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Luiz Valente: Brasil esta proximo de
ingressar no Protocolo de Madri

26/09/2017

O Brasil esta cada vez mais perto de ingressar no Sistema de Madri, que unifica o registro e
protecao de marcas em 97 paises. No dia 20 de junho, a Casa Civil da Presidéncia da Republica
enviou a Mensagem 201 ao Congresso, encaminhando para votagao o Protocolo de Madri,
tratado que estabelece o sistema unificado de marcas da Organizacao Internacional
Propriedade Intelectual (OMPI).

A nossa atual Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996), como regra, garante a protecao
das marcas concedidas apenas no territério brasileiro. Dessa forma, qualquer pessoa ou
empresa que queira exclusividade sobre determinada marca no Brasil e em outro pais terd que
proceder a dois registros diferentes, independentes entre si e sujeitos a regras distintas. O
Protocolo de Madri visa simplificar esse processo, permitindo que, uma vez registrada a marca
no seu pais de origem, o titular possa pedir a protecao em quaisquer dos paises signatarios que
deseje.

Diferentemente do previsto no Acordo de Madri, o Protocolo cria um sistema que nao concede a
protecdo automatica a todos os paises signatarios. Ou seja, o titular da marca deve indicar para
quais dos 97 paises partes do Protocolo quer que o registro internacional seja valido.

Ainda assim, o tratado simplifica e barateia o registro em multiplos paises, na medida em que
sera necessario formular apenas um pedido, o qual poderd ser submetido em um dos idiomas
admitidos (inglés, espanhol ou francés), pagando-se uma unica taxa. Dessa forma, poupam-se os
custos e o tempo que seriam gastos com os pedidos de registros em diferentes jurisdigoes,
dispensando-se traducoes para os idiomas locais e a constituicao de procuradores em cada um
dos paises.

Além disso, uma vez depositado o pedido em determinado pais, o escritério local responsavel
devera dar analisar o processo em até 18 meses — prazo muito inferior ao que vem sendo
adotado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia responsavel por
conceder o registro de marcas no Brasil.

O Protocolo prevé também um prazo de vigéncia de 10 anos para o registro internacional,
podendo ser renovado multiplas vezes, pelo mesmo periodo — nao sendo admitido, porém,
alteragoes (por exemplo, nas classes de atividades para as quais a protecao foi originalmente
concedida). Passados 5 anos de sua concessao, o registro internacional torna-se independente
do registro originario — isto é, caso o registro local seja extinto, o internacional continuara
valido.

Outro ponto importante é que, uma vez concedido o registro para outros paises signatdrios, a
protecdao da marca nao passa a ser valida retroativamente nessas jurisdicoes a data do registro
no pais origindrio.
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O Protocolo também prevé que os paises signatdrios somente poderao denegar o registro com
base nas hipéteses da Convencao de Paris — ou seja, quando a marca for capaz de prejudicar os
direitos de terceiros, quando carecer de distintividade (isto é, quando se basear em elementos
genéricos, que nao sejam capazes de distingui-la dos produtos ou servigos concorrentes) ou
quando for contraria moral ou a ordem publica a luz da jurisdigao do pais relevante. No mais, o
tratado é expresso ao dizer que os paises terao que aceitar que o registro de uma mesma marca
para varias classes de atividades distintas possa ser feito em um tnico processo — o que hoje é
vedado pela nossa legislacao, que prevé um processo por classe por marca.

Por mais que o envio ao Congresso Nacional seja um avango para que o Brasil adote o sistema
internacional de marcas, a conclusao desse processo pode demorar alguns anos. O Protocolo
ainda precisa passar pelo tramite interno da Camara e do Senado, o que inclui a analise pelas
Comissoes de Constituicao e Justica e de RelagOes Exteriores, bem como por outras comissoes
interessadas na matéria. Depois disso, o tratado ainda terd que ser aprovado pelo plendrio de
cada uma das casas. SO entdo o Protocolo sera oficialmente ratificado, passando a ser valido em
nosso pais.

Mesmo antes de aprovado, o tratado vem causando polémica no Brasil. Alguns juristas ja se
manifestaram quanto a sua inconstitucionalidade, alegando, dentre outros motivos, que o
provocaria um tratamento desigual entre brasileiros e estrangeiros. Isto porque o Protocolo
obrigara o INPI a analisar em até 18 meses os pedidos de registro de marcas feitos via sistema
internacional, sendo que a nossa legislacao nao estabelece prazo para os pedidos depositados
originalmente em nosso pais. Dessa forma, havera uma duplicidade de regimes: enquanto a
extensdo da protecao internacional de uma marca ao Brasil devera ser processada em um ano e
meio, o pedido feito originalmente aqui continuara sem previsao de prazo para registro.

Apesar da inconstitucionalidade arguida por alguns, grande parte da sociedade civil vem
pressionando para a adesdo pelo Brasil ao Protocolo. E o caso do INPI, que diz j4 estar pronto
para implementar o sistema internacional de registro. Assim, quando o tratado vier a ser
aprovado pelo Congresso, nao devera demorar para que os beneficios trazidos pelo Protocolo
possam ser usufruidos pelos brasileiros que queiram registrar suas marcas nos outros paises
signatarios e pelos estrangeiros que queiram estender a protecdao das suas marcas ao Brasil.
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