parte desighada no caso. Estes entraves
ndo afetardo o pedido das outras partes designadas. (OMPI, [20067], p.
9).

Apo6s a aprovacdo do pedido de registro da marca, a parte
designada ir4 emitir uma declaracdo de protegdo, conforme se vé na
Figura 07 a seguir, sobre o0 processo de registro internacional de marca.



Figura 7 - Processo de registro internacional de marca

PROCESSO DE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCA

Solicita o registro Solicitante/
CRINENERED D Interessado

Administragao

) Certifica que a solicitagao
de origem atende os requisitos
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¥
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O Registro Internacional se dara apos o exame
conforme legislacdo de cada parte contratante designada,
dentro de um prazo de 18 meses.

Parte contratante
designada

Fonte: Adaptado de OMPI (2018).

3.3 DA INSCRICAO INTERNACIONAL

A inscricdo internacional se da quando o solicitante envia um
pedido de registro de marca internacional a sua administracdo de origem,
no caso do Brasil, o INPI, designando as partes contratantes, signatarias
do Protocolo de Madri, em que se deseja obter a protecdo da marca.
Quando este pedido apresenta a marca objeto do pedido idéntica ao
pedido de base e mesma atividade do pedido de base, conforme ja
explicitado anteriormente, e esta em conformidade com a legislagdo
nacional da parte contratante designada, o pedido pode ser aprovado e
entdo inscrito no registro internacional, junto & Secretaria Internacional, a
OMPI. (OMPI, [20067], p. 6).

3.4 DO REGISTRO INTERNACIONAL

A partir da data do registro internacional, a marca passa a ter a
mesma protecdo de uma marca que foi solicitada e concedida por um
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pedido nacional, dando os mesmos direitos de uso exclusivo ao seu titular
dentro daquela parte contratante designada. (OMPI, [20067], p. 10)

Um registro internacional equivale a um conjunto de registros
nacionais, facilitando a gestdo dos pedidos pelo seu titular ou procurador
legal.

3.5 DA RELACAO ENTRE A INSCRICAO INTERNACIONAL E O
REGISTRO NACIONAL

A inscricdo internacional tem ligacdo direta com o registro
nacional. Primeiro e mais importante, conforme ja mencionado, é
necessario que haja um pedido de registro ou a marca ja registrada no pais
de origem para que entédo seja possivel solicitar uma extenséo desta marca
para outros membros signatarios do Protocolo de Madri. A relagdo
também acontece pelo fato de que o pedido internacional deve possuir a
marca, as descri¢fes e seus produtos e servicgos idénticos ao pedido feito
no registro nacional (OMPI, [20067], p. 8).

Um pedido internacional com registro ficara dependente da
Marca de Base durante os primeiros cinco anos, contados da data de
registro na Secretaria Internacional, a OMPI. Isso significa que se,
durante estes cinco anos, o pedido de base for indeferido, ndo renovado,
cancelado, ou seja, perder seu efeito através de qualquer meio, o pedido
internacional também ter4d seus efeitos cessados. Este ato serd
comunicado na Revista da OMPI de Marcas Internacionais e notificado
as partes contratantes designadas. Passados estes cinco anos, o pedido
internacional se torna independente do pedido de base (OMPI, [20067],
p. 11).

3.6 DA RECUSA DA PROTECAO

Tendo em vista que cada parte designada ira realizar 0 exame
conforme sua propria legislacéo, ela possui o direito de recusar a prote¢éo
de um pedido caso encontre razdes para esta objecdo, ou se apresentada
uma oposicao por terceiros. Esta recusa é chamada recusa provisoria, e
deve ser notificada a OMPI no prazo de dezoito meses, indicando todos
0s motivos que levaram & recusa, onde serd inscrita no registro
internacional e publicada na Revista da OMPI de Marcas Internacionais
a qual o titular do pedido internacional receberd uma cépia. Quanto ao
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prazo de dezoito meses, 0 Brasil, sugere na Mensagem n° 201 enviada ao
Congresso Nacional, realizar declaracdo que conste a extensdo deste
prazo no caso onde a recusa provisoria se dé por motivo de oposicao,
assim como sugere também que o Brasil possa revisar tanto de oficio,
como por iniciativa do interessado, qualquer recusa provisoria recebida
pela OMPI (OMPI, [20067], p. 9).

A partir da notificacdo a OMPI, todo e qualquer procedimento
possivel, como contestacdo, recurso e revisdo serdo tratados diretamente
entre o titular ou seu procurador e a administracdo da parte designada. A
Secretaria Internacional, ou seja, a OMPI, apenas sera notificada no final
através de uma declaracdo informando se a recusa foi mantida ou retirada,
total ou parcialmente. Esta decisdo também serd inscrita no registro
internacional e publicada na Revista da OMPI de Marcas Internacionais
(OMPI, [20067], p. 10).

As decisdes de recusa proviséria ou permanente por qualquer
motivo ndo afetardo o andamento dos demais pedidos feitos em outras
partes designadas. A Unica excecao é quanto ao pedido da Marca de Base.
Se esta perder seus efeitos por qualquer motivo, os demais pedidos
também perderéo.t’

3.7 DA COMPROVACAO DE ATIVIDADE

O Protocolo de Madri ndo exige nenhum tipo de comprovacao de
atividade. Porém, é interessante ter em mente que, considerando que o
pedido internacional tem como base o pedido na administragéo de origem,
e que a administracao de origem neste caso € o Brasil, e que pedidos feitos
no Brasil necessitam de comprovacéo de atividade, logo, entende-se que,
de qualquer forma, a atividade tera sido comprovada. Este ponto torna-se
importante ser analisado pelo Brasil, visto que o Artigo 128 da LPI dispde
sobre a obrigatoriedade de comprovagdo de atividade.8

17 PROTOCOLO REFERENTE AO ACORDO DE MADRID (1989, Art. 14)
Qualquer Estado ou organizacéo visado pelo n.° 1 pode, quando depositar o seu
instrumento de ratificacdo, de aceitacéo, ou de aprovagdo de presente Protocolo,
ou 0 seu instrumento de adesdo ao presente Protocolo, declarar que a prote¢do
resultante de qualquer registro internacional efetuado no dmbito do presente
Protocolo antes da entrada em vigor do presente Protocolo em relacéo a si ndo
pode ser objeto de uma extensdo a seu respeito.

18 LPI (BRASIL, 1996, Art. 128). Podem requerer registro de marca as pessoas
fisicas ou juridicas de direito pablico ou de direito privado. § 1° As pessoas de
direito privado s6 podem requerer registro de marca relativo a atividade que
exercam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que
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Quanto aos produtos e servigos reivindicados no pedido
internacional, o Protocolo de Madri apenas faz mencao a necessidade de
que eles estejam incluidos nos produtos e servicos citados no pedido de
base (OMPI, [20067], p. 6).

O fato da relacdo da comprovacdo e da ndo comprovacdo de
atividade ndo estar explicita € um desafio para os escritdrios de
propriedade intelectual.

3.8 DO REPRESENTANTE LEGAL

Ao contrario do procedimento que é feito hoje, pela CUP, o
Protocolo de Madri dispensa o uso de um procurador legal na parte
designada, para o dep6sito de um pedido de registro internacional. Aranha
(2004, p. 25) confirma “o Protocolo prescinde da constituicdo de um
representante ou procurador local para se depositar uma marca”. Barbosa
[20137], p. 31) complementa, “O documento que regulamenta o protocolo
de Madri nada dispGe sobre a obrigatoriedade de que o depositante
estrangeiro constituir procurador no pais para representa-1o”.

No entanto, para todos 0s outros atos do processo continua sendo
necesséria a nomeagdo de um procurador legal, seja para responder as
possiveis exigéncias, contestar oposicdes como para apresentar recursos
e afins. Este fato podera evitar que o nimero de contratacbes de
procuradores caia consideravelmente. E possivel e, inclusive, esperado,
que as facilidades do Protocolo incentivem o aumento de pedidos de
registro de marca, trazendo assim a possibilidade de equilibrar o nimero
de contratagdes de procuradores.

3.9 DO IDIOMA

Um pedido feito via Protocolo de Madri deve ser apresentado em
uma das trés linguas oficiais do Protocolo: inglés, francés ou espanhol.
Porém a administracdo de origem possui a possibilidade de optar por um
ou dois dos trés idiomas ou deixar que o titular do pedido escolha um dos
trés para ser o idioma do seu processo (OMPI, [20067], p. 7).

controlem direta ou indiretamente, declarando, no préprio requerimento, esta
condicdo, sob as penas da lei.
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E de responsabilidade do titular/solicitante, apresentar seu pedido
internacional em um dos idiomas oficiais.

Na Mensagem n° 201 enviada ao Congresso Nacional, onde se
trata da solicitacdo da aprovacdo da adesdo do Brasil ao Protocolo de
Madri, sugere-se que os idiomas que devam ser escolhidos sejam o inglés
e 0 espanhol.

3.10 DAS TAXAS

O registro de uma marca internacional por meio do Protocolo de
Madri é feito mediante o pagamento de um Unico conjunto de taxas,
conforme segue:

a) uma taxa de base;

b) uma taxa suplementar para cada classe que exceda a terceira;

€) uma taxa complementar para cada parte designada quando
esta abrir mdo da taxa individual;

d) uma taxa individual para cada parte que optou por recebé-la
ao inveés da taxa complementar.

Cada parte determina o valor desta taxa individual, porém ela ndo
pode ser maior que a taxa paga por um deposito, registro ou renovagdo
nacional. O valor definido sera publicado na Revista da OMPI de Marcas
Internacionais. (OMPI, [20067], p. 7,8).

Na Mensagem n° 201 enviada ao Congresso Nacional, é sugerido
que o Brasil fagca uma declaracdo, optando pela cobranga da taxa
individual, ciente de que a mesma néo podera ultrapassar o valor cobrado
para servicos nacionais conforme citado acima. Também consta que esta
taxa individual devera ser paga em duas partes, uma no depdsito do
pedido e outra no deferimento, referente ao primeiro decénio da marca.

“O pais que optar por cobrar uma retribui¢@o individual ndo fara
jus a participar no rateio das retribui¢des recolhidas diretamente ao
Escritorio Internacional” (GONTIJO et al., 2008, p. 177).

As taxas podem ser pagas na administracdo de origem, no caso
do Brasil, o INPI, caso esta aceite coletar e repassar as taxas recebidas
para a Secretaria Internacional, a OMPI, ou diretamente 8 OMPI.

Na Mensagem n° 201 enviada ao Congresso Nacional, é sugerido
que o Brasil abra mao da declaracdo onde indica que ele concordaria em
receber as taxas e encaminhé-las 8 OMPI, desta forma os pagamentos das
taxas deverdo ser feitos diretamente a Secretaria Internacional, a OMPI,
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através de um sistema centralizado de pagamento de taxas disponivel ao
usuario.

3.11 DO SISTEMA MULTICLASSE

O procedimento atual via CUP permite que apenas uma classe
seja indicada para cada deposito de pedido.*® Ja o Protocolo de Madri ndo
delimita o pedido de uma marca conforme uma determinada
atividade/classe, ele permite que um depositante peca o registro de uma
marca em mais de uma classe da Classificacdo Internacional de Nice,
simultaneamente. Desta forma, o depositante devera apresentar junto ao
seu pedido de registro as classes para as quais deseja a protecao.

A Classificacdo Internacional de Nice é composta por 45 classes,
sendo 34 de produtos e 11 de servigos.

Financeiramente, para cada trés classes sera cobrada apenas uma
taxa. Ou seja, a partir da terceira classe, uma taxa complementar sera
cobrada (OMPI, [20067], p. 8).

Para que este sistema possa ser usado é necessario que o Brasil
adote também para os seus pedidos nacionais o sistema multiclasse.

“O Inpi explica ainda que, pelo sistema multiclasses, se um
pedido for indeferido em uma das classes, serd anulado por completo”
(BRASIL, 2008).

3.12 DA CO-TITULARIDADE

Os depositos de pedido de registro feitos hoje no Brasil admitem
gue cada pedido tenha apenas um titular. O Protocolo de Madri trabalha
com as opcdes de mais de um titular, ou seja, pluralidade de depositantes.

Conforme a Regra 8 do Regulamento de Execu¢do Comum ao
Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional das Marcas e ao

19 De acordo com o Manual de Marcas (INPI, 2017c, p. 34) sobre a especificagdo
de produtos ou servigos: “A especificagdo de produtos ou servigos se refere a
escolha dos produtos ou servi¢os que a marca visa assinalar. Todos os produtos
ou servicos escolhidos devem ser enquadrados em apenas uma classe. A escolha
da classe que identifica os produtos ou servicos, que realmente sdo fornecidos
pelo requerente, é muito importante, pois a classificagéo constitui um relevante
instrumento administrativo, principalmente no que se refere a busca de
anterioridades.”
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Protocolo relativo esse Acordo, cada pedido pode possuir co-titulares,
desde que tenham também depositado em conjunto o pedido do registro
da marca de base e que cada titular atenda aos requisitos do Protocolo de
Madri afim de estarem habilitados para ser um titular.

Para manter a isonomia no tratamento entre os depositantes
nacionais e 0s estrangeiros, o Brasil devera aderir ao regime de co-
titularidade também para os seus pedidos de registro nacionais
(GONTHO et al., 2008, p. 189).

3.13 DA TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE

A transferéncia de titularidade pode ser feita normalmente em um
registro internacional. Os pedidos de transferéncia correm independentes
um do outro sendo possivel transferir a titularidade do pedido de apenas
uma ou algumas das partes designadas. A transferéncia pode ser feita em
relagdo a apenas alguns dos produtos e servicos e a apenas alguns dos
titulares. O novo titular deve, obviamente, atender aos requisitos
definidos pelo Protocolo de Madri para que possa ser inscrito como novo
titular, assim como seu titular anterior atendeu. Da mesma forma que
qualquer pedido de modificacdo como endereco, limitacdo de produtos e
servicos, a transferéncia de titularidade deve ser solicitada na Secretaria
Internacional, a OMPI, pelo seu titular ou seu procurador legal, através
de um procedimento administrativo simples, mediante um formulario
especifico e o pagamento de uma taxa (OMPI, [20067], p. 12).

Todas as informagdes referentes a qualquer uma destas
modificagcBes serdo publicadas na Revista da OMPI de Marcas
Internacionais e notificadas as partes designadas.

3.14 DA VIGENCIA

O registro de uma marca internacional é vigente por 10 anos,
contados a partir da data de inscricdo no registro internacional,
prorrogaveis assim sucessivamente. Isso acontece para que as datas de
prorrogacdo sejam padronizadas em varios paises, afim de facilitar a
gestdo de todos os pedidos pelos seus titulares ou procuradores legais
(OMPI, [20067], p. 14).

A prorrogacdo também ¢é facilitada para os pedidos feitos via
Protocolo de Madri, pelo fato de existir apenas um processo para renovar,
ndo sendo necessario efetuar uma prorrogacéo para cada parte designada
(OMPI, [20067], p. 14).
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O titular pode optar por apenas algumas partes designadas para
realizar a prorrogagdo, caso ndo tenha mais interesse nas demais partes.
Porém, caso o titular queira fazer a prorrogacdo para apenas alguns de
seus produtos e servicos, ele precisara apresentar um pedido de
cancelamento citando estes produtos e servigos dos quais ndo deseja mais
a protecdo (OMPI, [20067], p. 14).

A OMPI comunicara o titular quanto a prorrogacdo sempre com
prazo de seis meses de antecedéncia da data de expiracdo da protecéo.

A prorrogacdo é feita mediante pagamento das taxas devidas.

3.15 DA PUBLICACAO

Qualquer ato que venha a ocorrer durante o processo de pedido
de registro de marca internacional, como recusa proviséria, eventuais
irregularidades e afins, serd registrado no registro internacional e
comunicado ao titular.

A declaragdo de concessdo de prote¢do da marca seré registrada
no registro internacional, publicada na Revista da OMPI de Marcas
Internacionais, e enviada uma copia ao titular. E importante ressaltar que
as partes designadas ndo sdo obrigadas a comunicar a OMPI quanto a
decisdo de concessdo que tomou em seu territorio sobre um determinado
processo. (OMPI, [20067], p. 10).

3.16 DA OPOSICAO

Cada parte contratante designada pode declarar que as recusas
advindas de oposic¢do podem ser comunicadas a OMPI mesmo depois de
passados os dezoito meses definidos como prazo final, contados da data
de inscricdo no registro internacional, desde que antes de findado o prazo
de dezoito meses, a parte designada tenha informado a OMPI sobre a
possibilidade de haver oposi¢do ao pedido (OMPI, [20067], p. 9).

Possiveis contestagdes de oposicdes sdo tratadas diretamente
pelo titular e a parte designada.

3.17 DA BUSCA PREVIA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

Antes de realizar o pedido de registro internacional €
recomendado que se faca uma busca prévia no Banco de Dados de Marcas
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Globais® e no TMView — EUIPO?! para identificar se a marca esta
disponivel para registro ou se ela j& se encontra registrada ou com pedido
em andamento.

Com a husca é possivel saber se o pedido de registro desejado
viola direito de propriedade intelectual de terceiros e evita que o
solicitante invista em uma marca que ndo podera ser de sua titularidade
(OMPI, 2018).

Também é possivel solicitar a OMPI, mediante o pagamento de
uma taxa, uma busca de anterioridade referente & marca pretendida.

Depois de depositado o pedido de registro internacional €
possivel acompanhar o andamento do processo, qual sua situacao atual e
se j& ocorreu a analise final, assim como é possivel acompanhar o
andamento também de marcas concorrentes.

A OMPI disponibiliza em seu site a ferramenta “Monitor de
Madri”, nele consta a importante Revista da OMPI de Marcas
Internacionais, onde é possivel acompanhar qualquer processo de
interesse de forma gratuita e pratica.

20 Banco de dados de marcas globais, com mais de 37.420.000 registros de cerca
de 40 colegBes nacionais e internacionais, sendo o primeiro passo para
pesquisar se uma marca semelhante ou idéntica ja existe. Website:
https://www.wipo.int/reference/en/branddb/. (Acesso em: 7 fev. 2019).

2L A base de dados TMview contém informacdo de todos os institutos nacionais
de PI da Unido Européia, do Instituto de Propriedade Intelectual da Unido
Europeia (EUIPO) e de toda uma série de institutos internacionais parceiros
fora da UE sobre pedidos de marcas e marcas registadas. Uma marca
anteriormente pedida ou registada a nivel nacional pode pdr em causa o seu
pedido. Website: https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/search-availability.
(Acesso em: 7 fev. 2019).






71

4 AS OPORTUNIDADES PARA ESCRITORIOS DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL NO AMBITO DO
PROTOCOLO DE MADRI

Os escritorios de propriedade intelectual sdo a ligacdo
profissional entre a propriedade intelectual e 0s usuarios interessados em
fazer seu uso. Em sua maioria, sdo estruturados por profissionais
capacitados na area, muitas vezes especialistas e estudiosos do assunto.
Anteriormente reconhecidos e credenciados como Agentes da
Propriedade Industrial®?, e representados pela Associacdo Brasileira dos
Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI) (BARCELLQOS, 2014), hoje,
esses j& se misturam com demais atuantes da area sem capacitacéo, visto
a derrubada da necessidade de uma credencial.?® Este fato foi um desafio
de adaptacdo para os escritérios, assim como a adesdo ao Protocolo de
Madri sera. Hoje existem 326 associados ativos na ABAPI, que buscam
e compartilham opiniGes em orientacdes em comum, sempre prezando a
ética (ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS AGENTES DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2019).

Ao assinar o Protocolo de Madri um novo desafio se inicia para
0s escritorios de propriedade intelectual, pois sera um novo procedimento
a ser estudado, entendido, implantado e ofertado aos clientes, de modo
gue se torne atrativo economicamente e estrategicamente tanto para o
cliente como para o escritério.

Estes desafios serdo estudados usando como exemplo um
escritorio de propriedade intelectual com cerca de 20 anos de atividade,
domiciliado no Estado de Santa Catarina e com 27 colaboradores ao todo.
O escritorio se divide em oito reparticdes difundidas pelo estado. Seus
departamentos se organizam da seguinte forma: a) Comercial, b)
Secretaria, ¢) Financeiro, d) Administrativo, e) Processos, f) Sinais
Distintivos, g) Inovacdo e Pesquisa, h) Internacional e i) Juridico. Seu
publico alvo abrange os setores de comércio, produto, servico e também
pessoas fisicas. Hoje possuem entre 2.500 e 2.900 processos ativos de
marca, patentes e demais servicos de propriedade intelectual sob sua

22 «Art. 3°, O exercicio das funcdes de agente oficial de Propriedade Industrial
passa a ter carater do oficio publico, em virtude de nomeagdo do ministro do
Trabalho, IndUstria e Comércio e provas de habilitagcdo prestadas nos termos
do regulamento a que alude o art. 1°” (BRASIL, 1933).

2 A Resolugdo n° 141/2014, de 03 de novembro de 2014 suspendeu os efeitos
dos atos relativos a fungdo de Agente da Propriedade Industrial, em fungdo
de sentenca judicial (INPI, 2014).
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gestdo e seu faturamento anual em 2017 ficou na faixa de R$
3.000,000,00 & R$ 4.000,000,00. A autora faz parte do quadro de
colaboradores do escritério estudado e por isso possui foco profissional
no tema e a preocupacdo em discuti-lo para que possa atuar e fazer a sua
gestdo no dia-a-dia.

Um levantamento foi feito para identificar a realidade comercial
e o perfil do escritério. Abaixo, 0 Quadro 03 mostra a quantidade de
servicos vendidos pelo escritério no ano de 2017 separados pelos
segmentos de Marca, Patente e Outros.

Quadro 3 - Numero de servigos vendidos em 2017

PRODUTO - Relacionados a MARCA TOTAL
Acompanhamento marca 6.229
Busca prévia de marca 218
Estudo viabilidade com parecer fundamentado (marca) 34
Contrato de uso de marca 1
Pedido de registro de marca 404
Pedido de registro de marca livre preenchimento 2
Deferimento de marca prazo ordinario 219
Deferimento de marca prazo extraordinario 4
Cumprimento de exigéncia (marca) 2
Oposicao 10
Recurso (marca) 24
Nulidade administrativa de registro de marca 7
Caducidade

Manifestacdo a caducidade 1
Manifesta¢do (marca) 27
Alteracdo de nome, sede ou enderego (marca) 21
Anotacdo de transferéncia de titular (marca) 20
Prorrogacao de registro de marca prazo ordinario 113
Prorrogacéo de registro de marca prazo extraordinario 9
Desisténcia de pedido de registro 1
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Nomeacéo. Destituicdo ou substituicdo de procurador

(marca) 38
Apresentacdo de documentos (marca) 1
Recurso contra indeferimento 1
Desisténcia de peti¢do 1
Oposi¢do com base no direito de precedéncia 2
SUBTOTAL 7394
PRODUTO - Relacionados a PATENTE TOTAL
Acompanhamento patente 476
Busca em base tecnoldgica 32
Busca em base tecnoldgica quanto a exploracdo da

tecnologia 7
Busca em base tecnol6gica quanto a patenteabilidade 23
Busca em base tecnoldgica prospec¢do 2
Contratos de Tecnologia 3
Oultras peti¢bes 6
Contrato de exploragdo de patente 1
Pedido de patente P.I/M.U/C.A/PCT 43
Redacdo de patente com busca 9
Redacdo de patente sem busca 2
Transmisséo de deposito de ped. Internacional nos termos

do PCT 2
Pedido de exame de invencao 12
Pedido de exame de M.U 1
Pedido de exame CA 1
Cumprimento de exigéncia (patente) 2
Restauracdo pedido de patente ou CA 2
Subsidios ao exame técnico 2
Anuidade pedido de patente prazo ordinario 50
Anuidade pedido de patente prazo extraordinario 4
Anuidade de M.U prazo ordinario 21
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Anuidade de CA prazo ordinario

Anuidade de CA prazo extraordinario

Anotacdo de transferéncia de titular (patente)

Copia efeito reivindicagdo prioridade unionista

Exame prioritario

Busca internacional nos termos do PCT

Remessa taxas oficiais depdsito PCT

Expedicdo de carta patente

Copia reprogréfica

WA (NN NN (NN

SUBTOTAL

721

PRODUTO - Relacionados a OUTROS

Acompanhamento desenho industrial

68

Servigos internos*

421

Pedido registro desenho industrial

oo

Notificacdo extrajudicial

N
By

Contra notificacdo extrajudicial

[E=N
~

Contestacdo judicial

Averbacdo de obra

Acompanhamento processual de dominio da internet

Estudos técnicos/juridicos

Acdo judicial

Manifestacdo a PAN

Registro de personagem

Notificacdo judicial

Desisténcia ou renuncia

Registro programa de computador

Recurso desenho industrial

P Wk P WFkW[NWwN W

SUBTOTAL

569
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*S80 demais servicos relacionados a propriedade intelectual ndo especificados
na tabela.
Fonte: Elaborado pela autora.

Quadro 4 - Totais de servigos vendidos por segmento e sua participacdo
no total

PRODUTO TOTAL
Quantidade de servigos | (%) participacéo no total
MARCAS 7.394 85,15%
PATENTES 721 8,30%
OUTROS 569 6,55%
8.684

Fonte: Elaborado pela autora.

Gréfico 2 - Representacdo dos servigos de Marca frente aos demais

8.000 90,00%

7.394

7.000 80,00%

6.000 70,00%

60,00%
5.000
50,00%
4.000
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3.000
30,00%

2.000 20,00%

1.000 21 569 10,00%

0 0,00%
MARCAS PATENTES OUTROS

== Quantidade de servigos e (%) participagdo no total

Fonte: Elaborado pela autora.

Com base nos dados divulgados acima, € possivel observar que
0 escritdrio estudado atua em todas as areas da propriedade intelectual,
mantendo um fluxo ativo de servigos.

Apesar da grande selecdo de servigos ofertados pelo escritério,
pode-se notar que de um total de 8.684 servicos vendidos em 2017, apenas
1.290 servigos se referem a patentes e a outros servicos, 0s 7.394 demais
servigos sdo referentes a marca. Estes dados apresentam um cenario
extremamente positivo para a area de marca, onde ela representa 85,15%
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de todos os servigos vendidos, demonstrando a tendéncia predominante
do escritério estudado.

41 POTENCIAL DO ESCRITORIO DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL, UMA ABORDAGEM A PARTIR DA MATRIZ
SWOT

Uma analise SWOT (pontos fortes, pontos fracos, oportunidades
e ameagcas) foi feita no escritorio descrito anteriormente e com base na
observacdo da pesquisadora do cotidiano do escritorio, frente a sua
participacdo no quadro de colaboradores do mesmo, foi possivel observar
gue o cendrio que pode ser explorado para o crescimento do segmento e
qualidade dos servigos prestados, assim como pontos que devem ser
melhorados, corrigidos e até mesmo criados para o efetivo
desenvolvimento de melhorias a partir da adesdo do Brasil ao Protocolo
de Madri.

Quadro 5 - Matriz SWOT

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS
-Possui correspondentes internacionais. | -Desconhecer o assunto.
-Possui setor interno internacional. -Falta de procedimentos.
-Possui rede de tradutores. -Falta  de material

-Possui portfélio de clientes potenciais. | internacional.
-Desconhecimento  da
legislagdo  estrangeira,
em caso de oposicao.

OPORTUNIDADES AMEACAS
-Simplificacdo do processo e menos | -Sistema multiclasse.
burocracia. -Falta de informacoes e
-N4o sera necessario realizar cotacdes. conhecimento pelo INPI.
-Mais opgdes para o cliente. -Falta de definicdo legal.

-Ampliacédo do portfdlio de servicos.
-N4o precisa de procurador internacional
para deposito.

-Menos retribuicGes e tributacéo.
-Menor tempo para analise do processo.
-Possivel aumento de processos vindos
de fora.
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-Oportunidade para o escritério se
internacionalizar.

-Possivel aumento de  processos
nacionais.

-N&o é necessario comprovar atividade.
Fonte: Elaborado pela autora.

4.2 PONTOS FORTES

4.2.1 Possui correspondentes internacionais

O Protocolo de Madri determina que no depdsito do pedido de
registro ndo é necessario a nomeacdo de um procurador internacional,
contudo, é muito importante destacar, que para qualquer outra situacdo
gue venha a ocorrer no processo, COmMo 0posi¢ao ou possivel recusa, sera
necessario um procurador. Esta situacao se aplica para 0s casos em que 0
pedido base for no Brasil com extensdo para outros paises signatarios. O
escritério ja possui relacionamento concreto com correspondentes
internacionais de confianga para a execucao dos servicos que vierem a ser
necessarios, o que facilita e agiliza a execucao.

4.2.2 Possui setor interno internacional

Como o Protocolo de Madri é considerado um servico
internacional dentro dos escritorios, € visto como um ponto forte o fato
de que o escritorio ja possui um setor interno internacional sélido e em
pleno funcionamento, inclusive quanto a idiomas. Isto facilita a
introducdo dos procedimentos do Protocolo nas atividades diarias do
setor, bem como o alinhamento para possiveis treinamentos referente as
diretrizes do Protocolo e definicdo de pessoal responsavel pelo novo
sistema.

4.2.3 Possui rede de tradutores

Levando em consideracdo que o Protocolo possui apenas trés
linguas oficiais, sendo elas: inglés, espanhol e francés, é necessario a
traducdo dos documentos para a efetuacdo dos pedidos de registro.
Possuir uma rede de tradutores ja em atividade e de confianga € um ponto
forte.
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4.2.4 Possui portfdlio de clientes potenciais

Um escritdrio de propriedade intelectual atuante a muitos anos
tem o beneficio de possuir um portfélio grande de clientes, dentre eles,
muitos sdo potenciais candidatos a serem usuarios do Protocolo de Madri.
Clientes com marca registrada ou solicitada sdo clientes que se
preocupam com sua imagem diante do mercado e investem em sua
protecdo, sendo assim hd uma grande possibilidade de que tenham
interesse em mercados internacionais e queiram estender a protecdo de
suas marcas para outros paises.

4.3 PONTOS FRACOS
4.3.1 Desconhecer o assunto

A anélise feita para pontos fracos identificou que os escritorios
desconhecem o assunto de forma que ndo conseguem absorvé-lo de
imediato em suas atividades internas. E necessario um calendario de
capacitagdes referentes ao funcionamento do Protocolo de Madri,
abordando leis, doutrinas, diretrizes e procedimentos, para que o setor
técnico possa executar a demanda e o setor comercial possa levar aos
clientes de modo a comercializar este novo sistema de registro
internacional de marca.

4.3.2 Falta de procedimentos

A falta de um procedimento interno para a execucéo dos servigos
vindos pelo Protocolo também é um ponto fraco. E necessario estudar e
desenhar um procedimento padrdo desde a prospecgdo de clientes e o
atendimento inicial até a entrega do deposito de pedido concluido.

4.3.3 Falta de material internacional

Um material de marketing bem estruturado auxilia o setor
comercial para que tenha sucesso e alcance seus objetivos de venda. E
através de materiais de divulgacdo que o servigo é disseminado no
mercado. O escrit6rio ndo possui materiais internacionais, principalmente
com foco no Protocolo de Madri, e isto é um ponto fraco. E necessario
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desenvolver materiais de divulgagdo com este foco, a fim de solucionar a
falta destes.

4.3.4 Desconhecimento da legislagdo estrangeira em caso de
0posicao

Nos casos em que houver oposicbes no processo, 0S
correspondentes estrangeiros deverdo ser acionados para atuar junto ao
processo, a fim de se manifestar contra as oposicdes sofridas. Mesmo que
0 procurador nacional ndo atue diretamente no processo internacional, é
um ponto fraco desconhecer a legislacdo dos paises procurados por seus
clientes. E importante que ele possua certo conhecimento da legislagio
estrangeira, objetivando orientar seu cliente quanto as acfes que deverdo
ser tomadas naquele momento e passar-lhe seguran¢a quanto a indicacéo
do correspondente e 0 suporte nos tramites processuais.

4.4 OPORTUNIDADES

Como oportunidades foram levantados 0s seguintes pontos que
podem ser desenvolvidos.

4.4.1 Simplificacio do processo e menos burocracia

Como oportunidade foi identificada primeiramente o fato da
simplificagdo do processo. E inegavel que a adesdo do Brasil a este
Protocolo reduzird consideravelmente o tempo de andlise e a
burocratizacdo dos pedidos. O Protocolo permitira que o titular de uma
marca tenha sua marca protegida em varios paises com apenas um pedido,
diretamente em seu Instituto, no caso do Brasil, 0 INPI. Isto diminuird o
tempo de trabalho dispensado pelo escritério para concluir um pedido de
registro, visto que, ao invés de se dedicar a execucgdo de diversos pedidos
e diversos documentos, poderd fazé-lo apenas no tempo de um, com
nimero menor de documentacdo, diminuindo o nimero de horas
trabalhadas exclusivamente para um cliente, possibilitando que tenha
mais tempo disponivel para outros clientes, execugdes e Nnovos servigos
contratados.

Outro beneficio que é destacado nesta simplificacdo do processo
¢ a facilidade no acompanhamento processual por parte do escritdrio,
tendo em vista que havera apenas um numero de pedido para todas as
classes para acompanhar.
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4.4.2 Nao sera necessario realizar cotagdes

Mesmo antes do fechamento do negdcio o processo sera mais
simplificado pois ndo havera mais a necessidade de realizar cotacdes de
precos. Com o método atual, registro via CUP, é necessario identificar
junto ao cliente quais os paises que ele possui interesse e entdo entrar em
contato com o correspondente/parceiro de cada pais para solicitar a
cotacdo para o servico. O protocolo isentard o escritério deste este tipo de
trabalho e o orgamento podera ser passado com mais agilidade e clareza
ao cliente.

4.4.3 Mais opcdes para o cliente

O Protocolo ja possui 103 membros signatarios e cobre 119
paises. Isto traz novas opg¢des para os clientes interessados em estender
seus negocios para os mercados internacionais, pois facilita esta extensao.
Consequentemente mais oportunidades de venda serdo criadas para 0s
escritérios de propriedade intelectual, visto que esta facilidade incentivara
os clientes.

4.4.4 Ampliacdo do portfélio de servicos

O portfélio de servigos também serd ampliado, tendo em vista a
possibilidade de venda de traducdes, como citado acima, e de possiveis
buscas internacionais de anterioridade, sem contar o aumento da demanda
de servicos também citada anteriormente.

4.4.5 Nao precisa de procurador internacional para deposito

O fato de ndo ser necessario um procurador internacional para os
depositos de pedidos de extensdo é visto como uma oportunidade de
reducdo de custos, tanto para o escritério como para os clientes, conforme
0 item 4.4.4 a seguir. Também é considerado uma oportunidade de
aumentar as vendas pois o Protocolo de Madri visa facilitar os
procedimentos para que 0s usuarios, neste trabalho chamados clientes,
tenham mais acesso a este tipo de servico. Para pedidos vindos de outros
paises para o Brasil ndo se caracterizara como ameaca, pois para todos o0s
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outros atos do processo serd necessario um procurador e isso tende a
manter a contratacdo ativa.

4.4.6 Menos retribuicdes e tributagdo

O escritdrio ndo precisara realizar 0 pagamento de custos com
correspondentes para 0s depdsitos de marca nos paises signatarios,
evitando também 0s custos com repasses internacionais aos bancos. As
retribuicdes referentes aos pedidos serdo menores, visto a diminuicdo dos
processos por classe. Os escritérios ndo ficardo a mercé das alteracdes de
cambio, ou terdo esta dependéncia diminuida. O envio de documentacéo
original por correio ao pais pretendido ndo serd mais necessario.

4.4.7 Menor tempo para analise do processo

Com a adesdo ao Protocolo de Madri o Brasil precisara seguir
alguns requisitos, um deles é a diminuicdo do tempo de analise dos
pedidos para 18 meses. Este fato torna-se atrativo para os clientes, que se
sentirdo incentivados a proteger suas marcas ja que o tempo de espera de
analise diminuira praticamente pela metade do tempo atual, tornando-se
uma oportunidade de crescimento para o escritdrio, que tera um aumento
na demanda de servigos.

4.4.8 Possivel aumento de processos vindos de fora

A partir da adesdo ao Protocolo, o Brasil fara parte de um
universo de 119 paises, se tornando um destino possivel de receber
pedidos de registro de titulares de todos estes paises também signatarios,
de forma simples, préatica e rapida. Isto trard um possivel aumento de
pedidos de registro vindos de fora, o que também é considerado uma
oportunidade de crescimento para o escritdrio que absorver esta demanda
de forma profissional e capacitada.

4.4.9 Oportunidade para o escritério de internacionalizar

Por causa do possivel aumento de processos vindos de fora,
levanta-se a possibilidade de internacionalizar o escritério, explorar
mercados internacionais e colocar & disposi¢do seus servigos no exterior,
através de novos materiais e know how.
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4.4.10 Possivel aumento de processos nacionais

A possibilidade de aumento de pedidos nacionais também deve
ser destacada. Para usar o sistema do Protocolo de Madri é necessario que
haja um pedido nacional ja protocolado, isto leva a entender que podera
haver um aumento nos pedidos do Brasil, levando em consideracéo que
clientes que ndo tinham interesse em proteger sua marca no Brasil
deverdo, de qualquer forma, realizar um pedido nacional, aumentando a
busca por escritérios capacitados.

4.4.11 Nao é necessario comprovar atividade

Como ultima oportunidade levantada esta o fato de que pedidos
feitos via Protocolo de Madri ndo precisem comprovar atividade, isto
diminui ainda mais a necessidade de documentos e burocracia, reduzindo
o0 trabalho diario do escritério e facilitando os trAmites para o cliente.
Sendo um ponto divergente com a atual lei brasileira, o Brasil tera que
encontrar formas para se adaptar.

45 AMEACAS
45.1 Sistema Multiclasse

Como ameaca foi identificado o sistema multiclasse que o
Protocolo permite nos pedidos feitos através dele. Hoje cada pedido de
registro é feito para apenas uma classe, ndo sendo permitida mais de uma
classe por processo. O Protocolo de Madri permite, através de seu sistema
multiclasse, que trés classes sejam inseridas em um mesmo processo. Isto
€ uma ameaca Vvisto que apenas um dep6sito de pedido serd vendido pelo
escritério ao invés de trés depositos. Serd necessaria uma dedicacdo
especial para que as vendas no total sejam compensatorias e equilibrem
esta diferenca.

4.5.2 Falta de informacdes pelo INPI
O INPI se encontra ainda em fase de estruturacdo e adequacgao

para receber o novo sistema vindo com o Protocolo de Madri. Como com
qualquer novidade, o inicio é sempre nebuloso e indefinido, e assim esta
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sendo também com a adesdo ao Protocolo. No momento da definitiva
adesdo o Brasil precisa optar por algumas declaragbes, mencionadas ja
anteriormente neste trabalho, e elas influenciam em decisdes desde os
pagamentos e recebimentos até os procedimentos do sistema.

O INPI ainda nédo publicou, por exemplo, os meios através dos
quais seré possivel acessar o cadastro, realizar os pedidos de registro via
Protocolo de Madri, como o sistema ira funcionar e em geral como serdo
os procedimentos e tramites internos. Levando em consideracdo que é o
INPI que ird executar o que for definido na legislacdo, a falta de
informacéo se torna um ponto de ameaca a ser acompanhado. Até que o
Brasil assine a adesdo muitos detalhes continuardo indefinidos e isso é
uma ameaca para 0s escritorios que desejam se antecipar e se preparar
para receber este novo sistema, definindo procedimento internos, valores
e demais acBes necessarias. E preciso que o escritorio se mantenha
atualizado tanto quanto as movimentacGes processuais da adesdo como
com as publicacdes e atualizagdes nas midias publicitarias, a fim de se
manter a par do andamento da assinatura.

4.5.3 Falta de defini¢do legal

Definigdes de ordem legal e legislativa precisam ser definidas
pela lei brasileira para a devida assinatura do protocolo. Questdes como a
Co-titularidade, o Sistema Multiclasse, a comprovagdo de atividade e
taxas/retribuicOes, sdo referentes ao processo legislativo e estdo além do
INPI. A falta de informacéo sobre isso também faz com que os escritorios
ndo consigam estudar antecipadamente o assunto enquanto estes pontos
ndo estiverem definidos, impossibilitando um desenho do modelo de
trabalho que devera aplicar para possuir direcionamentos de forma
correta.
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5 CONSIDERACOES FINAIS

Este trabalho tratou da incorporacdo no sistema marcario
brasileiro de novos procedimentos para registro internacional de marcas
e suas consequéncias para os escritdrios de propriedade intelectual a partir
da ades&o do Brasil ao Protocolo de Madri. A discusséo teve como base
a elaboracdo de uma matriz SWOT de um escritério de propriedade
intelectual de médio porte localizado no estado de Santa Catarina para ser
a fonte de informacdes e referéncia para responder a questao de pesquisa.
Estas mudancas no sistema de registro internacional de marcas geram
desafios tanto as empresas como ao governo e usuarios em geral. Aqui,
foram destacados os desafios para o0s escritdrios de propriedade
intelectual, agentes que atuam na intermediacao dos usuarios do sistema
de propriedade intelectual e o INPI.

Acompanhando o histérico da propriedade intelectual é possivel
entender a importéncia e a fungdo da marca nos mercados. Apesar de sua
importancia, o registro de marca tem ficado restrito ao mercado nacional
devido aos altos custos e a complexidade para constituir o direito sobre a
marca em outros paises. Conforme dados e graficos apresentados ao
longo do trabalho, foi possivel observar que o registro de marca € um dos
tipos de propriedade intelectual mais ativos e procurados pelos usuérios.

Uma nova opgdo para estender o direito do uso de marcas a
outros paises é importante para facilitar 0 acesso dos seus usuarios a
mercados internacionais, gerando economia e incentivando a
globalizacdo. A dissertacdo apresenta o Protocolo de Madri como essa
oportunidade para empresarios e outros titulares de marcas de estender
seus direitos de marca para outros paises ampliando assim suas
possibilidades de novos negdcios.

Ainda que a escolha metodoldgica tenha abarcado o estudo de
somente um caso de escritorio, é possivel aproveitar a analise feita para
os escritorios de propriedade intelectual, de forma generalizada,
considerando as semelhancas de atuagdo dos mesmos.

Para os escritorios de propriedade intelectual, que sdo o ponto
central deste trabalho, abre-se uma nova opg¢éo para atuar na extenso das
marcas de seus clientes para outros mercados com mais facilidade,
praticidade, em menos tempo e com menos burocracia. Isto seréd de grande
valia tendo em vista 0 incentivo que 0 novo sistema ira trazer aos usuarios,
aumentando a demanda por servicos, e também levando em consideragdo
a economia de tempo processual, fato que tanto onera os escritorios hoje
com o sistema atual de extensdo de marcas.
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Com a matriz SWOT completa e analisada, fez-se o estudo
individual de cada ponto levantado, buscando apresentar sugestdes para
os transformarem em beneficios para o escritério. O foco foi encontrar
maneiras de entender como cada ponto advindo da adesdo do Brasil ao
Protocolo de Madri pode tornar-se aliados do bom funcionamento do
escritério, trazendo praticidade aos procedimentos, aumento de demanda
e maior receita.

A diminuicdo no tempo de analise do pedido, a nova op¢éo para
0 usuario do sistema de marcas, a facilidade nos tramites processuais em
geral e as demais ac¢des flexibilizadas do Protocolo de Madri foram fatos
identificados como positivos para a atuacdo dos escritorios nesta nova
opcao de registro internacional de marca. Em contrapartida, foram
identificados pontos que precisam ser melhorados e absorvidos pelos
escritorios, como o desconhecimento do assunto como um todo, a falta de
estrutura comercial para difundir o0 novo servico que podera ser ofertado
aos clientes e a adogdo de um novo procedimento interno para a sua
execugéo.

Muito ha de ser adequado para receber a demanda vinda através
do Protocolo de Madri. Procedimentos, treinamentos, materiais e agdes
necessérias a aplicacdo das regras do Protocolo deverdo ser adotadas
dentro dos escritérios para que esta nova opcdo de registro seja
aproveitada de maneira eficiente e rentavel, uma vez que uma nova op¢éao
é sempre bem-vinda, desde que utilizada da forma correta.

O que pode ser observado é que existe interesse na matéria por
parte dos escritorios, porém ainda ndo existe a aplicabilidade dela no dia-
a-dia, e muito disso é devido a falta de definicdes legais, falta de
informacGes sobre os procedimentos a serem adotados pelo INPI e &
demora na conclusdo da assinatura, que consequentemente gera
inseguranca aos escritorios que ficam a mercé das decisdes legais.
Escritérios com o perfil semelhante ao usado como base de estudo nesta
dissertacdo poderao se beneficiar das estratégias aqui desenhadas.

O resultado do estudo trouxe aos escritorios de propriedade
intelectual sugestdes de como trabalhar, da forma mais eficiente possivel,
cada ponto de mudanca vinda com a adesdo ao Protocolo de Madri.

Foi possivel entender que a adesdo do Brasil ao Protocolo de
Madri trard uma opg¢ao a mais para 0s usuarios de marcas e que, junto
dela, muitas regras novas deverdo ser implantadas, mas que, com
profissionalismo e determinacéo, os escritérios poderao se adequar e fazer
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uso desta nova ferramenta para extensdo dos direitos sobre as marcas para
outros paises.
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