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Brasil adere ao Protocolo de Madri

Por Gabriel Leonardos e Flavia Tremura

O Presidente da Republica assinou, em 26 de junho de 2019, o decreto de promulgacdo do Protocolo de
Madri. O Protocolo € um adendo ao tratado internacional que facilita a obten¢ao de registros de marca em
mais de 100 paises que fazem parte do sistema.

Foi anunciado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que o Protocolo passara a vigorar no
pais a partir de 1° de outubro de 2019, mas a data ainda esté pendente de confirmacao.

O Protocolo de Madri esta em vigor na esfera internacional desde 1996 e permite que, a partir de um
pedido ou registro feito no pais do titular (no nosso caso, no Brasil), seja efetuado um pedido internacional
designando quaisquer paises do Protocolo.

O ingresso do Brasil ao Protocolo de Madri foi feito com o objetivo de fomentar as atividades econémicas,
facilitando o requerimento e obtencao de registro de marcas em outros paises por meio de procedimentos
simplificados e menos burocraticos.

Uma vez que o protocolo entrar em vigor, serd possivel, por exemplo: (i) a partir de um pedido ou registro
brasileiro, requerer o registro internacional, designando outros paises (signatarios) de interesse; (ii) a partir
de um registro base depositado no pais de origem do titular estrangeiro indicar o Brasil como um dos paises
designados; (iii) ter uma s6 data de renovagao dos registros internacionais em todos os paises.

As principais etapas do pedido de registro internacional sao as seguintes:

e Protocolo do pedido de registro internacional, que podera ser feito diretamente junto ao INPI
brasileiro, em formuléario préprio, a ser preenchido em uma das linguas oficiais da Organizacdo Mundial de
Propriedade Industrial (OMPI) — inglés ou espanhol. Nesse ato, devera ser indicado o pedido ou registro
base ao qual o registro internacional ficara vinculado;

e Remessa, pelo INPI @ OMPI, do pedido internacional. As taxas da OMPI serdo aplicadas conforme
0 numero de classes de interesse e de paises designados. Taxas adicionais poderao incidir dependendo da
legislacao especial de cada pais desighado;

* Anélise formal pela OMPI e, se estiver em ordem, a publica¢do do registro internacional e seu
encaminhamento aos escritérios dos paises designados;

e Tramites locais nos paises designados e analise de mérito. A analise de mérito é individual em
cada pais e os pedidos poderdo ter desfechos distintos. Se o pedido sofrer oposi¢cao ou for indeferido em
algum pais, um profissional (advogado ou agente da propriedade industrial) local devera ser la contratado
para atuar na defesa dos interesses do titular;

e Prorrogacao dos registros a cada 10 anos — apenas em relacdo aos paises que os registros foram
concedidos — por meio de um requerimento Unico feito diretamente na OMPI. A data de prorrogacao seré a
mesma para todos os paises designados, mesmo se tiverem sido designados posteriormente.
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Além disso, todas as taxas relativas aos pedidos e registros devem ser pagas diretamente a OMPIl em
Genebra, na moeda local (francos suicos).

Os registros internacionais ficam vinculados por 5 anos ao pedido (ou registro, se ja concedido) no pais de origem
que originou o pedido de registro (no nosso caso, este sendo o processo de registro da marca no Brasil). Se, dentro
desse periodo, este pedido ou registro for indeferido, anulado, ou tiverem sido iniciadas medidas (judiciais ou
extrajudiciais) para seu cancelamento, o mesmo resultado ocorrera nos demais paises designados; isto é chamado
de “ataque central”. Nesse caso, o titular tera a opcao de requerer seu desmembramento, transformando os
registros nos paises designados em registros nacionais, desvinculados do sistema do Protocolo de Madri.

As taxas oficiais para esses novos servigos deverao ser anunciadas pelo INPI em breve.

Cada pais designado tem as particularidades de sua legislagéo local, e dependendo da situagéo, o registro via
Protocolo de Madri pode nao ser recomendavel.

Assim, mesmo com a reducdo da burocracia para o registro de marcas em outros paises, a opcdo pelo registro
internacional via Protocolo de Madri é estratégica e deve ser discutida com um profissional especializado, que fara
a analise prévia em conjunto com o cliente, levando-se em consideracao os beneficios e riscos envolvidos, a
importancia da marca, os paises envolvidos, estratégia comercial, dentre outros fatores.

Nosso escritério conta com profissionais especializados no assunto e estd pronto para auxilia-los a analisar
estrategicamente seu portfélio e seus projetos para pensarmos juntos a melhor forma de protecao de suas marcas,
usando ou nao o Sistema de Madri.

Para maiores informacdes ou esclarecimentos, por favor contate qualquer um de nossos sécios,
incluindo  nossa Coordenadora do time Protocolo de Madri Flavia Tremura Polli Rodrigues
(flavia.rodrigues@kasznarleonardos.com).
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