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ASSOCIACAO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

PRONUNCIAMENTO SOBRE O PROTOCOLO DE MADRI DA ABPI - ASSOCIACAO
BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, REPRESENTADA POR SEU 12 VICE-
PRESIDENTE GABRIEL LEONARDOS, NA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA NA CDEICS
— COMISSAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, EM 07 DE AGOSTO DE 2018

EXMO. SR. PRESIDENTE DEPUTADO DANIEL DE ALMEIDA, EXMO. DEPUTADO JULIO
LOPES, A QUEM HOMENAGEIO POR OPORTUNAMENTE TEREM APRESENTADO O
REQUERIMENTO PARA A REALIZACAO DESTA AUDIENCIA, NOBRES DEPUTADOS
INTEGRANTES DESTA COMISSAO, SELETA AUDENCIA:

1. Represento aqui a ABPI - Associacdao Brasileira da Propriedade Intelectual,
entidade privada nacional de estudos, fundada em 1963, sem fins lucrativos, que
reune estudiosos da propriedade intelectual, empresas publicas e privadas de capital
nacional e estrangeiro.

2. Entre as muitas contribuicdes que a ABPI ja deu ao Brasil encontra-se a
elaboracao do anteprojeto de lei que, encampado por esta casa, constituiu a espinha
dorsal da atual Lei de Propriedade Industrial, a Lei 9.279/96.

3. A ABPI organiza anualmente o evento mais importante de Pl da américa latina,
que, neste ano, sera realizado em S3o Paulo nos dias 20 e 21 deste més, quando
teremos, na abertura, palestras do Ministro da Industria e Comércio Marcos Jorge de
Lima, e do Ministro do Supremo Tribunal Federal Luis Roberto Barroso. Desde ja
convido todos a participar do nosso congresso, que contard, ainda, com uma sessao
plendria dedicada ao Protocolo de Madri, que é o nosso tema de hoje, bem como
com uma sessao com debates entre os presidentes de diversos INPls das américas.

4. A ABPI reconhece que o Protocolo de Madri tem o potencial de auxiliar as
exportacdes brasileiras, bem como a internacionalizacao da economia brasileira e,
portanto, a ABPI é favoravel a adesao do brasil ao protocolo.

5. Em especial, haverda para os empresdarios nacionais uma grande economia com
os tributos federais que hoje incidem a uma aliquota combinada de quase 30% (trinta
por cento) sobre as remessas que eles fazem ao exterior, e que ndo mais precisarao



ser recolhidos porque os pagamentos das empresas brasileiras serdo todos feitos ao
INPI, em reais, e caberd ao INPI realizar as remessas ao exterior, sem a incidéncia de
tributos. Ou seja, é muito bem-vinda essa desoneracdo tributdria sobre o registro das
marcas brasileiras no exterior.

6. Contudo, a ABPI alerta que, para viabilizar a adequada implantacdao do
protocolo entre nds, é essencial que sejam feitos alguns ajustes porque, como disse o
Deputado Federal Milton Monti em 29.11.2017, ao relatar o presente projeto de
adesdo ao protocolo na comissdao de relacdes exteriores desta casa, o protocolo
possui dispositivos "que nao se coadunam com a legisla¢ao interna sobre protecao
de marcas" - estas sdo as palavras dele.

7. Alids, na Mensagem Interministerial 20/2016, de 08 de agosto de 2016,
subscrita pelos entdo Ministros José Serra (do Ministério das Relacbes Exteriores —
MRE) e Marcos Pereira (do MDIC — Ministério do Desenvolvimento, Industria,
Comércio Exterior e Servicos), através da qual suas excias. recomendaram ao
Presidente Michel Temer que iniciasse o processo de adesdao ao Protocolo, os
referidos Ministros manifestaram claramente que também deveriam ser promovidas
as mudancas legislativas internas necessarias para que nosso pais pudesse aderir a
esse tratado. In verbis:

“Além da necessidade de se proceder as declaracdes e notificacdes acima
destacadas, sugere-se preparar anteprojeto de lei com vistas a propor, se
necessdrias, as alteragoes legislativas cabiveis decorrentes da futura
implementacdo da nova via de registro de marcas oferecida pelo protocolo de
Madri. Esse instrumento legislativo introduziria aspectos substantivos e
procedimentais essenciais a internalizacao do Protocolo no ordenamento
juridico brasileiro.” (Ministros José Serra e Marcos Pereira)

8. Conforme o caso, os ajustes indispensaveis poderado ser feitos ou através de
ressalvas no decreto de adesdo, ou através de mudancas na nossa lei de marcas (Lei
9.279/96). Iremos nos concentrar a seguir nos aspectos principais.

9. O primeiro ajuste, e, talvez, o mais importante, diz respeito ao prazo maximo
para exame do pedido de registro de marca pelo INPI, que segundo o protocolo deve
ser de 18 (dezoito) meses. Ocorre que o protocolo proibe que os nacionais de um
pais depositem marcas sob o protocolo em seu prdprio pais, e aqui reside uma das
principais diferencas entre o Protocolo de Madri em matéria de marcas o tratado PCT
de patentes, porque as empresas brasileiras podem utilizar o PCT dentro do Brasil,
mas nao poderado utilizar o Protocolo. Pois bem, as empresas brasileiras ndo terao
essa garantia de exame pelo INPI no prazo maximo de 18 meses, e, por uma questao




de isonomia, ou esta vantagem deve ser abolida para os estrangeiros, ou estendida
aos brasileiros.

10. Notem que esse prazo de 18 meses nao é tao longo, se lembramos que o INPI
brasileiro realiza um exame mais completo do que o realizado pelos paises europeus,
onde nasceu o Protocolo. Na Franca, o registro de marca é concedido sem nenhum
exame quanto a possivel existéncia de marcas conflitantes: ou seja, 13, o registro de
marca é semelhante a um registro de direito autoral. Jd no escritorio de marcas da
Unido Europeia as marcas conflitantes somente sao levadas em consideracdo se o
terceiro interessado apresenta uma oposicao. E, aqui no Brasil, como é da tradicao
do nosso Direito, o INPI examina todos os pedidos de registro de marca fazendo ex-
officio as buscas de possiveis marcas conflitantes, mesmo se ndo ha oposicao de
terceiro. Alias, em tese, uma alternativa para facilitar que o Brasil cumpra o prazo de
18 meses seria mudarmos o nosso sistema de exame para torna-lo semelhante ao
sistema europeu.

11. A ABPI reitera sua confianca na atual gestdao do INPI e que, possivelmente, no
futuro préximo, finalmente esse prazo de 18 meses podera vir a ser respeitado - algo
que, se ocorrer, ocorrera pela primeira vez nos ultimos 25 anos, pois em 2005/2006 o
prazo de exame pelo INPI chegou a superar 5 anos! Alids, ainda hoje, a maior parte
das marcas que estdo sendo deferidas foram depositadas ha mais do que 18 meses,
em que pese ser evidente que a velocidade do exame estd aumentando. Ressaltamos
que a preocupacao da ABPI ndo é com a eficiéncia da atual gestao do INPI, mas sim
com uma norma que quebra fundamentalmente a isonomia que deve haver entre
nacionais e estrangeiros.

12. Lembramos, ainda, que é uma exigéncia da moralidade administrativa que os
processos sejam decididos na ordem cronoldégica em que foram apresentados e que
seria inadmissivel criar uma "fila rdpida" para os aprox. 20.000 (vinte mil) pedidos de
registro por ano apresentados por estrangeiros, enquanto que os 180.000 (cento e
oitenta mil) pedidos anuais de brasileiros estariam padecendo na "fila morosa" de
exame.

13. O segundo ajuste que entendemos essencial é manter para o Protocolo a
obrigatoriedade de que os titulares estrangeiros mantenham sempre um procurador
no brasil com poderes para receber citagdes judiciais, tal como ja exige o art. 217 da
nossa lei de marcas. Os estrangeiros que utilizarem o Protocolo ndao podem ser
excepcionados desta regra, sob pena das empresas brasileiras vierem a ser obrigadas
a utilizar a via carissima e ineficiente da carta rogatdria apenas para poder anular o
registro marcario de uma empresa estrangeira.




14. O terceiro ajuste indispensavel é criar a obrigacdo de que seja traduzida para o
portugués a lista de produtos ou servicos a serem assinalados pela marca que vier a
ser depositada no Brasil através do Protocolo. O art. 13 da nossa Constituicao Federal
determina que o portugués é a lingua oficial do brasil, e é evidente que nao podera
jamais produzir qualquer efeito em nosso pais um registro de marca que objetive
proteger uma lista de produtos ou servicos que tenha sido publicada apenas em
lingua estrangeira.

15. Nao hesitamos em dizer que haja no minimo sem estes trés ajustes essenciais
a aprovagcao do protocolo criard problemas juridicos com consequéncias
imprevisiveis, inclusive para as empresas estrangeiras que, acima de tudo, esperam
seguranga juridica de nos.

16. Mas h3, ainda, outros trés aspectos relevantes que devemos tratar de forma
diligente e consequente, como veremos.

17. O quarto ajuste que recomendamos ¢é criar a isonomia quanto ao
requerimento de apresentacao de prova, pelo requerente, do exercicio efetivo e
licito da atividade a ser assinalada pela marca, conforme a regra que consta do § 12
do art. 128 da nossa lei. Esta prova, que visa dificultar a pirataria de marcas,
continuard a ser exigida das empresas brasileiras, mas sera dispensada dos
estrangeiros que usarem a via do Protocolo, a menos que seja feita uma ressalva
guanto a este aspecto. Portanto, ou a exigéncia deve ser abolida para todos os
requerentes, ou ela deve ser estendida as empresas estrangeiras que utilizarem o
Protocolo para depositar marcas no Brasil.

18. O quinto ajuste é a isonomia em relagdao as transferéncias de marcas para
novos titulares. O art. 135 da nossa lei determina que quando houver marcas
semelhantes nao transferidas para o novo titular elas devem ser canceladas, mas o
Protocolo ndo impde esse 6nus as empresas estrangeiras. Logo, ou a regra do art.
135 é abolida para os nacionais, ou ela deve ser estendida aos estrangeiros.

19. O sexto e ultimo ajuste deve ser a criacao de uma regra para evitar o acimulo
de marcas registradas, mas ndo usadas, cujo uso fica bloqueado para os empresarios
inovadores. A manutencdo de bancos de marcas "de reserva" ou "entesouradas" é
uma conhecida pratica de reserva de mercado, e ela existe sempre que o sistema
juridico ndo exige a comprovacao periddica do uso da marca e o custo de
manutencao da vigéncia do registro é baixo, como passara a ser para os estrangeiros
em Nnosso pais, a partir da vigéncia do protocolo. A obrigacdao de apresentacao ao
INPI de prova de uso de marca para que ela possa ser mantida em vigor € uma norma
tradicional nos Estados Unidos, e foi recentemente introduzida no Meéxico



exatamente para viabilizar o ingresso daquele pais no Protocolo de Madri; ou seja,
sao bons exemplos que podemos seguir.

20. Reiteramos que o0s seis aspectos aqui mencionados sao questdes que podem
ser resolvidas facilmente por esta Camara, seja através de criacao de ressalvas na
aprovacao do Protocolo, ou através de mudancas na lei nossa lei de marcas.

21. H3, ainda, dois pontos de isonomia podem ser regulados por mero ato
normativo do INPI, e que menciono para que VV. Excias. notem como o Protocolo
cria mudancas importantes no nosso sistema. A saber:

e Devemos passar a permitir a cotitularidade de marcas pelas empresas
brasileiras, na medida em que isto é atualmente proibido pelo INPI, mas
passara a ser permitido pelo protocolo para as empresas estrangeiras; e

e Devemos regular a questdao do numero de classes de produtos ou servicos que
cobrem um pedido de registro. O INPlI atualmente cobra as taxas
separadamente para cada classe, e cada classe gera apenas um unico pedido
de registro de marca. Mas o Protocolo prevé que os pedidos podem ser multi-
classes (o que, alids, eventualmente pode acarretar perda de receitas para o
INPI) e esta é uma vantagem que deverd ser estendida as empresas brasileiras,
ou entdo devera ser negada as empresas estrangeiras.

22. Em conclusdo, a posicao aqui trazida pela ABPI é idéntica a do Governo
Brasileiro, manifestada ja mencionada na Mensagem Interministerial 20/2016
subscrita pelos Ministros José Serra do MRE e Marcos Pereira do MDIC, a qual
recomendou a aprovacdao do Protocolo desde que acompanhada das necessarias
modificacdes legislativas que possam viabilizar a aplicacdo do mesmo em nosso pais.

23. Para finalizar, é importante reiterar que sem que lhe seja finalmente dada
autonomia financeira sera impossivel para o INPI cumprir adequadamente os
multiplos e novos afazeres que lhe tocarao com o Protocolo de Madri. O substitutivo
do Dep. Laércio Oliveira apresentado nesta comissdo ao PL 3406/2015 prevé essa
autonomia do INPI, e a ABPI novamente manifesta aqui o seu apoio ao mesmo.

24. A ABPI agradece a oportunidade de apresentar a esta Comissao essas
preocupacdes, que sao comuns aos estudiosos do direito de marcas em nosso pais.
Muito obrigado a VV. Excias. pela atencgao.
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