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Mensagem n° 20 1

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, combinado com o art. 84, inciso VIII,
da Constituicdo, submeto a elevada consideragdo de Vossas Exceléncias, acompanhado de
Exposi¢@o de Motivos dos Senhores Ministros de Estado das Relag¢Ges Exteriores e da Industria,
Comércio Exterior e Servigos, o texto do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao
Registro Internacional de Marcas, adotado em Madri, em 27 de junho de 1989, e respectivo
“Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do
Protocolo concernente a esse Acordo”, doravante Protocolo de Madri e Regulamento Comum.

Brasilia, 20 de junho de 2017.



EMI n® 00020/2016 MDIC MRE

Brasilia, 8 de Agosto de 2016

Excelentissimo Senhor Vice-presidente DA Republica, No Exercicio do Cargo de
Presidente DA Republica,

Submetemos a consideracdo de Vossa Exceléncia proposta de adesdo do Brasil ao
"Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas", adotado em
Madri, em 27 de junho de 1989, e respectivo "Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo
ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo concernente a esse Acordo", doravante
Protocolo de Madri e Regulamento Comum.

O Protocolo de Madri ¢ um tratado de carater procedimental, que tem por objetivo
habilitar pessoas fisicas e juridicas de um membro a solicitar, por intermédio da Organizacio
Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, em Genebra, o registro de uma marca, ja pedida ou
registrada em seu pais de origem, na jurisdi¢io de uma ou todas as demais Partes contratantes; no
total, s@o 97 membros (113 territérios), que representam mais de 80% do comércio mundial. Trata-
se de instrumento juridico que oferece via alternativa e centralizada, para a protecio de marcas
nacionais nos membros do Protocolo, com simplifica¢éio de procedimentos e significativa reducio
de custos, que pode chegar a mais de 90%, em alguns casos. O Brasil ja participa de tratado analogo
ao Protocolo de Madri na area de patentes - o "Tratado de Cooperagdo em Matéria de Patentes -
PCT", de 1970, incorporado ao ordenamento juridico nacional pelo Decreto n® 81.742, de 31 de
maio de 1978.

Se tomada por Vossa Exceléncia a decisio de aderir ao Protocolo de Madri, o
instrumento de adesfo, apos aprovagdo definitiva pelo Congresso Nacional, devera ser depositado
junto ao Diretor-Geral da OMPI. A adesdo do Brasil ao Protocolo de Madri entraria em vigor
internacional trés meses depois de notificada, pelo Diretor-Geral da OMPI, aos demais membros.

Deve-se ressaltar que o tema ora em tela é objeto de tratativas no &mbito do Governo
Federal hd uma década. Desde 2006, o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual - GIPI,
instituido pelo Decreto de 21 de agosto de 2001, se manifesta quanto & conveniéncia e oportunidade
da adesdo do Brasil ao Protocolo de Madri. Em 16 de outubro de 2006, com base em subsidios
técnicos de ordem econdmica, juridica e operacional, o GIPI decidiu recomendar a adesdo do Brasil
ao referido instrumento, com algumas condicionantes.

Dentre elas, destaca-se a de que o depdsito do instrumento de adesfo e a promulgacio
do instrumento internacional ocorram somente ap6s confirmacfio da situagdo operacional do
Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que terd de estar apto a processar os pedidos de
registro de marcas em prazos compativeis com aqueles previstos no Protocolo de Madri e em seu
Regulamento Comum. Nesse contexto, cabe-nos trazer ao conhecimento de Vossa Exceléncia a
necessidade de adequagdo da situacdo operacional do aludido Instituto. Apesar de figurar entre os



mais respeitados do mundo no que tange a qualidade de suas pesquisas e exames, estando entre as
21 autoridades nacionais credenciadas pela OMPI no quesito “International Searching” e
“International Preliminary Examining”, o INPI possui escala de exame consideravelmente inferior
ao crescimento de seus depositos. Entretanto, realizados os ajustes operacionais indicados nas
manifestagdes técnicas apensadas, tem-se confianga de que o INPI adequar-se-4 aos prazos e
procedimentos previstos no Protocolo de Madri.

O GIPI dedicou-se a analise das 13 (treze) declaragGes e notificagdes previstas no
Protocolo de Madri e no respectivo Regulamento Comum, que podem ser feitas no momento da
adesdo. Tal andlise foi corroborada pelo plenario do grupo em 29 de agosto de 2012, quando 10 dos
11 membros concluiram por manter a recomendagfo de adesdo ao referido protocolo nas mesmas
condi¢des anteriormente recomendadas e aprovadas.

Assim, verificou-se que 8 (oito) declaragdes e notificagdes, por atenderem aos interesses
nacionais na matéria, devem ser realizadas pelo Brasil no momento de sua ades&o ao Protocolo. Sdo
elas:

Declarag@o estabelecendo 18 (dezoito) meses como o prazo limite para o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial - INPI notificar eventual recusa a protecdo marcaria, em lugar
da regra geral de 12 (doze) meses, nos termos do art. 5(2)(b) do Protocolo de Madri. Esse prazo
condiciona a manifestacdo do INPI quanto ao exame dos pedidos de marcas internacionais, sendo,
portanto, pertinente optar-se pelo prazo mais dilatado.

Declarag¢do de que, sob certas circunstancias, o prazo limite para o INPI notificar uma
recusa que resulte de oposicdo pode-se estender para além do periodo de 18 (dezoito) meses acima
referido, nos termos do art. 5(2)(c) do Protocolo de Madri. A semelhanca da declaracdo acima,
considera-se pertinente a opgdo pela extensdo do prazo para a manifestagdo do INPIL.

Declaracdo estabelecendo que, para cada registro internacional que designar o Brasil,
bem como para as renovacdes desses registros, o Brasil deseja receber uma taxa individual, nos
termos do art. 8(7) do Protocolo de Madri. A taxa individual pode ser maior que a taxa padrdo
definida pela OMPI, desde que ndo ultrapasse o valor cobrado dos depdsitos, registros ou
renovacgdes nacionais. Além de manter a possibilidade de cobranga dos valores de retribui¢des dos
servicos prestados pelo INPIL, a declarag@o ¢ necessaria uma vez que o valor padrdo da OMPI &
atualmente menor do que o valor cobrado dos solicitantes nacionais pelo INPI.

Notificagdo indicando que a taxa individual, conforme declarac@o prevista no art. 8(4)
do Protocolo, ¢ constituida por duas partes, a primeira a ser paga no momento da solicitagdo do
pedido internacional ou da designacdo subseqiiente do Brasil, e a segunda a ser paga em um
momento posterior, em conformidade com a lei brasileira, nos termos da Regra 34(3)(a) do
Regulamento Comum. No sistema brasileiro, a cobranga ocorre em dois momentos de acordo com o
disposto na Lei de Propriedade Industrial - Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996 (arts. 155, III, e
162).

Declaragdo indicando que os registros internacionais efetuados sob o Protocolo antes da
entrada em vigor desse instrumento para o Brasil ndo poderdo ser estendidos ao Pais, nos termos do
art. 14(5) do Protocolo de Madri. Caso o Brasil optasse por ndo fazer essa declaragéo, poder-se-ia
interpretar que essa regra retroativa de transi¢cdo seria uma concessdo unilateral desnecessaria ao
Pais, que beneficiaria essencialmente os titulares estrangeiros de marcas ja registradas sob o
Protocolo que buscassem estender a protecdo das suas marcas para o Brasil.

Notifica¢do indicando os idiomas Espanhol e Inglés como de elei¢do do Brasil, nos
termos da Regra 6(1)(b) do Regulamento Comum. Trata-se de selecdo de idiomas pelo INPI, dentre
os previstos no Regulamento - espanhol, francés e inglés - para as comunicagdes entre a Autarquia e



a OMPL

Declaracdo indicando que qualquer recusa provisoria que tenha sido notificada &8 OMPI
estard sujeita a revisdo pelo INPI, independentemente de a revisgo ter sido ou ndo solicitada pelo
titular, sendo que qualquer decisdo tomada nessa revisdo podera sujeitar-se a uma futura revisio ou
recurso ante o INPI, nos termos da Regra 17(5)(d) do Regulamento Comum. A luz do que dispde a
Lei n® 9.279, de 1996, acerca do processo administrativo de nulidade de registros (arts. 168 a 172),
¢ importante preservar a possibilidade de o INPI rever recusas provisorias, tanto por iniciativa do
interessado quanto de oficio.

Declaragéo definindo que a inscrigdo de licencas na OMPI nio tera efeito no Brasil,
considerando que hé previsdo na legislacdo nacional sobre a inscri¢do de licengas de marcas, nos
termos da Regra 20bis(6)(b) do Regulamento Comum. No caso, as regras brasileiras quanto a
averbacdo dos contratos de licenca de marcas, nos termos da Lei n® 9.279, de 1996, devem ser
preservadas.

Para fins de referéncia, as 5 (cinco) declaragdes e notificacdes que o Brasil, por
recomendag¢do do GIPI, ndo deve fazer sdo:

Declaragdo definindo que a inscri¢éo de licengas na OMPI no teria efeito na Parte, para
os casos em que ndo hd previsdo na legislagido daquela Parte sobre a inscricdo de licencas de
marcas, nos termos da Regra 20bis(6)(a) do Regulamento Comum. Trata-se de matéria que ndo se
aplica ao caso brasileiro, ja que existe previsdo na legislag@o nacional a respeito da inscrigdo de
licencas de marcas. Além disso, essa declaragdo ndo poderia conviver com a declara¢do prevista na
Regra 20bis(6)(b) do Regulamento, a qual, conforme visto acima, deve ser feita pelo Brasil.

Notificagdo, feita por um conjunto de Escritorios, indicando que um Escritério Comum
seja substituido pelos Escritorios Nacionais individuais, e que o conjunto de seus respectivos
territdrios passe a ser considerado como um tUnico Estado no a&mbito dos tratados de Madri, nos
termos do art. 9 do Protocolo de Madri. Trata-se de matéria que néo se aplica ao caso do Brasil, j4
que a concessdo de registros de marcas com vigéncia no territorio brasileiro ¢ feita apenas pelo
INPI, que € o nosso "escritorio nacional".

Notificagdo indicando que a Parte exige uma declaragdo de intengfo de uso da marca
sempre que ela for designada sob o Protocolo, nos termos da Regra 7(2) do Regulamento Comum.
A lei brasileira ndo prevé qualquer exigéncia nesse sentido para os pedidos nacionais. Logo, nfo se
prevé tampouco essa exigéncia para os pedidos realizados pela via do Protocolo.

Declaragéo relativa a ndo-possibilidade de revisfio da recusa proviséria feita ex officio
pelo INPI, nos termos da Regra 17(5)(e) do Regulamento Comum. Essa declarag@o é incompativel
com a necessidade de se preservar a possibilidade de o INPI rever recusas provisérias, inclusive de
oficio. Dessa forma, ela néo poderia conviver com a declaracdo prevista na Regra 17(5)(d) do
Regulamento, a qual, conforme acima exposto, devera ser feita pelo Brasil.

Notificacdo indicando que o INPI concorda em recolher dos solicitantes ou titulares as
taxas relativas aos registros internacionais e encaminha-las & OMPIL, nos termos da Regra 34(2)(b)
do Regulamento Comum. Ao ndo fazer essa declaracdo, o pagamento serd sempre feito diretamente
pelo requerente &8 OMPI, o que € conveniente ao Poder Publico que nao terd o 6nus de administrar
recursos financeiros de terceiros. O usuario terd a sua disposi¢do o sistema centralizado de
pagamento de taxas diretamente 8 OMPL.

O Brasil ndo aceita requerimentos de marcas internacionais sem a devida traducdo para
o Portugués. Assim, com referéncia ao sexto item do paragrafo 7, supra, e de modo a atender o
disposto no art. 13 da Constituicdo Federal, cumulado com o art. 155, paragrafo tinico da Lei n.
9.279/1996, que determina que o Portugués € o idioma oficial do Brasil e que qualquer documento



que acompanhe o requerimento de marca devera ser apresentado em Lingua Portuguesa, a
obrigacdo da tradugdo € de cargo do requerente, devendo anexar as tradugdes pertinentes relativas
as peticdes realizadas em outros idiomas.

Cumpre assinalar que, com referéncia aos artigos 5 e 6 do Protocolo, regras 16 a 22 do
Regulamento e artigos 165 a 175 da Lei n2 9.279, de 1996, em processos anteriores, a Consultoria
Juridica do Itamaraty considerou conveniente consultar a OMPI se, de fato, n3o havera
incompatibilidade entre os prazos prescricionais para a decisdo administrativa ou judicial de
nulidade, previstos na legislacdo brasileira, e o Protocolo de Madri. A resposta daquela Organizagio
foi no seguinte sentido: "4 OMPI esclarece que os prazos estabelecidos no artigo 5(2)(a), (b) e (c)
do Protocolo de Madri aplicam-se a notificacdo de uma recusa de prote¢édo. O termo" recusa"
naquele artigo é utilizado no sentido de " recusa proviséria". Isso decorre claramente das Regras
I(xix) e 17(1) do Regulamento Comum do Acordo e do Protocolo de Madri. Segundo a Regra 17(1)
do Regulamento Comum, uma notificagdo de recusa proviséria pode incluir uma declaracdo
estabelecendo os fundamentos sobre os quais a Administracdo da Parte Contratante que faz a
notificagdo considera que a prote¢do ndo deve ser concedida sob a legislagcdo daquela Parte
Contratante (" recusa provisdria ex officio” ) ou uma declaracgdo de que a prote¢do ndo pode ser
concedida porque uma oposigdo foi apresentada ("' recusa provisoria fundada em oposicéo" ), ou
ambos. Em outras palavras, o que as Administracdes das Partes Contratantes designadas devem
Jazer no prazo respectivo de recusa (12 ou 18 meses, conforme o caso) é simplesmente indicar os
Jundamentos que podem conduzir a uma denegagdo de prote¢do para a marca em questdo (o que
as vezes é referido nos procedimentos nacionais como relatério do examinador ou "first office
action”). Decorre do artigo 5(5) do Protocolo de Madri que uma " recusa provisdria ex officio” ou
uma " recusa provisoria fundada em oposicdo" ndo poderd ser notificada apds o transcurso do
periodo de recusa aplicavel. Entretanto, se uma recusa provisoria (" ex officio” ou " fundada em
oposi¢do" ) foi notificada no prazo aplicavel, ndo hd limite de tempo imposto pelo Protocolo de
Madri para completar o procedimento e notificar a decisdo final relativa a concessdo da protecdo.
No que se refere a nulidade do registro (" nullification” ) nota-se que a decisdo relativa a
procedimento de nulidade corresponde a " invalidagdo" nos termos do artigo 5(6) do Protocolo de
Madri. Um procedimento de invalidagdo ocorre depois que a prote¢do foi concedida, enquanto que
o procedimento de recusa ocorre antes de que a prote¢do tenha sido concedida e poderd acarretar
o indeferimento da prote¢do. Os prazos aplicaveis a recusa nos termos do artigo 5(2) ndo se
aplicam a invalidag¢do nos termos do artigo 5(6) do Protocolo de Madri. Ndo hd prazo estabelecido
no Protocolo de Madri para o inicio do procedimento de invalida¢do. A unica condicdo relativa a
invalidagdo conforme o artigo 5(6) é que " ndo poderd ser declarada sem que o titular dessa
inscri¢do internacional tenha sido intimado a fazer valer seus direitos no devido tempo". Em outras
palavras, no caso de procedimento de nulidade no Brasil, o titular deveria ser notificado de
procedimento de nulidade de modo a poder defender seu registro. Para concluir, os artigos 165 a
175 da Lei 9.279/96, ndo conflitam com os dispositivos do Protocolo de Madri referidos acima, na
medida em que tais artigos tratam de matéria distinta.”

Além da necessidade de se proceder as declaragbes e notificagGes acima destacadas,
sugere-se preparar anteprojeto de lei com vistas a propor, se necessarias, as alteragdes 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 internalizag@o do Protocolo no ordenamento juridico brasileiro.

Cumpre ressaltar que o GIPI recomendou, se assim determinar Vossa Exceléncia, que os
atos de incorporacdo do Protocolo de Madri e do Regulamento Comum ao ordenamento juridico
nacional contenham todas as declaragdes e notificagdes acima sugeridas.

Por fim, cabe-nos saudar a honrosa decisdo deste Governo de pautar o tema em tela, que
traz beneficios concretos ao ambiente de negdcios do pais e promove maior seguranga juridica para



a atividade empresarial, em linha com as melhores praticas internacionais.

Respeitosamente,

Assinado eletronicamente por: Marcos Antonio Pereira, José Serra
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Artigo 1

Membros da Unidao de Madri

Os Estados Partes do presente Protocolo (doravante denominados "os Estados
Contratantes"), mesmo que ndo sejam membros do Acordo de Madri relativo ao Cadastro
Internacional de Marcas revisto em Estocolmo em 1967 e emendado em 1979 (doravante
denominado "o Acordo de Madri (Estocolmo)"), e as organizagdes a que se refere o artigo 14,
paragrafo 1, alinea b), que sdo membros do presente Protocolo (doravante denominadas "as
Organizagdes Contratantes") serdo membros da mesma Unido da qual os paises partes do
Acordo de Madri (Estocolmo) sdo membros. Qualquer referéncia feita no presente Protocolo
as "Partes Contratantes" deverd ser entendida como uma referéncia tanto aos Estados
Contratantes como as Organizagoes Contratantes.

Artigo 2

Obtencao da protecdo mediante inscricao internacional

1. Quando um pedido de registro de uma marca tiver sido depositado na
Administragdo de uma Parte Contratante, ou quando uma marca tiver sido registrada na
Administragdo de uma Parte Contratante, o requerente desse pedido (doravante denominado
"o pedido de base") ou o titular desse registro (doravante denominado "o registro de base")
podera, mediante as disposi¢cdes do presente Protocolo, assegurar a protecdo da sua marca no
territorio das Partes Contratantes mediante a inscri¢do dessa marca no cadastro da Secretaria
Internacional da Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (doravante denominados,
respectivamente, "a inscrigdo internacional”, "o Cadastro Internacional", "a Secretaria
Internacional" e "a Organiza¢do", desde que:

1) quando o pedido de base tiver sido depositado na Administracdo de um

Estado Contratante ou quando o registro de base tiver sido concedido por tal
Administra¢do, o requerente desse pedido ou o titular desse registro seja nacional
desse Estado Contratante, ou esteja domiciliado ou tenha um estabelecimento
industrial ou comercial real e efetivo no territorio do referido Estado Contratante;

i1) quando o pedido de base tiver sido depositado na Administragdo de uma
Organizacdo Contratante ou quando o registro de base tiver sido concedido por tal
Administragdo, o requerente desse pedido ou o titular desse registro seja nacional
de um Estado membro dessa Organizagao Contratante, ou esteja domiciliado ou
tenha um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo no territério da
referida Organizagdo Contratante.

2. O pedido de inscricdo internacional (doravante denominado "o pedido
internacional") devera ser depositado na Secretaria Internacional por intermédio da
Administragdo na qual o pedido de base foi depositado ou pelo qual o registro de base foi
concedido (doravante denominada "a Administragdo de origem"), conforme o caso.

3. No presente Protocolo, todo termo "Administracdo" ou "Administragdo de
uma Parte Contratante" referir-se-a a Administragdo encarregada do registro de marcas em
nome de uma Parte Contratante, ¢ todo termo "marcas" referir-se-a tanto as marcas de
produtos como as de servicos.



4. No presente Protocolo, entender-se-4 por "territério de uma Parte
Contratante", quando a Parte Contratante for um Estado, o territério desse Estado e, quando a
Parte Contratante for uma organizacdo intergovernamental, o territorio no qual o tratado
constitutivo dessa organizagdo intergovernamental seja aplicavel.

Artigo 3

Pedido internacional

1. Qualquer pedido internacional feito em virtude deste Protocolo devera ser
apresentado no formuldrio indicado no Regulamento Comum. A Administragdo de origem
devera certificar que os dados que figuram no pedido internacional correspondem, no
momento da certificacdo, as que figuram no pedido de base ou registro de base, conforme o
caso. Além disso, essa Administracdo devera indicar:

1) no caso de um pedido de base, a data e o nimero desse pedido;

ii) no caso de um registro de base, a data ¢ o niimero desse registro, assim
como a data e o nimero do pedido do qual resultou o registro de base.

A Administracao de origem também indicara a data do pedido internacional.

2. O requerente devera indicar os produtos e servigos para os quais reivindica a
protecdo da marca, assim como, se possivel, a classe ou classes correspondentes segundo a
classificacdo estabelecida pelo Acordo de Nice relativo a Classificagdo Internacional de
Produtos e Servigos para o Registro das Marcas. Se o requerente nao fizer essa indicagéo, a
Secretaria Internacional classificara os produtos ou servigos nas classes correspondentes da
referida classificacdo. A indicacdo das classes feita pelo requerente estara sujeita ao controle
da Secretaria Internacional, que o exercera em conjunto com a Administracdo de origem. Em
caso de desacordo entre a referida Administracdo e a Secretaria Internacional, prevalecera a
opinido desta tltima.

3. Se o requerente reivindicar a cor como elemento distintivo da sua marca, ele
estara obrigado:

1) a declara-lo e a incluir no seu pedido internacional uma mengdo indicando a

cor ou a combinacdo de cores reivindicada;

i1) a juntar ao seu pedido internacional exemplares coloridos da referida marca,
os quais deverdo ser anexados as notificacoes feitas pela Secretaria Internacional;
o numero desses exemplares serd fixado pelo Regulamento Comum.

4. A Secretaria Internacional inscreverd imediatamente as marcas depositadas
em conformidade com o artigo 2. A inscricdo internacional terda a data em que o pedido
internacional foi recebido pela Administragdo de origem, desde que o pedido internacional
tenha sido recebido pela Secretaria Internacional dentro do prazo de dois meses a contar dessa
data. Se o pedido internacional ndo tiver sido recebido dentro desse prazo, a inscricdo
internacional terd a data em que o referido pedido internacional foi recebido pela Secretaria
Internacional. A Secretaria Internacional notificard sem demora a inscricdo internacional as
Administragdes pertinentes. As marcas inscritas no Cadastro Internacional serdo publicadas
em uma gazeta editada pela Secretaria Internacional, tendo como base as indicagdes contidas
no pedido internacional.

5. Para efeito de publicidade a ser dada as marcas inscritas no Cadastro
Internacional, cada Administragdo recebera da Secretaria Internacional um numero de

10



exemplares gratuitos da referida gazeta e um niimero de exemplares a prego reduzido, nas
condicOes fixadas pela Assembléia a que se refere o artigo 10 (doravante denominada "a
Assembléia"). Essa publicidade serd considerada suficiente no que diz respeito a todas as
Partes Contratantes ¢ nenhuma outra publicidade podera ser exigida do titular da inscri¢io
internacional.

Artigo 3bis

Efeito territorial

A protecdo resultante da inscri¢do internacional so sera extensiva a uma Parte
Contratante a pedido da pessoa que depositar o pedido internacional ou que seja titular da
inscri¢cdo internacional. Porém, tal pedido ndo podera ser feito com relagdo a Parte
Contratante cuja Administragdo ¢ a Administragdo de origem.

Artigo 3ter

Pedido de "extensao territorial"

1. Qualquer pedido de extensdo de prote¢do resultante da inscricdo
internacional a qualquer Parte Contratante devera ser objeto de mengdo especial no pedido
internacional.

2. Um pedido de extensdo territorial podera também ser feito posteriormente a
inscricdo internacional. Tal pedido devera ser apresentado no formulario prescrito pelo
Regulamento Comum. Esse pedido sera imediatamente anotado pela Secretaria Internacional,
que notificara sem demora esta anotagdo a Administragdo ou as Administracdes pertinentes.
Esta anotacdo serd publicada na gazeta periodica da Secretaria Internacional. A extensdo
territorial efetivar-se-4 a partir da data em que foi anotada no Cadastro Internacional; deixara
de ser valida quando expirar a inscri¢do internacional a que diz respeito.

Artigo 4

Efeitos da inscricio internacional

1. a) A partir da data da inscri¢do ou da anotacdo feita em conformidade com
as disposi¢des dos artigos 3 e 3ter, a protecdo da marca em cada uma das Partes Contratantes
pertinentes serd a mesma como se a marca tivesse sido depositada diretamente na
Administra¢do dessa Parte Contratante. Se nenhuma recusa tiver sido notificada a Secretaria
Internacional em conformidade com os pardgrafos 1 e 2 do artigo 5, ou se uma recusa
notificada em conformidade com o referido artigo tiver sido retirada posteriormente, a
protecdo da marca na Parte Contratante pertinente serd, a partir da referida data, a mesma
como se a marca tivesse sido registrada pela Administracdo dessa Parte Contratante.
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b) A indicagdo das classes de produtos e servigos prevista no artigo 3 nio
obrigara as Partes Contratantes quanto a delimita¢ao do escopo da prote¢do da marca.

2. Toda inscri¢do internacional gozara do direito de prioridade previsto no
artigo 4 da Conven¢do de Paris para a Prote¢do da Propriedade Industrial, sem que seja
necessario cumprir as formalidades descritas na se¢do D daquele artigo.

Artigo 4bis

Substituicio de um registro nacional ou regional por uma inscricio internacional

1. Quando uma marca que ¢ objeto de um registro nacional ou regional junto a
Administra¢do de uma Parte Contratante for também objeto de uma inscri¢do internacional e
ambos estiverem em nome da mesma pessoa, presumir-se-a que a inscri¢do internacional
substitui o registro nacional ou regional, sem prejuizo de quaisquer direitos adquiridos em
virtude desse registro, desde que:

1) a prote¢do resultante da inscricdo internacional estenda-se a referida Parte

Contratante segundo os paragrafos 1 ou 2 do artigo 3ter;

i1) todos os produtos e servicos enumerados no registro nacional ou regional
sejam também enumerados na inscrigdo internacional com relacgdo a referida Parte
Contratante;

ii1) tal extensdo se torne efetiva depois da data do registro nacional ou regional.

2. A Administragdo a que se refere o paragrafo 1 sera, se lhe for feito o pedido,
obrigada a tomar nota, em seus arquivos, da inscri¢do internacional.

Artigo 5

Recusa e invalida¢io dos efeitos da inscricdo internacional com relacio a certas partes
contratantes

1. Se a legislacdo aplicavel o autorizar, qualquer Administracdo de uma Parte
Contratante a qual a Secretaria Internacional tenha notificado uma extensdo, segundo os
paragrafos 1 ou 2 do artigo 3fer, da protecdo resultante da inscricdo internacional, tera o
direito de declarar numa notificagdo de recusa que a prote¢do ndo pode ser concedida na
referida Parte Contratante a marca que ¢ objeto dessa extensdo. Tal recusa podera
fundamentar-se somente nos motivos que seriam aplicaveis, nos termos da Convencdo de
Paris para a Protecdo da Propriedade Industrial, no caso de uma marca depositada diretamente
junto a Administragdo que notifica a recusa. Porém, a prote¢do ndo podera ser recusada, nem
mesmo parcialmente, s6 porque a legislagdo aplicavel autorizaria o registro apenas num
numero limitado de classes ou para um niimero limitado de produtos ou servicos.

2. a) Qualquer Administragdo que quiser exercer esse direito deverd notificar
sua recusa a Secretaria Internacional, com a indicagdo de todos os motivos, dentro do prazo
prescrito na lei aplicavel a essa Administra¢do e no mais tardar, sob reserva das alineas b) e
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c), antes de passado um ano a contar da data em que a notificagdo da extensio a que se refere
o paragrafo 1 tenha sido enviada a essa Administracdo pela Secretaria Internacional.

b) Nao obstante a alinea a), qualquer Parte Contratante podera declarar que,
para as inscri¢oes internacionais feitas por intermédio do presente Protocolo, o prazo de um
ano a que se refere a alinea a) sera substituido por 18 meses.

c¢) Tal declaragdo também podera mencionar que, quando for possivel que uma
recusa da protecdo resulte de uma oposi¢do a concessdo da protegdo, essa recusa poderd ser
notificada pela Administracdo da referida Parte Contratante a Secretaria Internacional depois
do término do prazo de 18 meses. Essa Administragio podera, em relagdo a qualquer
inscri¢do internacional, notificar uma recusa de protegdo depois do término do prazo de 18
meses, mas apenas se:

i) tiver, antes do término do prazo de 18 meses, informado a Secretaria

Internacional sobre a possibilidade de serem feitas oposi¢cdes depois do término
do prazo de 18 meses; e

i1) a notificagdo da recusa bascada numa oposicao for feita dentro do prazo de
um més a contar da data em que expira o prazo de oposi¢do e, em qualquer caso,
dentro de um prazo ndo superior a sete meses a contar da data em que comeca o
prazo de oposigao.

d) Qualquer declaragdo segundo as alineas b) ou c¢) poderda ser feita nos
instrumentos a que se refere o pardgrafo 2 do artigo 14, e a data em que a declaragdo se
tornard efetiva serd a mesma data da entrada em vigor do presente Protocolo em relagdo ao
Estado ou a organizag¢do intergovernamental que tiver feito a declara¢do. Tal declarac¢do
poderd também ser feita mais tarde e, neste caso, a declaracdo tornar-se-a efetiva trés meses
depois de recebida pelo Diretor-Geral da Organizagdo (doravante denominado "Diretor-
Geral"), ou em qualquer data posterior indicada na declaragdo, em relagdo a qualquer
inscrigdo internacional cuja data ¢ a mesma ou posterior a data em que a declaragdo se tornou
efetiva.

e¢) Passado um periodo de 10 anos a contar da entrada em vigor do presente
Protocolo, a Assembléia procedera ao exame do funcionamento do sistema estabelecido pelas
alineas a) a d). Depois disso, as disposi¢des das referidas alineas poderao ser modificadas por
decisdo unanime da Assembléia®.

3. A Secretaria Internacional transmitira sem demora ao titular da inscrigdo
internacional um dos exemplares da notificacdo de recusa. O referido titular terd os mesmos
meios de recurso como se a marca tivesse sido depositada por ele diretamente junto a
Administragdo que tiver notificado sua recusa. Quando a Secretaria Internacional tiver
recebido informagdo nos termos do item i) da alinea c¢) do paragrafo 2, devera transmitir sem
demora as referidas informagdes ao titular da inscri¢do internacional.

4. Os motivos da recusa de uma marca serdo comunicados pela Secretaria
Internacional a qualquer parte interessada que assim o solicite.

5. Qualquer Administracdo que n@o tenha notificado, em relacdo a uma
determinada inscricdo internacional, uma recusa provisoéria ou definitiva a Secretaria
Internacional em conformidade com os paragrafos 1 e 2 perderd, em relacdo a essa inscricao
internacional, o beneficio da faculdade prevista no paragrafo 1.

* Declaracdo interpretativa adotada pela Assembléia da Unido de Madri:

“A alinea e) do paragrafo 2 do artigo 5 do Protocolo ¢ entendida como permitindo que a
Assembléia mantenha sob revisdo a operacdo do sistema estabelecido nas alineas a) a d),
sendo também entendido que qualquer emenda dessas disposi¢cdes deve requerer uma decisdo
unanime da Assembléia.”
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6. A invalidacdo, pelas autoridades competentes de uma Parte Contratante, dos
efeitos, no territério dessa Parte Contratante, de uma inscri¢do internacional, ndo podera ser
declarada sem que o titular dessa inscrigdo internacional tenha sido intimado a fazer valer
seus direitos no devido tempo. A invalidagdo serd notificada a Secretaria Internacional.

Artigo Sbis

Provas documentais da legitimidade de uso de certos elementos da marca

As provas documentais da legitimidade de uso de certos elementos
incorporados numa marca, tais como armas, escudos, retratos, distingdes honorificas, titulos,
nomes comerciais, nomes de pessoas que ndo sejam o nome do requerente, ou outras
anotagdes analogas, que possam ser exigidas pelas Administragdes das Partes Contratantes,
estardo dispensadas de qualquer legalizagdo ou certificagdo que ndo seja a da Administracdo
de origem.

Artigo Ster

Copias de dados do Cadastro Internacional; buscas de anterioridade; extratos do
Cadastro Internacional

1. A Secretaria Internacional emitirda a quem lhe solicitar, mediante o
pagamento de uma retribui¢do fixada pelo Regulamento Comum, copia dos dados do
Cadastro Internacional relativos a uma determinada marca.

2. A Secretaria Internacional podera também, mediante remuneragdo, realizar
buscas de anterioridade entre as marcas objeto de inscri¢des internacionais.

3. Os extratos do Cadastro Internacional, pedidos com a finalidade de serem
apresentados numa das Partes Contratantes, serdo dispensados de qualquer legalizagio.

Artigo 6

Duracio da validade da inscri¢do internacional; dependéncia e independéncia da
inscricdo internacional

1. A inscricdo de uma marca na Secretaria Internacional tem validade de 10
anos, com possibilidade de prorrogacgdo nas condigdes fixadas no artigo 7.

2. Passado um periodo de cinco anos a contar da data da inscrigdo
internacional, esta inscricdo tornar-se-4 independente do pedido de base ou do registro
resultante desse pedido de base, ou do registro de base, conforme o caso, sujeito as seguintes
disposigoes.

3. A protecdo resultante da inscri¢do internacional, tenha ou ndo havido cessdo,
ndo poderd ser invocada se, antes de terem passado cinco anos a contar da data da inscrigdo
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internacional, o pedido de base ou o registro resultante desse pedido, ou o registro de base,
conforme o caso, tiver sido retirado, expirado, renunciado ou tiver sido objeto de uma decisdo
definitiva de recusa, cancelamento, anula¢do ou nulidade, em relagdo a todos ou alguns dos
produtos e servigos enumerados na inscrigdo internacional. O mesmo acontece se:

1) um recurso contra uma decisdo que recusar os efeitos do pedido de base;

i) um ato solicitando a retirada do pedido de base ou o cancelamento, a
anulagdo ou nulidade do registro resultante do pedido de base ou do registro de
base; ou

iii) uma oposi¢do ao pedido de base;

resultar, depois de expirado o prazo de cinco anos, numa decisdo definitiva de recusa,
cancelamento, anulacdo ou nulidade, ou exigindo a retirada, do pedido de base ou do registro
resultante desse pedido, ou do registro de base, conforme o caso, desde que o recurso, a acéo
ou a oposi¢do em questdo tenha comegado antes da expiragdo do referido periodo. O mesmo
serd igualmente aplicdvel caso seja retirado o pedido de base, ou caso se renuncie ao registro
resultante do pedido de base, ou ao registro de base, depois de expirado o periodo de cinco
anos, desde que, no momento da retirada ou da rentncia, o referido pedido ou registro seja
objeto do procedimento mencionado nos itens i), ii) ou iii) € que esse procedimento tenha
comegcado antes de expirado o referido periodo.

4. A Administracdo de origem devera, como previsto no Regulamento Comum,
notificar a Secretaria Internacional os fatos ¢ as decisdes pertinentes ao paragrafo 3, e a
Secretaria Internacional deverd, como previsto no Regulamento Comum, informar as partes
interessadas e proceder as publicagdes correspondentes. A Administragdo de origem devers,
quando possivel, solicitar que a Secretaria Internacional anule, na extensido aplicdvel, a
inscri¢do internacional, e a Secretaria Internacional devera dar encaminhamento a solicitacio.

Artigo 7

Prorrogacfo da inscriciio internacional

1. Qualquer inscrigdo internacional podera ser prorrogada por um periodo de
10 anos a contar da expiragdo do periodo precedente, mediante o simples pagamento da
retribuicdo de base e, sob reserva do paragrafo 7 do artigo 8, das retribui¢des suplementares e
complementares previstas no paragrafo 2 do artigo 8.

2. A prorrogacdo ndo poderd comportar qualquer modifica¢do da inscri¢do
internacional em sua forma mais recente.

3. Seis meses antes da expiragdo do prazo de protecdo, a Secretaria
Internacional comunicard oficiosamente ao titular da inscri¢do internacional e ao seu
representante, se houver, a data exata dessa expiragao.

4. Mediante o pagamento de uma retribuicdo adicional fixada pelo
Regulamento Comum, um prazo extraordinario de seis meses sera concedido para a
prorrogagdo da inscri¢do internacional.
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Artigo 8

Retribuig¢des relativas ao pedido internacional e a inscri¢io internacional

1. A Administra¢do de origem podera fixar, discricionariamente, e cobrar, em
seu proveito, uma retribuicdo a ser exigida do requerente ou do titular da inscricdo
internacional na ocasido do deposito do pedido internacional ou da prorrogacdo da inscrigio
internacional.

2. A inscrigdo de uma marca na Secretaria Internacional estara sujeita ao
pagamento prévio de uma retribui¢do internacional que, sujeito ao disposto na alinea a) do
paragrafo 7, inclui:

1) uma retribuicdo de base;

i) uma retribui¢do suplementar por cada classe da Classificagédo Internacional,
além da terceira, em que forem incluidos os produtos ou servigos a que a marca se
aplica;

1i1) uma retribui¢do complementar por cada pedido de extensdo da prote¢do nos
termos do artigo 3zer.

3. Contudo, a retribui¢@o suplementar mencionada no paragrafo 2 poderd, sem
prejuizo da data da inscri¢@o internacional, ser paga dentro do prazo fixado pelo Regulamento
Comum se o numero de classes de produtos ou servigos tiver sido determinado ou contestado
pela Secretaria Internacional. Se, ao expirar esse prazo, a retribui¢do suplementar ndo tiver
sido paga ou a lista de produtos ou servigos nao tiver sido reduzida pelo requerente na medida
necessaria, o pedido internacional sera considerado abandonado.

4. O produto anual das diversas receitas provenientes da inscri¢do
internacional, a excecdo das receitas derivadas das retribuigdes mencionadas nos itens ii) e iii)
do paragrafo 2, sera repartido em partes iguais entre as partes contratantes pela Secretaria
Internacional, apds a deducgdo das despesas e encargos resultantes da aplicagdo do presente
Protocolo.

5. As quantias provenientes das retribui¢des suplementares previstas no item ii)
do paragrafo 2 serdo repartidas, no fim de cada ano, entre as Partes Contratantes interessadas
proporcionalmente ao niimero de marcas para as quais tiver sido solicitada a protecdo em cada
uma delas durante esse ano, sendo esse nimero multiplicado, no caso das Partes Contratantes
que procedam a um exame, por um coeficiente determinado pelo Regulamento Comum.

6. As quantias provenientes das retribui¢des complementares previstas no item
ii1) do pardgrafo 2 serdo repartidas segundo as mesmas regras previstas no paragrafo 5.

7. a) Qualquer Parte Contratante pode declarar que, em relagdo a cada
inscricdo internacional em que ¢ mencionada segundo o artigo 3ter, e em relagdo a
prorrogacao de tal inscricdo internacional, deseja receber, em vez de uma parte das receitas
provenientes das retribui¢des suplementares e complementares, uma retribuicdo (doravante
denominada "a retribui¢@o individual") cuja importancia sera indicada na declarag@o e podera
ser modificada em declaragdes posteriores, mas ndo poderd ser superior ao equivalente da
quantia, apdés deducdo das economias resultantes do procedimento internacional, que a
Administra¢do da referida Parte Contratante teria o direito de receber de um requerente para
um registro de 10 anos, ou do titular de um registro para uma prorrogagao por 10 anos desse
registro, da marca no registro da referida Administragdo. No caso de ter que pagar uma
retribuicdo individual:

1) ndo ¢ devida qualquer retribuicdo suplementar prevista no item ii) do

paragrafo 2, se apenas forem designadas, nos termos do artigo 3fer, Partes
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Contratantes que fizeram uma declaragdo nos termos da alinea a) deste paragrafo,
&

ii) ndo € devida qualquer retribuicdo complementar prevista no item iii) do
pardgrafo 2 a qualquer Parte Contratante que tenha feito uma declaragdo nos
termos da alinea a) deste paragrafo.

b) Qualquer declaragdo a respeito da alinea a) podera ser feita nos instrumentos
a que se refere o paragrafo 2 do artigo 14 e a data em que a declaragdo tornar-se-a efetiva sera
a mesma data de entrada em vigor do presente Protocolo em relagdo ao Estado ou a
organizacdo intergovernamental que tenha feito a declaragdo. Tal declaragdo também podera
ser feita posteriormente e, neste caso, a declaragdo tornar-se-a efetiva trés meses depois do
recebimento pelo Diretor-Geral, ou em qualquer data posterior indicada na declaragdo, em
relagdo a qualquer inscrigdo internacional cuja data ¢ a mesma ou posterior a data em que a
declaracdo se torna efetiva.

Artigo 9

Anotacio de cessao de uma inscricao internacional

A pedido do titular da inscri¢do internacional, ou a pedido ex officio de uma
Administragdo interessada ou a pedido de uma pessoa interessada, a Secretaria Internacional
anotard no Cadastro Internacional qualquer cessdo dessa inscri¢do, em relagdo a todas ou
algumas das Partes Contratantes em cujos territorios a referida inscrigdo produza efeitos e em
relacdo a todos ou alguns dos produtos e servigos enumerados na inscri¢do, desde que o novo
titular seja uma pessoa que, nos termos do pardgrafo 1 do artigo 2, esteja legitimada a
depositar pedidos internacionais.

Artigo 9bis

Outras anotacoes relativas a uma inscri¢ao internacional

A Secretaria Internacional anotara no Cadastro Internacional:
i) qualquer alteragdio de nome ou de enderego do titular da inscri¢do
internacional;

ii) a nomeagdo de um representante do titular da inscri¢do internacional e
qualquer outro fato relevante relativo a este representante;

iii) qualquer limitag@o, em relacdo a todas ou algumas das Partes Contratantes,
dos produtos e servigos enumerados na inscri¢ao internacional;

iv) qualquer rentncia, cancelamento, anulagdo ou nulidade da inscri¢ao
internacional em relagdo a todas ou algumas das Partes Contratantes;

v) qualquer outro fato relevante, identificado no Regulamento Comum, relativo
aos direitos sobre uma marca que seja objeto de uma inscri¢ao internacional.
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Artigo 9ter

Retribuicoes relativas a outras anotacoes

Qualquer anotagdo feita em relacdo ao artigo 9 ou ao artigo 9bis podera estar
sujeita ao pagamento de uma retribuicao.

Artigo 9quater

Administracio comum a varios Estados contratantes

1. Se vérios Estados Contratantes decidirem realizar a unificagdo de suas
legislacdes nacionais em matéria de marcas, poderdo notificar o Diretor-Geral:
1) que uma Administragdio comum substituira a Administra¢cdo nacional de
cada um deles; e

i) que o conjunto dos respectivos territérios devera ser considerado como um
s6 Estado para a aplicacdo total ou parcial das disposi¢des que precedem este
artigo, assim como das disposi¢des dos artigos 9quinquies e 9sexies.

2. Essa notificag@o so se tornard efetiva trés meses depois da data em que o
Diretor-Geral comunicar as outras Partes Contratantes.

Artigo Yquinquies

Transformacfio de uma inscricio internacional em pedidos nacionais ou regionais

Caso a inscricdo internacional seja anulada a pedido da Administracdo de
origem nos termos do pardgrafo 4 do artigo 6, relativa a todos ou alguns dos produtos e
servigos enumerados na referida inscri¢do, e caso a pessoa que era o titular da inscri¢io
internacional deposite um pedido de registro da mesma marca junto a Administracdo de
qualquer uma das Partes Contratantes em cujo territorio a inscricdo internacional produzia
efeitos, esse pedido serd tratado como se tivesse sido depositado na data da inscricdo
internacional nos termos do paragrafo 4 do artigo 3 ou na data da anotagdo da extensdo
territorial nos termos do pardgrafo 2 do artigo 3fer e, se a inscri¢cdo internacional gozava de
um direito de prioridade, gozara do mesmo direito de prioridade, desde que:

1) esse pedido seja depositado dentro de um periodo de trés meses a contar da

data em que a inscri¢do internacional foi anulada;

i1) os produtos e servigos enumerados no pedido estejam de fato incluidos na
lista de produtos e servigos contida na inscri¢do internacional no que diz respeito
a Parte Contratante pertinente; e

ii1) esse pedido satisfaga todas as exigéncias da legislacdo aplicével, inclusive
as exigéncias relativas as retribuigdes.
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Artigo 9sexies

Salvaguarda do Acordo de Madri (Estocolmo)

1. Se, a respeito de um determinado pedido internacional ou uma determinada
inscri¢do internacional, a Administracdo de origem for a Administragdo de um Estado parte
tanto do presente Protocolo como do Acordo de Madri (Estocolmo), as disposi¢des do
presente Protocolo ndo produzirdo efeitos no territério de qualquer outro Estado que scja
também parte tanto do presente Protocolo como do Acordo de Madri (Estocolmo).

2. A Assembléia podera, pela maioria de trés quartos, revogar o paragrafo 1 ou
limitar o alcance do paragrafo 1 passado um periodo de 10 anos a contar da entrada em vigor
do presente Protocolo, mas ndo antes de passado um periodo de cinco anos a contar da data
em que a maioria dos paises partes do Acordo de Madri (Estocolmo) tornaram-se partes do
presente Protocolo. S6 os Estados participantes, tanto do referido Acordo como do presente
Protocolo, tém o direito de participar no voto da Assembléia.

Artigo 10

Assembléia

1. a) As Partes Contratantes serdo membros da mesma Assembléia que os
paises partes do Acordo de Madri (Estocolmo).

b) Cada Parte Contratante serd representada nessa Assembléia por um
delegado, que podera ser assistido por suplentes, por conselheiros e por peritos.

c) As despesas de cada delegagdo serdo pagas pela Parte Contratante que a
designou, a exce¢do das despesas de viagem ¢ das ajudas de custo de um delegado de cada
Parte Contratante, que serdo pagas pela Unido.

2. Além das fung¢des que lhes sdo incumbidas, em virtude do Acordo de Madri
(Estocolmo), a Assembléia:

1) tratara de todas as questdes relativas a implementagdo do presente Protocolo;

i1) dara instrugdes a Secretaria Internacional sobre a preparagdo de
conferéncias de revisdo do presente Protocolo, tendo devidamente em conta as
observacdes dos paises da Unido que ndo sdo partes do presente Protocolo;

ii1) adotard e modificard as disposi¢des do Regulamento Comum concernentes
a aplicagdo do presente Protocolo;

iv) cumprira quaisquer outras fun¢des compativeis com o presente Protocolo.

3. a) Cada Parte Contratante dispora de um voto na Assembléia. Sobre as
questdes que dizem respeito apenas a paises que sdo partes do Acordo de Madri (Estocolmo),
as Partes Contratantes que ndo forem partes do referido Acordo ndo terdo direito a voto
enquanto que, sobre as questdes que apenas digam respeito as Partes Contratantes, sé estas
ultimas terdo direito de voto.

19



b) Metade dos membros da Assembléia que tém direito a voto sobre uma
determinada questdo constituird o quorum para os fins de votagdo sobre essa questio.

c) Nao obstante as disposi¢des da alinea b), se, em qualquer sessdo, o nimero
de membros da Assembléia com direito a voto sobre uma determinada questfo que estiverem
representados for inferior a metade mas igual ou superior a um terco dos membros da
Assembléia com direito a voto sobre essa questdo, a Assembléia podera tomar decisdes; mas,
a excecdo das decisdes sobre seu proprio procedimento, tais decisdes s serdo executadas se
as condigdes seguintes forem cumpridas. A Secretaria Internacional comunicara as referidas
decisdes aos membros da Assembléia com direito a voto sobre a referida questdo que ndo
foram representados e os convidard a manifestar por escrito o seu voto ou a sua abstencio
dentro de um prazo de trés meses a contar da data da comunicagdo. Se, passado esse prazo, o
numero desses membros que assim manifestaram o seu voto ou sua abstencéo for pelo menos
igual ao niimero de membros que faltavam para ser atingido o quorum na sessdo propriamente
dita, tais decisdes produzirdo efeitos desde que, a0 mesmo tempo, continue a existir a maioria
necessaria.

d) Ressalvadas as disposicdes do paragrafo 2, alinea e), do artigo 5, do
paragrafo 2 do artigo 9sexies, do artigo 12 e do paragrafo 2 do artigo 13, as decisdes da
Assembléia serdo tomadas pela maioria de dois tergos dos votos expressos.

e) A abstencdo ndo sera considerada voto.

f) Um delegado podera representar um unico membro da Assembléia e podera
votar apenas em nome do mesmo.

4. Além de se reunir em sessoes ordindrias e em sessdes extraordinarias como
previsto pelo Acordo de Madri (Estocolmo), a Assembléia reunir-se-4 em sessdo
extraordindria mediante convocag@o do Diretor-Geral, a pedido de um quarto dos membros da
Assembléia que tenham direito de voto sobre as questdes que se pretende incluir na ordem do
dia da sessdo. A ordem do dia da sessdo extraordindria sera preparada pelo Diretor-Geral.

Artigo 11

Secretaria Internacional

1. As tarefas relativas a inscricdo internacional referentes ao presente
Protocolo, assim como todas as outras tarefas administrativas que digam respeito ao presente
Protocolo, serdo executadas pela Secretaria Internacional.

2. a) A Secretaria Internacional ird preparar, de acordo com as instrugdes da
Assembléia, as conferéncias de revisao do presente Protocolo.

b) A  Secretaria  Internacional podera  consultar  organizagdes
intergovernamentais e organizagdes internacionais nao governamentais a respeito da
preparacao dessas conferéncias de revisao.

c¢) O Diretor-Geral e as pessoas por ele designadas participardo, sem direito a
voto, das discussoes nas conferéncias de revisao.

3. A Secretaria Internacional executard todas as outras tarefas que lhe sejam
atribuidas em relagdo ao presente Protocolo.
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Artigo 12

Financas

No que diz respeito as Partes Contratantes, as finangas da Unido serdo regidas
pelas mesmas disposi¢des contidas no artigo 12 do Acordo de Madri (Estocolmo), porém
qualquer referéncia ao artigo 8 do referido Acordo sera considerada como uma referéncia ao
artigo 8 do presente Protocolo. Além disso, para os fins do paragrafo 6, alinea b), do artigo 12
do referido Acordo, considerar-se-4, ressalvada uma decisdo uninime contraria da
Assembléia, que as organizagdes contratantes pertencem a classe de contribui¢éo I (um) nos
termos da Convencao de Paris para a Protegdo da Propriedade Industrial.

Artigo 13

Emendas a certos artigos do Protocolo

1. Propostas de emendas aos artigos 10, 11, 12 e do presente artigo poderdo ser
apresentadas por qualquer Parte Contratante ou pelo Diretor-Geral. Tais propostas serdo
comunicadas pelo Diretor-Geral as Partes Contratantes pelo menos seis meses antes de serem
submetidas ao exame da Assembléia.

2. Qualquer emenda aos artigos a que se refere o paragrafo 1 deverd ser
adotada pela Assembléia. A adogdo requerera trés quartos dos votos expressos; porém,
qualquer modificacdo do artigo 10 e do presente paragrafo requererd quatro quintos dos votos
eXPressos.

3. Qualquer emenda aos artigos a que se refere o pardgrafo 1 entrara em vigor
um més apos a recepgdo pelo Diretor-Geral das notificagdes escritas de aceitagdo, efetuadas
em conformidade com suas respectivas regras constitucionais, por trés quartos dos Estados e
das organizagdes intergovernamentais que, no momento em que a emenda foi adotada, eram
membros da Assembléia e tinham o direito de voto sobre a emenda. Qualquer emenda dos
referidos artigos aceitos desse modo vinculara todos os Estados e organizagdes
intergovernamentais que sejam Partes Contratantes no momento em que a emenda entre em
vigor, ou que se tornem Partes Contratantes em data posterior.

Artigo 14

Modalidades segundo as quais se pode ser parte do Protocolo; entrada em vigor

1. a) Qualquer Estado que seja parte da Convengao de Paris para a Protegdo da
Propriedade Industrial podera tornar-se parte do presente Protocolo.
b) Além disso, qualquer organizagdo intergovernamental também podera
tornar-se parte do presente Protocolo, desde que preencha as seguintes condicdes:
1) pelo menos um dos Estados membros dessa organizagdo deve ser parte da
Convencao de Paris para a Protecdo da Propriedade Industrial,
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ii) essa organizagdo deve ter uma Administracdo regional encarregada de
registrar marcas que produza efeitos no territério da organizagdo, se tal
Administrag¢@o ndo for objeto de notificagdo nos termos do artigo Yquater.

2. Qualquer Estado ou organizagdo mencionado no paragrafo 1 podera assinar
o presente Protocolo. Qualquer um desses Estados ou organizagoes podera, se tiver assinado o
presente Protocolo, depositar um instrumento de ratificagdo, de aceitagdo ou de aprovagdo do
presente Protocolo ou, se ndo tiver assinado o presente Protocolo, podera depositar um
instrumento de adesdo ao presente Protocolo.

3. Os instrumentos a que se refere o paragrafo 2 serdo depositados junto ao
Diretor-Geral.

4. a) O presente Protocolo entrard em vigor trés meses depois de terem sido
depositados quatro instrumentos de ratificagdo, de aceitagdo, de aprovagdo ou de adesio,
desde que pelo menos um desses instrumentos tenha sido depositado por um Estado Parte do
Acordo de Madri (Estocolmo) e que pelo menos um outro desses instrumentos tenha sido
depositado por um Estado que ndo seja parte do Acordo de Madri (Estocolmo) ou por
qualquer uma das organizagdes mencionadas na alinea b) do paragrafo 1.

b) Em relagdo a qualquer outro Estado ou organizacdo mencionado no
paragrafo 1, o presente Protocolo entrara em vigor trés meses depois da data em que a sua
ratificacdo, aceitagdo, aprovacgao ou adesdo tiver sido notificada pelo Diretor-Geral.

5. Qualquer Estado ou organizacdo a que se refere o paragrafo 1 podera,
quando depositar o seu instrumento de ratificacdo, de aceitagdo, de aprovagéo ou de adesdo do
presente Protocolo, declarar que a prote¢do resultante de qualquer inscri¢do internacional
efetuada em virtude do presente Protocolo antes da data de entrada em vigor do presente
Protocolo em relagdo a si ndo pode ser objeto de uma extensao a seu respeito.

Artigo 15

Denuncia

1. O presente Protocolo permanecerd em vigor indeterminadamente.

2. Qualquer Parte Contratante podera denunciar o presente Protocolo mediante
notificacdo enviada ao Diretor-Geral.

3. A dentincia produzira efeitos um ano depois do dia em que o Diretor-Geral
tiver recebido a notificacdo.

4. O direito de denlincia previsto neste artigo ndo podera ser exercido por
nenhuma Parte Contratante antes de terminar o prazo de cinco anos a contar da data em que o
presente Protocolo tiver entrado em vigor em relag@o a essa Parte Contratante.

5. a) Se uma marca for objeto de uma inscricdo internacional que produz
efeitos no Estado ou organizacdo intergovernamental denunciante na data em que a dentincia
se torna efetiva, o titular dessa inscrigdo internacional podera depositar um pedido de registro
da mesma marca na Administragdo do Estado ou organizagdo intergovernamental
denunciante, o qual serd tratado como se tivesse sido depositado na data da inscrigdo
internacional nos termos do paragrafo 4 do artigo 3 ou na data da anotagdo da extensdo
territorial nos termos do paragrafo 2 do artigo 3fer e, se a inscri¢do internacional gozava da
prioridade, gozara da mesma prioridade, desde que:

1) esse pedido seja depositado dentro de dois anos a contar da data em que a

dentincia se tornou efetiva,
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ii) os produtos ¢ servigos enumerados no pedido estejam de fato incluidos na
lista de produtos e servigos contida na inscrigdo internacional com relagdo ao
Estado ou organizacgdo intergovernamental denunciante, e

ii1) esse pedido cumpra todas as exigéncias da legislagdo aplicavel, inclusive as
exigéncias relativas as retribuigdes.

b) As disposi¢des da alinea a) aplicar-se-do também em relagdo a qualquer
marca que seja objeto de uma inscricdo internacional que produza efeitos nas Partes
Contratantes que ndo o Estado e organizagdo intergovernamental denunciante na data em que
a denuincia se torna efetiva e cujo titular, devido a denuincia, ja ndo tem o direito de depositar
pedidos internacionais nos termos do paragrafo 1 do artigo 2.

Artigo 16

Assinatura; linguas; fun¢oes do depositario

1. a) O presente Protocolo serd assinado num s6 exemplar nas linguas
espanhola, francesa e inglesa, e serd depositado junto ao Diretor-Geral quando deixar de estar
aberto a assinatura em Madri. Os textos nas trés linguas serdo igualmente auténticos.

b) Textos oficiais do presente Protocolo serdo estabelecidos pelo Diretor-
Geral, depois de consultados os governos ¢ organizagdes interessados, nas linguas alema,
arabe, chinesa, italiana, japonesa, portuguesa e russa, e em quaisquer outras linguas que a
Assembléia possa indicar.

2. O presente Protocolo ficard aberto a assinatura em Madri até 31 de
Dezembro de 1989.

3. O Diretor-Geral enviard duas copias, certificadas pelo Governo da Espanha,
dos textos assinados do presente Protocolo a todos os Estados e organizagdes
intergovernamentais que poderdo tornar-se partes do presente Protocolo.

4. O Diretor-Geral registrard o presente Protocolo junto ao Secretariado da
Organizagdo das Nacdes Unidas.

5. O Diretor-Geral notificara a todos os Estados e organizagdes internacionais,
que poderdo tornar-se ou que sdo partes do presente Protocolo, as assinaturas, os depositos de
instrumentos de ratificagdo, aceitacdo, aprovacdo ou adesdo, assim como a entrada em vigor
do presente Protocolo e de qualquer modificacdo do mesmo, qualquer notificagdo de dentincia
e qualquer declaragdo prevista no presente Protocolo.
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Capitulo 1

Disposicoes gerais

Regra 1

Definicoes

Para os efeitos do presente Regulamento Comum:

1) “Acordo” significa o Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de
Marcas, de 14 de abril de 1891, revisado em Estocolmo em 14 de Julho de 1967 ¢
modificado em 28 de setembro de 1979;

i1) “Protocolo” significa o Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao
Registro Internacional de Marcas, adotado em Madri em 27 de junho de 1989;

iii) “Parte Contratante” significa qualquer pais parte do Acordo ou qualquer
Estado ou organizag¢do intergovernamental parte do Protocolo;

1v) “Estado Contratante” significa uma Parte Contratante que ¢ um Estado;

v) “Organizacdo Contratante” significa uma Parte Contratante que ¢ uma
organizacdo intergovernamental;

vi) “inscri¢@o internacional” significa a inscri¢do de uma marca efetuada sob o
Acordo, do Protocolo ou de ambos, conforme o caso;

vil) “pedido internacional” significa um pedido de inscri¢do internacional
depositado sob o Acordo, do Protocolo ou de ambos, conforme o caso;

viii) “pedido internacional regido exclusivamente pelo Acordo” significa um
pedido internacional cuja Administragdo de origem ¢ a Administragao:

— de um Estado Parte do Acordo mas ndo do Protocolo, ou

— de um Estado Parte tanto do Acordo como do Protocolo, sempre que todos os
Estados designados no pedido internacional sejam partes do Acordo
(independente de serem ou ndo partes do Protocolo);

ix) “pedido internacional regido exclusivamente pelo Protocolo” significa um
pedido internacional cuja Administracdo de origem ¢ a Administragdo:

— de um Estado Parte do Protocolo mas ndo do Acordo, ou
— de uma Organizacdo Contratante, ou

— de um Estado Parte tanto do Acordo como do Protocolo, sempre que o
pedido internacional ndo contenha a designacdo de nenhum Estado Parte do
Acordo;

3

x) “pedido internacional regido tanto pelo Acordo como pelo Protocolo
significa um pedido internacional cuja Administragdo de origem ¢é a
Administragdo de um Estado Parte tanto do Acordo como do Protocolo, que se
baseia em um registro e contém a designagao:

26



— de pelo menos um Estado Parte do Acordo (independente de ser ou ndo parte
do Protocolo), e

— de pelo menos um Estado Parte do Protocolo mas ndo do Acordo, ou pelo
menos de uma Organizagdo Contratante;

xi) “depositante” significa a pessoa fisica ou juridica em nome da qual ¢é
depositado o pedido internacional;

xii) “pessoa juridica” significa uma sociedade, associagdo ou qualquer outro
agrupamento ou organizagdo que, no ambito da legislacdo que lhe é aplicavel,
possui capacidade para adquirir direitos e assumir obrigagdes e possa acionar ou
ser acionada no judiciario;

xiii) “pedido de base” significa o pedido de registro de uma marca que foi
depositado junto @ Administragdo de uma Parte Contratante e que constitui a base
do pedido internacional de inscri¢do dessa marca;

xiv) “registro de base” significa o registro de uma marca que foi efetuado pela
Administragdo de uma Parte Contratante e que constitui a base do pedido
internacional de inscri¢do dessa marca;

xv) “designacdo” significa o pedido de extensdo da protecdo (“extensdo
territorial”’) nos termos do paragrafo 1 ou 2 do artigo 3ter do Acordo ou do
pardgrafo 1 ou 2 do artigo 3fer do Protocolo, conforme o caso; esse termo
significa também essa extensdo anotada no Cadastro Internacional,

xvi) “Parte Contratante designada” significa uma Parte Contratante para a qual
foi solicitada a extensdo da protecdo (“extensdo territorial”) nos termos do
paragrafo 1 ou 2 do artigo 3er do Acordo ou do paragrafo 1 ou 2 do artigo 3zer do
Protocolo, conforme o caso, ou relativamente a qual essa extensao foi anotada no
Cadastro Internacional;

xvii) “Parte Contratante designada sob o Acordo” significa uma Parte
Contratante designada para a qual a extensao da protecdo (“extensdo territorial)
pedida nos termos do paragrafo 1 ou 2 do artigo 3fer do Acordo foi anotada no
Cadastro Internacional;

xviibis) “Parte Contratante cuja designacdo ¢ regida pelo Acordo” significa
uma Parte Contratante designada sob o Acordo ou, no caso de ter sido anotada
uma alteracdo de titular ¢ a Parte Contratante do titular estar vinculada pelo
Acordo, uma Parte Contratante designada que esteja vinculada pelo Acordo;

xviii) “Parte Contratante designada sob o Protocolo” significa uma Parte
Contratante designada para a qual a extensdo da protecdo (“‘extensdo territorial”)
pedida nos termos do paragrafo 1 ou 2 do artigo 3er do Protocolo foi anotada no
Cadastro Internacional;

xix) “notificacdo de recusa provisoria® significa uma declaracdo da
Administracdo de uma Parte Contratante designada, feita em conformidade com o
paradgrafo 1 do artigo 5 do Acordo ou pardgrafo 1 do artigo 5 do Protocolo;

xixbis) “invalida¢do” significa uma decisdo de uma autoridade competente
(administrativa ou judicial) de uma Parte Contratante designada que revogue ou
anule os efeitos, no territorio dessa Parte Contratante, de uma inscri¢do
internacional em relagdo a todos ou alguns dos produtos ou servigos abrangidos
pela designacdo da referida Parte Contratante;
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xx) “Gazeta” significa a revista perioddica indicada na regra 32;

xxi) “titular” significa a pessoa fisica ou juridica em nome da qual a inscri¢do
internacional foi feita no Cadastro Internacional;

xxii) “Classificagdo Internacional dos Elementos Figurativos” significa a
classificagdo estabelecida pelo Acordo de Viena que Institui a Classificacio
Internacional dos Elementos Figurativos de Marcas, de 12 de junho de 1973;

xxiii) “Classificacdo Internacional dos Produtos e Servigos” significa a
classificacdo estabelecida pelo Acordo de Nice relativo a Classificagido
Internacional dos Produtos ¢ Servigos para fins do Registro de Marcas, de 15 de
junho de 1957, revisto em Estocolmo, em 14 de julho de 1967 ¢ em Genebra, em
13 de maio de 1977,

xxiv) “Cadastro Internacional” significa a colegdo oficial dos dados relativos
as inscrigdes internacionais mantida pela Secretaria Internacional, cujos dados o
Acordo, o Protocolo ou o Regulamento Comum requerem ou permitem que sejam
anotados, qualquer que seja o meio em que os referidos dados sejam
armazenados;

xxv) “Administracdo” significa a Administragdo de uma Parte Contratante
encarregada do registro de marcas ou da Administra¢io comum mencionada no
artigo 9quater do Acordo ou no artigo 9quater do Protocolo, ou de ambos,
conforme o caso;

xxvi) “Administra¢do de origem” significa a Administragdo do pais de origem
definida no paragrafo 3 do artigo 1 do Acordo ou da Administragdo de origem
definida no pardgrafo 2 do artigo 2 do Protocolo ou de ambos, conforme o caso;

xxvibis) “Parte Contratante do titular” significa
— a Parte Contratante cuja Administra¢do ¢ a Administragdo de origem, ou

— quando tenha sido anotada uma alteracdo de titular ou no caso da sucessdo de
um Estado, a Parte Contratante, ou uma das Partes Contratantes, em relagdo a qual
o titular preencha as condicdes, nos termos do paragrafo 2 do artigo 1 e do artigo
2 do Acordo ou nos termos do artigo 2 do Protocolo, para ser o titular de uma
inscri¢ao internacional;

xxvii) “formulério oficial” significa um formulario estabelecido pela Secretaria
Internacional ou qualquer formulario com o mesmo conteido e a mesma
apresentacao;

xxviii) “retribuicdo prescrita” significa a retribuicdo estabelecida na Tabela de
Retribui¢des;

xxix) “Diretor-Geral” significa o Diretor-Geral da Organizagdo Mundial da
Propriedade Intelectual,

xxx) “Secretaria Internacional” significa a Secretaria Internacional da
Organizagao Mundial da Propriedade Intelectual;

xxxi) “Instru¢des Administrativas™ significa as Instru¢cdes Administrativas as
quais se refere a regra 41.
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Regra 2

Comunicacio com a Secretaria Internacional

As comunicagdes dirigidas a Secretaria Internacional devem ser efetuadas tal
como especificado nas instrugdes administrativas.

Regra 3

Representacio perante a Secretaria Internacional

1) [Procurador, numero de procuradores]a) O depositante ou o titular podera
ter um procurador junto a Secretaria Internacional.

b) O depositante ou o titular podera ter apenas um procurador. Quando a
indicagdo se referir a varios procuradores, somente o primeiro indicado deverd ser
considerado como procurador e assim sera anotado.

¢) Quando uma sociedade ou escritorio formado de advogados ou agentes de
propriedade industrial tenha sido indicado como procurador na Secretaria Internacional,
devera ser considerado como um tinico procurador.

2) [Indicagdo de procurador]a) A indicagcdo de um procurador pode ser feita
no pedido internacional, em uma designacdo posterior ou em um pedido mencionado na regra
25.

b) A indica¢do de um procurador pode também ser feita em uma comunicag@o
em separado podendo ser relativa a um ou varios pedidos internacionais especificados ou a
uma ou varias inscrigdes internacionais especificadas do mesmo depositante ou titular. Essa
comunicagdo devera ser apresentada a Secretaria Internacional

1) pelo depositante, titular ou procurador indicado, ou

ii) pela Administra¢ao da Parte Contratante do titular.

A comunicagdo deverd ser assinada pelo depositante ou titular, ou pela Administragdo por
intermédio da qual foi apresentada.

3) [Nomeacgao irregular]a) Quando a Secretaria Internacional considerar que a
indicag@o do procurador nos termos do pardgrafo 2 ¢ irregular, devera notificar o depositante
ou titular, o suposto procurador e, quem remeteu ou transmitiu for uma Administragdo, essa
Administracao.

b) Enquanto as condigdes aplicaveis nos termos do paragrafo 2 ndo tenham
sido cumpridas, a Secretaria Internacional dirigird todas comunicagdes pertinentes ao
depositante ou ao proprio titular.

4) [Anotagdo e notificagcdo da indicagdo de procurador, data de produgdo de
efeitos da indicagdo de procurador] a) Quando a Secretaria Internacional constatar que as
condigOes estabelecidas para a indicacdo de um procurador foram cumpridas, anotara no
Cadastro Internacional o fato de o depositante ou titular possuir um procurador, bem como o
scu nome ¢ endereco. Nesse caso, a data de produgdo de efeitos da indicag@o do procurador
serd a data em que a Secretaria Internacional recebeu o pedido internacional, a designacdo
posterior, o pedido ou a comunicagdo em separado em que o procurador ¢ indicado.

b) A Secretaria Internacional notificarda a anotagdo mencionada na alinea a)
tanto ao depositante ou titular como ao procurador. Quando a indicagdo de procurador tiver
sido feita em uma comunicacdo em separado, apresentada por intermédio de uma
Administra¢do, a Secretaria Internacional notificara também a anotagdo a essa Administragao.
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5) [Efeitos da indicag¢do de um procurador]a) Exceto por disposicdo expressa,
contrdria ao presente Regulamento Comum, a assinatura de um procurador anotada nos
termos da alinea a) do paragrafo 4 substituira a assinatura do depositante ou titular.

b) Exceto quando o presente Regulamento Comum requerer expressamente
que um convite, notificagdo ou outra comunicagao seja dirigido tanto ao depositante ou titular
como ao procurador, a Secretaria Internacional dirigira ao procurador anotado nos termos da
alinea a) do paragrafo 4 qualquer convite, notificagdo ou outra comunicagéo que, na auséncia
de um procurador, deveria ser dirigido ao depositante ou titular; qualquer convite, notificacéo
ou outra comunica¢@o dirigida desta forma ao referido procurador possui os mesmos efeitos
do que se fosse dirigida ao depositante ou titular.

¢) Qualquer comunicacdo dirigida a Secretaria Internacional pelo procurador
anotado nos termos da alinea a) do paragrafo 4 possui os mesmos efeitos do que se fosse
dirigida ao depositante ou titular.

6) [Anulagcdo da anotacdo, data da producdo de efeitos da anulagdo] a)
Qualquer anotagdo feita nos termos da alinea a) do pardgrafo 4 ficara anulada quando a
anulagdo for pedida por meio de uma comunicagdo assinada pelo depositante, titular ou
procurador. A anotagdo sera anulada de oficio pela Secretaria Internacional quando um novo
procurador for nomeado ou, caso uma alteracdo de titular tenha sido anotada, quando o novo
titular da inscricdo internacional ndo indicar procurador.

b) Sujeita a alinea c), a anulagdo produzira efeitos a partir da data em que a
Secretaria Internacional receber a correspondente comunicagio.

¢) Quando a anulagdo for pedida pelo procurador, produzira efeitos a partir da
mais antiga das seguintes datas:

1) a data em que a Secretaria Internacional receber uma comunicagao relativa a

nomeacdo de um novo procurador;

i) a data da expirag@o de um periodo de dois meses a contar da recepgdo da
comunicagdo pela qual o procurador peca a anulagdo da anotagéo.

Até a data em que a anulag¢@o produza efeitos, a Secretaria Internacional dirigird todas as
comunicagdes mencionadas na alinea b) do paragrafo 5 tanto ao depositante ou titular como
ao procurador.

d) Quando receber um pedido de anulagdo feito pelo procurador, a Secretaria
Internacional notificara esse fato ao depositante ou titular, e juntara a notificagdo uma copia
de todas as comunicag¢des que foram enviadas ao procurador, ou que foram recebidas do
procurador pela Secretaria Internacional, durante os seis meses que antecederem a data da
notificagdo.

e) A partir do momento em que a data da produgdo de efeitos da anulagdo for
conhecida, a Secretaria Internacional notificara a anulacdo e a data em que esta produz efeitos
ao procurador, cuja anotacdo foi anulada, ao depositante ou titular e, se a constituicdo do
procurador foi apresentada por intermédio de uma Administracdo, a essa Administracao.

Regra 4

Cilculo dos prazos

1) [Prazos expressos em anos] Qualquer prazo expresso em anos expirara no
ano subseqiiente respectivo, no més de mesmo nome e no dia de mesmo niimero que o més ¢
o dia do evento a partir do qual se deu inicio a contagem desse prazo; contudo, se o evento
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tiver lugar em 29 de fevereiro e, no ano subseqiiente respectivo o més de fevereiro tiver 28
dias, o prazo expirara em 28 de fevereiro.

2) [Prazos expressos em meses] Qualquer prazo expresso em meses expirard
no més subseqiiente respectivo, no dia de mesmo ntiimero que o dia do evento a partir do qual
se deu inicio a contagem desse prazo; contudo, se 0 més subseqiiente respectivo ndo possuir
um dia de mesmo niimero, o prazo expirard no tltimo dia desse més.

3) [Prazos expressos em dias] Qualquer prazo expresso em dias tera inicio no
dia seguinte aquele no qual o evento pertinente teve lugar ¢ expirara de acordo.

4) [Expiragdo de um prazo em dia em que a Secretaria Internacional ou uma
Administracdo ndo esta aberta ao publico] Se um prazo expirar em um dia em que a
Secretaria Internacional ou a Administragao pertinente ndo estiver aberta ao ptblico o prazo
expirard, ndo obstante os pardgrafos 1 a 3, no primeiro dia seguinte em que a Secretaria
Internacional ou a Administrag@o pertinente estiver aberta ao ptblico.

5) [Indicagdo da data da expiragdo] Em todos os casos em que a Secretaria
Internacional comunicar um prazo, indicard a data em que esse prazo expirar nos termos dos
paragrafos 1 a 3.

Regra 5

Falhas nos servicos postais e de distribui¢éo

1) [Comunicagdes enviadas por servi¢o postal] A inobservancia, por uma
parte interessada, de um prazo para uma comunicagdo dirigida & Secretaria Internacional e
enviada por servigo postal serd relevada se a parte interessada fornecer a prova, de forma
satisfatoria, a Secretaria Internacional, de que
1) a comunicacdo foi enviada pelo menos cinco dias antes da expiracdo do
prazo ou, quando o servigo postal foi interrompido em qualquer um dos dez dias
que antecederam a data da expiracdo do prazo por motivos de guerra, revolugéo,
desordem civil, greve, calamidade natural ou outras razdes semelhantes, a
comunicacao foi enviada pelo menos cinco dias apo6s o reinicio do servigo postal,

i) o envio da comunicacao foi efetuado pelo servigo postal sob
correspondéncia registrada ou que os dados relativos ao envio foram registrados
pelo servigo postal no momento do envio, e

1i1) nos casos em que o correio, independentemente da sua categoria, ndo chega
normalmente a Secretaria Internacional nos dois dias seguintes ao seu envio, a
comunicagdo foi enviada em uma categoria de correio que chega normalmente a
Secretaria Internacional nos dois dias seguintes ao envio, ou foi enviada por
correio aéreo.

2) [Comunicagoes enviadas por servigo de distribui¢do] A inobservancia, por
uma parte interessada, de um prazo para uma comunicac¢do dirigida a Secretaria Internacional
e enviada por servigo de distribui¢@o, sera relevada se a parte interessada fornecer a prova, de
forma satisfatoria, a Secretaria Internacional, de que

i) a comunica¢do foi enviada pelo menos cinco dias antes da expiracdo do

prazo ou, quando o servigo de distribuicdo foi interrompido em qualquer um dos
dez dias que antecederam a data da expiracdo do prazo por motivos de guerra,
revolugdo, desordem civil, greve, calamidade natural ou outras razodes
semelhantes, a comunicagdo foi enviada pelo menos cinco dias apds o reinicio do
funcionamento do servigo de distribuicdo, e
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ii) os dados relativos ao envio da comunicagéo foram registrados pelo servico
de distribuicdo no momento do envio.

3) [Limites da justificativa] A inobservancia de um prazo € apenas relevada no
ambito da presente regra se a prova mencionada nos pardgrafos 1 ou 2 e a comunicaciio, ou
copia desta, forem recebidos pela Secretaria Internacional o mais tardar seis meses apos a
expiragao do prazo.

4) [Pedido internacional e designagdo posterior] Quando a Secretaria
Internacional receber um pedido internacional ou uma designagdo posterior apds o prazo de
dois meses mencionado no pardgrafo 4 do artigo 3 do Acordo, no paragrafo 4 do artigo 3 do
Protocolo € na alinea b) do pardgrafo 6 da regra 24, e a Administragdo pertinente indicar que a
recepgdo tardia resulta de circunstancias mencionadas nos pardgrafos 1 ou 2, serdo aplicados
o paragrafo | ou 2 e o pardgrafo 3.

Regra 6

Idiomas

1) [Pedido internacional] a) Qualquer pedido internacional regido
exclusivamente pelo Acordo devera ser redigido em francés.

b) Qualquer pedido internacional regido exclusivamente pelo Protocolo ou
regido tanto pelo Acordo como pelo Protocolo devera ser redigido em inglés, francés ou
espanhol, conforme o que prescreve a Administragdo de origem, entendendo-se que a
Administra¢do de origem podera possibilitar aos depositantes a escolha entre o inglés, francés
e espanhol.

2) [Comunicagdes que ndo o pedido internacional] a) Qualquer comunicagdo
relativa a um pedido internacional regido exclusivamente pelo Acordo ou da inscrigdo
internacional resultante desse pedido deverd, sujeita ao item v) do paragrafo 2 e ao pardgrafo
3 da regra 17, ser redigida em francés; contudo, quando a inscri¢@o internacional resultante de
um pedido internacional regido exclusivamente pelo Acordo for ou tiver sido objeto de uma
designacgdo posterior nos termos do Protocolo, aplicar-se-do as disposi¢des da alinea b).

b) Qualquer comunicacdo relativa a um pedido internacional regido
exclusivamente pelo Protocolo ou regido tanto pelo Acordo como pelo Protocolo, ou da
inscricdo internacional dele resultante, sujeita ao item v) do paragrafo 2 e ao paragrafo 3 da
regra 17, deverd ser redigida

1) em inglés, francé€s ou espanhol quando essa comunicagdo for dirigida a

Secretaria Internacional pelo depositante ou titular, ou por uma Administragio;

i1) na lingua aplicavel nos termos do paragrafo 2 da regra 7 quando a
comunicagdo consista em uma declara¢do de intencgdo de utilizar a marca anexada
ao pedido internacional nos termos da alinea f) do pardgrafo 5 da regra 9 ou a
designac¢do posterior nos termos do item 1) da alinea b) do paragrafo 3 da regra 24;

iii) no idioma do pedido internacional quando a comunica¢do seja uma
notificacdo dirigida pela Secretaria Internacional a uma Administragdo, a ndo ser
que essa Administracdo tenha notificado a Secretaria Internacional que todas essas
notificagdes devam ser redigidas em inglés, francés ou espanhol; quando a
notificacdo dirigida pela Secretaria Internacional seja referente a anotagdo de uma
inscri¢do internacional no Cadastro Internacional, devera conter a indicagdo do
idioma em que a Secretaria Internacional tenha recebido o correspondente pedido
internacional;
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iv) no idioma do pedido internacional quando a comunica¢do seja uma
notificacdo dirigida pela Secretaria Internacional ao depositante ou ao titular, a
ndo ser que esse depositante ou titular tenha expressado o desejo de que todas
essas notificagdes sejam em inglés, francés ou espanhol.

3) [Anotagdo e publicagdo] a) Quando o pedido internacional seja regido
exclusivamente pelo Acordo, a anotagdo no Cadastro Internacional e a publicacdo na Gazeta
da inscri¢do internacional dele resultante e de todos os dados objeto de anotagdo e publicacdo,
sob o presente Regulamento Comum, relativamente a essa inscri¢do internacional, serdo feitas
em francés.

b) Quando o pedido internacional seja regido exclusivamente pelo Protocolo
ou seja regido tanto pelo Acordo como pelo Protocolo, a anotagdo no Cadastro Internacional e
a publicacdo na Gazeta da inscri¢do internacional dele resultante ¢ de todos os dados objeto de
anotagdo e publicagdo, sob o presente Regulamento Comum, relativamente a essa inscricdo
internacional, serdo feitas em inglés, francés e espanhol. A anota¢do e a publicacio da
inscri¢do internacional incluirdo a indicagdo do idioma no qual a Secretaria Internacional
recebeu o pedido internacional.

¢) Quando se realize a primeira designacdo posterior nos termos do Protocolo
em relagdo a uma inscrigdo internacional que tenha sido publicada unicamente em francés, ou
em francés ¢ inglés, a Secretaria Internacional efetuard, ao mesmo tempo da publicagfo dessa
designacdo posterior na Gazeta, uma publicagdo da inscrigdo internacional em espanhol e
inglés e uma nova publica¢do da inscri¢do internacional em francés, ou publicara a inscri¢io
internacional em espanhol e a republicard em francés e em inglés. Essa designagio posterior
serd depois anotada no Cadastro Internacional em inglés, francés e espanhol. A anota¢io no
Cadastro Internacional e a publicacdo na Gazeta de todos os dados objeto de anotacdo e
publicacdo, sob o presente Regulamento Comum, em relagdo a inscri¢do internacional em
questdo, serdo feitas em inglés, francés e espanhol.

4) [Tradugdo] a) As tradugdes necessarias para as notificagdes feitas nos
termos dos itens iii) e iv) da alinea b) do paragrafo 2, e das anotagdes e publicacdes efetuadas
nos termos das alineas b) e ¢) do paragrafo 3, serdo realizadas pela Secretaria Internacional. O
depositante ou o titular, conforme o caso, poderd juntar ao pedido internacional, ou a um
pedido de anotacdo de uma designagdo posterior ou de uma modificagdo, uma proposta de
tradugdo de qualquer texto contido no pedido internacional ou no pedido de anotacdo. Se a
Secretaria Internacional considerar que a traducdo proposta ndo esta correta, a corrigira apos
ter convidado o depositante ou o titular a fazer, no prazo de um més a contar do convite,
observagdes sobre as corregdes propostas.

b) Ndo obstante a alinea a), a Secretaria Internacional ndo traduzird a marca.
Quando o depositante ou o titular entregar, em conformidade com o item iii) da alinea b) do
pardgrafo 4 da regra 9 ou a alinea c) do paragrafo 3 da regra 24, uma ou varias tradu¢des da
marca, a Secretaria Internacional ndo conferira a fidelidade de quaisquer dessas tradugdes.

Regra 7

Notificacdo de determinadas exigéncias especiais

1) [suprimido]

2) [Inten¢do de utilizar a marca] Quando uma Parte Contratante exija,
enquanto Parte Contratante designada sob o Protocolo, uma declaragdo de intengdo de utilizar
a marca, notificard essa exigéncia ao Diretor-Geral. Quando essa Parte Contratante exija que a
declaragdo seja assinada pelo proprio depositante e seja feita em um formulario oficial
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distinto, anexado ao pedido internacional, a notificacdo deverd mencionar essa exigéncia e
indicard a redac@o exata da declara¢do requerida. Quando, além disso, a Parte Contratante
exigir que a declaracdo seja redigida em inglés, francés ou espanhol, a notificacdo devera
mencionar explicitamente o idioma exigido.

3) [Notificagio] a) Qualquer notificagdo mencionada no paragrafo 2 pode ser
feita pela Parte Contratante no momento do depdsito do seu instrumento de ratificacio,
aceitacdo ou aprovagdo do Protocolo ou do seu instrumento de adesdo ao Protocolo, nesse
caso produzird efeitos na data da entrada em vigor do Protocolo relativamente a Parte
Contratante que fez a notificagdo. Essa notificagdo podera também ser feita posteriormente;
nesse caso entrard em vigor trés meses apos a sua recep¢do pelo Diretor-Geral, ou em
qualquer data posterior que nela esteja indicada, quando se tratar de inscrigdes internacionais
cuja data ¢ a mesma do que aquela em que a notificagéio produza efeitos ou seja posterior a
essa data.

b) Qualquer notificagdo feita nos termos do pardgrafo 1, tal como em vigor
antes de 4 de outubro de 2001" , ou do pardgrafo 2 pode ser retirada a qualquer momento. O
aviso de retirada deve ser comunicado ao Diretor-Geral. A retirada produz efeitos na data em
que o Diretor-Geral recebe o aviso de retirada, ou em qualquer data posterior indicada nesse
aviso.

Capitulo 2

Pedido internacional

Regra 8

Pluralidade de depositantes

1) [Dois ou mais  depositantes que apresentem um pedido regido
exclusivamente pelo Acordo ou regido tanto pelo Acordo como pelo Protocolo] Dois ou mais
depositantes podem depositar conjuntamente um pedido internacional regido exclusivamente
pelo Acordo ou regido tanto pelo Acordo como pelo Protocolo se forem conjuntamente
titulares do registro de base e se o pais de origem, conforme definido no paragrafo 3 do artigo
1 do Acordo, for o mesmo para cada um deles.

2) [Dois ou mais  depositantes que apresentem um pedido regido
exclusivamente pelo Protocolo] Dois ou mais depositantes podem depositar conjuntamente
um pedido internacional regido exclusivamente pelo Protocolo se tiverem depositado
conjuntamente o pedido de base ou se forem conjuntamente titulares do registro de base, e se
cada um deles estiver, em relacdo a Parte Contratante cuja Administragdo é a Administracio
de origem, qualificado para depositar um pedido internacional nos termos do paragrafo 1 do
artigo 2 do Protocolo.

'O pardgrafo 1 da regra 7 continha o seguinte texto:

“Quando uma Parte Contratante exige que, se a sua Administracdo for a Administragdo de origem e se o titular
possuir o seu domicilio no territorio dessa parte contratante, as designagdes posteriores ao registro internacional
sejam apresentadas a Secretaria Internacional por essa Administragdo, a Parte Contratante notifica essa exigéncia
ao Diretor-Geral.”
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Regra 9

Condigoes relativas ao pedido internacional

1) [Apresentagdo] O pedido internacional sera apresentado a Secretaria
Internacional pela Administragdo de origem.

2) [Formuldrio e assinatura] a) O pedido internacional devera ser apresentado
no formulario oficial em um exemplar.

b) O pedido internacional devera ser assinado pela Administragdo de origem e,
quando a Administracdo de origem o exigir, também pelo depositante. Quando a
Administra¢do de origem ndo exigir ao solicitante que assine o pedido, mas permitir fazé-lo, o
solicitante podera assina-lo.

3) [Retribuicoes] As retribuigdes prescritas aplicaveis ao pedido internacional
deverao ser pagas em conformidade com as regras 10, 34 e 35.

4) [Conteudo do pedido internacional] a) O pedido internacional devera conter
ou indicar:

1) o nome do depositante, indicado segundo as instrugdes administrativas,

i1) o endereco do depositante, indicado segundo as instru¢des administrativas,

iii) o nome e o enderego do procurador, se existir, indicados segundo as
instrugdes administrativas,

iv) quando o depositante desejar, sob a Convengio de Paris para a Protecdo da
Propriedade Industrial, beneficiar-se da prioridade de um deposito anterior, uma
declaracdo reivindicando a prioridade desse depdsito anterior, juntamente com a
indicagdo do nome da Administragdo junto a qual esse deposito foi efetuado, bem
como a data e, se estiver disponivel, o nimero desse deposito e, quando o
depdsito anterior ndo se aplicar a todos os produtos e servigos enumerados no
pedido internacional, a indica¢do dos produtos e servicos aos quais se aplica o
depdsito anterior,

v) uma reproducdo da marca, que se deve inserir no campo previsto para esse
efeito no formulario oficial; essa reproducdo devera ser nitida e devera ser em
preto e branco ou em cores, dependendo se a reproducdo no pedido de base ou no
registro de base seja em preto ¢ branco ou em cores,

vi) quando o depositante desejar que a marca seja considerada como uma
marca em caracteres padrao, uma declarag@o para esse efeito,

vii) quando a cor for reivindicada como elemento distintivo da marca no
pedido de base ou registro de base, ou quando o depositante desejar reivindicar a
cor como elemento distintivo da marca e a marca contida no pedido de base ou
registro de base seja em cores, uma indicagdo de que a cor € reivindicada e uma
indicacdo, expressa por palavras, da cor ou da combinacdo de cores reivindicada
e, quando a reprodugdo fornecida em aplicacdo do item v) for em preto e branco,
uma reproducdo da marca em cores,

viibis) quando a marca que seja objeto do pedido de base ou registro de base
consistir em uma cor ou em uma combinacgdo de cores como tal, uma indica¢ao
nesse sentido,

viii) quando o pedido de base ou o registro de base for relativo a uma marca
tridimensional, a indicacdo “marca tridimensional”,
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ix) quando o pedido de base ou o registro de base for relativo a uma marca
sonora, a indicagdo “marca sonora”,

x) quando o pedido de base ou o registro de base for relativo a uma marca
coletiva, uma marca de certificagdo ou uma marca de garantia, uma indica¢io
nesse sentido,

xi) quando o pedido de base ou o registro de base contiver uma descri¢do da
marca expressa por palavras e o depositante desejar incluir a descri¢do ou a
Administracdo de origem exige a inclusdo da descri¢do, essa mesma descri¢io;
quando a referida descricdo estd em um idioma que ndo aquele do pedido
internacional, a descri¢do deve ser entregue no idioma do pedido internacional,

xii) quando a marca for composta, no todo ou em parte, por caracteres que nao
os latinos ou por numeros que ndo os arabicos ou romanos, uma transcri¢do desses
caracteres em caracteres latinos ou desses niimeros em nuUmeros arabicos; a
transcri¢do em caracteres latinos devera seguir a fonética do idioma do pedido
internacional,

xiii) os nomes dos produtos e servicos para as quais a inscri¢do internacional
da marca seja pedida, agrupados segundo as classes apropriadas da Classifica¢do
Internacional dos Produtos e Servigos, cada grupo sendo antecedido do numero da
classe e apresentado pela ordem das classes dessa classificagdo; os produtos e
servigos devem ser indicados em termos exatos, de preferéncia através de termos
que figuram na lista alfabética da referida classifica¢do; o pedido internacional
podera conter uma limitag@o da lista dos produtos e servigos relativamente a uma
ou a varias do conjunto das partes contratantes designadas; a limitacdo pode ser
diferente para cada Parte Contratante,

xiv) o montante das retribuicdes pagas e o modo de pagamento ou as
istrugdes para o débito do montante solicitado das retribuigdes de uma conta
aberta junto a Secretaria Internacional, e a identidade do autor do pagamento ou
das instrugoes, ¢

XV) as partes contratantes designadas.

b) O pedido internacional pode também conter:
1) quando o depositante for uma pessoa fisica, uma indicagdo do Estado de
onde o depositante ¢ nacional;

o~

i1) quando o depositante for uma pessoa juridica, indicagdes relativas
natureza juridica dessa pessoa juridica bem como ao Estado e, se for o caso,
unidade territorial no interior desse Estado, nos termos da legislagdo do qual
referida pessoa juridica foi constituida;

O

iii) quando a marca consistir em ou contiver uma palavra ou palavras que
possam ser traduzidas, uma tradug@o dessa palavra ou dessas palavras, em francés
se o pedido internacional estiver vinculado exclusivamente ao Acordo ou, se o
pedido internacional atender exclusivamente ao Protocolo ou atender tanto ao
Acordo como ao Protocolo, em inglés, francés e/ou espanhol;

iv) quando o depositante reivindicar a cor a titulo de elemento distintivo da
marca, uma indicagdo, expressa por palavras, para cada cor, das partes principais
da marca com essa cor;
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v) quando o depositante desejar renunciar a protegdo para qualquer elemento
da marca, uma indica¢do desse fato e do elemento ou dos elementos em relagio
aos quais renuncia a protegao.

5) [Conteudo adicional de um pedido internacional] a) Um pedido
internacional regido exclusivamente pelo Acordo, ou pelo Acordo e pelo Protocolo, devera
conter o nimero ¢ a data do registro de base, bem como uma das seguintes indicagdes:

1) que o depositante possui estabelecimento industrial ou comercial real e

efetivo no territorio do Estado contratante cuja Administragdo é a Administragio
de origem, ou

ii) se o depositante ndo possuir tal estabelecimento em qualquer Estado
contratante do Acordo, que tem um domicilio no territério do Estado cuja
Administrac¢ao ¢ a Administra¢do de origem, ou

ii1) se o depositante ndo possuir tal estabelecimento ou domicilio no territério
de qualquer Estado Contratante do Acordo, que ele ¢ nacional do Estado cuja
Administra¢do ¢ a Administracdo de origem.

b) Um pedido internacional regido exclusivamente pelo Protocolo, deve conter
o numero ¢ a data do pedido de base ou do registro de base e uma das seguintes indicagdes:
i) se a Parte Contratante cuja Administracdo é a administracdo de origem for
um Estado, que o depositante ¢ nacional desse Estado;

i) se a Parte Contratante cuja administragdo ¢ a Administracao de origem for
uma organiza¢do, o nome do Estado membro dessa organizacdo do qual o
depositante ¢ nacional;

iii) que o depositante tem um domicilio no territorio da Parte Contratante cuja
Administracdo ¢ a Administra¢ao de origem;

iv) que o depositante possui um estabelecimento industrial ou comercial
efetivo e real no territério da Parte Contratante cuja Administracdo € a
Administracao de origem.

c¢) Se o enderego do depositante, indicado nos termos do item ii) da alinea a) do
paragrafo 4, ndo for no territorio da Parte Contratante cuja Administragdo é a Administracdo
de origem, e tiver sido indicado nos termos dos itens 1) ou ii) da alinea a) ou itens iii) ou iv) da
alinea b) que o depositante tem um domicilio ou um estabelecimento no territorio dessa Parte
Contratante, esse domicilio ou o enderego desse estabelecimento deve ser indicado no pedido
internacional.
d) O pedido internacional deve conter uma declaragdo feita pela Administracdo
de origem certificando
1) a data em que a Administracdo de origem recebeu ou, como previsto no
paragrafo 1 da regra 11, considerar que recebeu do depositante o pedido de
apresentac@o do pedido internacional a Secretaria Internacional,

il) que o depositante nomeado no pedido internacional ¢ o mesmo que o
depositante nomeado no pedido de base ou o titular nomeado no registro de base,
conforme o caso,

iii) que qualquer indicagcdo mencionada nos itens viibis) a xi) da alinea a) do
paragrafo 4 e contida no pedido internacional consta igualmente no pedido de
base ou no registro de base, conforme o caso,
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iv) que a marca objeto do pedido internacional ¢ a mesma que no pedido de
base ou no registro de base, conforme o caso,

V) que, se a cor for reivindicada como elemento distintivo da marca no pedido
de base ou no registro de base, a mesma reivindicagdo estd incluida no pedido
internacional, ou que, s¢ a cor for reivindicada como elemento distintivo da marca
no pedido internacional sem ter sido reivindicada no pedido de base ou no registro
de base, a marca no pedido de base ou no registro de base é realmente na cor ou
na combinagdo de cores reivindicada, e

vi) que os produtos e servicos indicados no pedido internacional estdo
incluidos na lista de produtos e servigos existentes no pedido de base ou no
registro de base, conforme o caso.

e) Quando o pedido internacional fundamentar-se em dois ou mais pedidos de
base ou registros de base, considera-se que a declaragdo mencionada na alinea d) se aplica a
todos esses pedidos de base ou registros de base.

f) Quando o pedido internacional contiver a designa¢do de uma Parte
Contratante que fez a notificacdo prevista no paragrafo 2 da regra 7, o pedido internacional
deve conter também uma declaragdo de inten¢do de utilizar a marca no territorio dessa Parte
Contratante; a declara¢do € considerada como parte da designagdo da Parte Contratante que a
exige e deverd, segundo o que esta prescrito por essa Parte Contratante:

1) ser assinada pelo proprio depositante ¢ ser feita em um formulério oficial

distinto, anexado ao pedido internacional, ou

ii) ser incluida no pedido internacional.

g) Quando o pedido internacional contiver a designagdo de uma Organizagdo
Contratante, podera conter também as seguintes indicagdes:

1) quando o solicitante desejar reivindicar, nos termos das regras da
Organiza¢do Contratante, a antigiiidade de uma ou mais marcas anteriores ja
registradas em ou para um pais membro daquela Organizagdo, uma declara¢do
nesse sentido que indique o pais membro ou paises membros da referida
Organizagdo nos quais ou para os quais a marca anterior esta registrada, a data a
partir da qual o pertinente registro passou a produzir efeitos, o ntimero do
pertinente registro ¢ os produtos ¢ servigos para os quais a marca anterior esta
registrada. Ditas indicacdes deverdo ser apresentadas em formulario oficial a ser
anexado ao pedido internacional;

i1) quando, pelas regras da Organiza¢ao Contratante, ¢ solicitado ao titular do
pedido indicar um segundo idioma de trabalho perante o escritorio da
Organizagdo Contratante, além do idioma do pedido internacional, uma indica¢ao
do segundo idioma.

Regra 10

Retribui¢des relativas ao pedido internacional

1) [Pedido internacional regido exclusivamente pelo Acordo] Um pedido
internacional regido exclusivamente pelo Acordo implica o pagamento da retribui¢@o de base,
do complemento de retribuicdo e, se for o caso, da retribuicdo suplementar, indicados no
ponto 1 da Tabela de Retribuicdes. Essas retribuigdes sdo pagas em dois depdsitos que
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correspondem a um periodo de dez anos cada. Para o pagamento do segundo deposito, aplica-
se a regra 30.

2) [Pedido internacional regido exclusivamente pelo Protocolo] Um pedido
internacional regido exclusivamente pelo Protocolo implica o pagamento da retribuicdo de
base, do complemento de retribui¢do ou da retribuigdo individual ou dos dois e, se for o caso,
da retribui¢do suplementar, indicados ou referidos no ponto 2 da Tabela de Retribui¢des.
Essas retribui¢des sdo pagas por um periodo de dez anos.

3) [Pedido internacional regido tanto pelo Acordo como pelo Protocolo] Um
pedido internacional regido tanto pelo Acordo como pelo Protocolo implica o pagamento da
retribui¢do de base, do complemento de retribuigdo e, se for o caso, da retribui¢do individual e
da retribui¢do suplementar, especificados e referidos no ponto 3 da Tabela de Retribuicdes.
Relativamente as partes contratantes designadas sob o Acordo, aplica-se o pardgrafo I.
Relativamente as partes contratantes designadas sob o Protocolo, aplica-se o paragrafo 2.

Regra 11

Irregularidades que no as relativas a classificacido dos produtos e servigos ou sua
indicacao

1) [Pedido dirigido com antecedéncia a Administracdo de origem] a) Quando
a Administrag@o de origem receber uma solicitagdo para apresentar a Secretaria Internacional
um pedido internacional regido exclusivamente pelo Acordo antes que a marca referida nesse
pedido tenha sido inscrita no sistema dessa Administragdo, considera-se que o referido pedido
tenha sido recebido pela Administragdo de origem, para os efeitos do paragrafo 4 do artigo 3
do Acordo, na data em que a marca foi inscrita no sistema da referida Administragdo.

b) Sujeito a alinea c), quando a Administragdo de origem receber uma
solicitagdo para apresentar a Secretaria Internacional um pedido internacional regido tanto
pelo Acordo como pelo Protocolo antes que a marca referida nesse pedido tenha sido inscrita
no sistema da referida Administragdo, o pedido internacional devera ser tratado como um
pedido internacional regido exclusivamente pelo Protocolo, € a Administracdo de origem
eliminard a designacdo de qualquer Parte Contratante regida pelo Acordo.

¢) Quando o pedido referido na alinea b) for acompanhado de uma solicitacdo
expressa para que o pedido internacional seja considerado como um pedido internacional
regido tanto pelo Acordo como pelo Protocolo, a partir do momento em que a marca ¢ inscrita
no sistema da Administragdo de origem, a referida Administragdo ndo eliminara a designacdo
de qualquer Parte Contratante regida pelo Acordo e, para os efeitos do paragrafo 4 do artigo 3
do Acordo e do paragrafo 4 do artigo 3 do Protocolo, presumir-se-a que tal Administragdo
tenha recebido a solicitagdo para apresentar o pedido internacional na data da inscricdo da
marca no seu sistema.

2) [Irregularidades a serem corrigidas pelo depositante] a) Se a Secretaria
Internacional considerar que o pedido internacional contém irregularidades que ndo as
referidas nos paragrafos 3, 4 ¢ 6 ¢ nas regras 12 ¢ 13, notificard a irregularidade ao
depositante e informara ao mesmo tempo a Administragdo de origem desse fato.

b) Essas irregularidades poderdo ser corrigidas pelo depositante no prazo de
trés meses a contar da data em que foram notificadas pela Secretaria Internacional. Se uma
irregularidade nao for corrigida no prazo de trés meses a contar da data em que foi notificada
pela Secretaria Internacional, o pedido internacional serd considerado abandonado e a
Secretaria Internacional notificara esse fato ao mesmo tempo ao depositante e a
Administrag@o de origem.
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3) [Irregularidade cuja corre¢do pertence ao depositante ou a Administracdo
de origem] a) Nao obstante o pardgrafo 2, quando as retribui¢des, a serem pagas nos termos
da regra 10, forem pagas a Secretaria Internacional pela Administra¢do de origem e a
Secretaria Internacional considerar que o montante das retribui¢des recebido ¢ inferior ao
montante devido, notificard, ao mesmo tempo, esse fato a Administragdo de origem e ao
depositante. A notifica¢do indicard o restante montante em divida.

b) O restante do montante devido pode ser pago pela Administragdo de origem
ou pelo depositante no prazo de trés meses a contar da data da notificacdo da Secretaria
Internacional. Se o restante do montante devido néo for pago no prazo de trés meses a contar
da data em que a irregularidade foi notificada pela Secretaria Internacional, o pedido
internacional ¢ considerado abandonado e a Secretaria Internacional notificard esse fato, ao
mesmo tempo, & Administragao de origem ¢ ao depositante.

4) [Irregularidades a serem corrigidas pela Administragdo de origem] a) Se a
Secretaria Internacional

1) constatar que o pedido internacional ndo cumpre as condi¢oes fixadas na

regra 2 ou ndo foi apresentado no formulario oficial prescrito pela alinea a) do
paragrafo 2 da regra 9,

ii) constatar que o pedido internacional contém qualquer ou quaisquer das
irregularidades referidas no paragrafo 1 da regra 15,

ii1) considerar que o pedido internacional contém irregularidades relativas ao
direito do depositante de depositar um pedido internacional,

iv) considerar que o pedido internacional contém irregularidades relativas a
declaracdo da Administragdo de origem referida na alinea d) do paragrafo 5 da
regra 9,

v) [suprimido]

vi) constatar que o pedido internacional ndo foi assinado pela Administragdo
de origem, ou

vii) constatar que o pedido internacional ndo contém a data e o numero do
pedido de base ou do registro de base, conforme o caso, notificard esse fato a
Administracao de origem e informara ao mesmo tempo o depositante.

b) Irregularidades desse tipo podem ser corrigidas pela Administragdo de
origem no prazo de trés meses a contar da data em que foram notificadas pela Secretaria
Internacional. Se uma irregularidade ndo for corrigida no prazo de trés meses a contar da data
em que foi notificada pela Secretaria Internacional, o pedido internacional sera considerado
abandonado e a Secretaria Internacional notificard esse fato, ao mesmo tempo, a
Administragdo de origem e ao depositante.

5) [Reembolso das retribui¢oes] Quando, em conformidade com os paragrafos
2, alinea b), 3 ou 4, alinea b), o pedido internacional for considerado abandonado, a Secretaria
Internacional reembolsara o autor do pagamento as retribuicdes pagas por esse pedido, apos
deducgdo de um montante correspondente a metade da retribuicdo de base referida nos pontos
1.1.1,2.1.1 ou 3.1.1 da Tabela de Retribuigdes.

6) [Outra irregularidade relativa a designacdo de uma Parte Contratante sob
o Protocolo] a) Quando, em conformidade com o pardgrafo 4 do artigo 3 do Protocolo, um
pedido internacional for recebido pela Secretaria Internacional no prazo de dois meses apds a
data da recepc¢do desse pedido internacional pela Administragdo de origem e a Secretaria
Internacional considerar que uma declaracdo de inteng@o de utilizar a marca ¢ exigida nos
termos da alinea f) do paradgrafo 5 da regra 9, mas que falta ou ndo satisfaz as prescri¢des
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aplicaveis, a Secretaria Internacional notificara esse fato, prontamente ¢ a0 mesmo tempo, ao
depositante e & Administragao de origem.

b) A declaragdo de intengdo de utilizar a marca serd considerada tendo sido
recebida pela Secretaria Internacional com o pedido internacional se a declaracdo em falta ou
a declaragdo regularizada for recebida pela Secretaria Internacional no prazo de dois meses
mencionado na alinea a).

c) Considerar-se-4 que o pedido internacional ndo contém a designagdo da
Parte Contratante para a qual a declaragdo de intencdo de utilizar a marca ¢ exigida se a
declaragdo em falta ou a declara¢do regularizada for recebida apés ter expirado o prazo de
dois meses mencionado na alinea b). A Secretaria Internacional notificara esse fato, a0 mesmo
tempo, ao depositante e & Administracdo de origem, reembolsara a retribuigdo de designagio
J& paga com relagdo a essa Parte Contratante ¢ indicara que a designacdo da referida Parte
Contratante podera ser efetuada sob a forma de uma designagao posterior nos termos da regra
24, desde que essa designacao esteja acompanhada da declaragdo requerida.

7) [Pedido internacional nao considerado como tal] Se o pedido internacional
for diretamente apresentado a Secretaria Internacional pelo depositante ou se ndo cumprir a
condigdo requerida no pardgrafo 1 da regra 6, ndo sera considerado como tal e sera devolvido
ao remetente.

Regra 12

Irregularidades relativas a classificacio de produtos e servicos

1) [Proposta de classificagdo] a) Se a Secretaria Internacional considerar que
as condigdes fixadas no item xiii) da alinea a) do pardgrafo 4 da regra 9 ndo foram cumpridas,
fard a sua propria proposta de classificagdo e de agrupamento, notificard a Administracdo de
origem e informara ao mesmo tempo o depositante.

b) A notificagdo da proposta indicara igualmente, se for o caso, o0 montante das
retribui¢des a serem pagas devido a classificacdo e ao agrupamento propostos.

2) [Divergéncia de opinido sobre a proposta] A Administragdo de origem
poderd, no prazo de trés meses a contar da data da notificagdo da proposta, comunicar a
Secretaria Internacional a sua opinido sobre a classificacdo e o agrupamento propostos.

3) [Lembrete da proposta] Se, no prazo de dois meses a contar da data da
notificagdo mencionada na alinea a) do paragrafo 1, a Administracdo de origem nao tiver
comunicado uma opinido sobre a classificacdo e o agrupamento propostos, a Secretaria
Internacional dirigirda a Administracdo de origem e ao depositante uma comunica¢do
reiterando a proposta. O envio de tal comunicacdo ndo afetara o prazo de trés meses
mencionado no pardgrafo 2.

4) [Retirada da proposta] Se, considerando a opinido comunicada nos termos
do pardgrafo 2, a Secretaria Internacional retirar a sua proposta, notificard esse fato a
Administra¢do de origem e informara, ao mesmo tempo, o depositante desse fato.

5) [Modificacdo da proposta] Se, considerando a opinido comunicada nos
termos pardgrafo 2, a Secretaria Internacional modificar a sua proposta, notificard a
Administragdo de origem e informard ao mesmo tempo o depositante de tal modificagdo e
qualquer outra conseqiiente alteragdo no montante indicado na alinea b) do paragrafo 1.

6) [Confirmacdo da proposta] Se, ndo obstante a opinido referida no paragrafo
2, a Secretaria Internacional confirmar a sua proposta, notificara esse fato &8 Administragdo de
origem e informard ao mesmo tempo o depositante desse fato.
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7) [Retribuigoes] a) Se nenhuma opinido tiver sido comunicada a Secretaria
Internacional nos termos do pardgrafo 2, o montante mencionado na alinea b) do paragrafo 1
devera ser pago no prazo de quatro meses a contar da data da notificagéo referida na alinea a)
do pardgrafo 1; caso contrdrio, o pedido internacional sera considerado abandonado e a
Secretaria Internacional notificard esse fato a Administragdo de origem e informard, ao
mesmo tempo, o depositante.

b) Se uma opinido for comunicada a Secretaria Internacional nos termos no
paragrafo 2, o montante mencionado na alinea b) do paragrafo 1 ou, se for caso, no paragrafo
5, devera ser pago no prazo de trés meses a contar da data em que a Secretaria Internacional
comunicou a modificacdo ou a confirmagdo da sua proposta nos termos do pardgrafo 5 ou 6,
conforme o caso; caso contrario, o pedido internacional serd considerado abandonado ¢ a
Secretaria Internacional notificard esse fato a Administragéo de origem e informard a0 mesmo
tempo o depositante.

c) Se uma opinido for comunicada a Secretaria Internacional nos termos do
paragrafo 2 ¢ se, considerando essa opinido, a Secretaria Internacional retirar a sua proposta
em conformidade com o pardgrafo 4, o montante mencionado na alinea b) do pardgrafo 1 nio
sera devido.

8) [Reembolso das retribui¢oes] Quando, em conformidade com o paragrafo 7
o pedido internacional for considerado abandonado, a Secretaria Internacional reembolsard o
autor do pagamento das retribuicdes pagas por esse pedido, apés dedugdo de um montante
correspondente a metade do retribuicdo de base referida nos pontos 1.1.1, 2.1.1 ou 3.1.1 da
Tabela de Retribuigdes.

9) [Classificagdo indicada na inscrigdo] Desde que o pedido internacional
cumpra as outras condi¢des requeridas, a marca sera registrada com a classificagdo e o
agrupamento que a Secretaria Internacional considerar corretos.

Regra 13

Irregularidades relativas a indica¢ao de produtos e servicos

1) [Comunicagdo de uma irregularidade pela Secretaria Internacional a
Administracdo de origem] Se a Secretaria Internacional considerar que alguns dos produtos e
servigos estdo indicados no pedido internacional por um termo demasiado vago para os fins
da classificacdo, ou que ¢ incompreensivel, ou incorreto do ponto de vista lingiiistico,
notificard esse fato & Administracdo de origem e informard, ao mesmo tempo, o depositante.
A Secretaria Internacional podera, na mesma notificagdo, sugerir um termo para substituir ou
suprimir o termo em questao.

2) [Prazo para corrigir a irregularidade] a) A Administragcdo de origem pode
fazer uma proposta para corrigir a irregularidade no prazo de trés meses a partir da notificagéo
mencionada no pardgrafo 1.

b) Se nenhuma proposta aceitavel for feita a Secretaria Internacional para
corrigir a irregularidade no prazo indicado na alinea a), a Secretaria Internacional incluird na
inscrigdo internacional o termo contido no pedido internacional, com a condi¢do de que a
Administragdo de origem tenha indicado a classe em que esse termo deveria ser classificado;
a inscrigdo internacional devera conter uma indicagdo segundo a qual, de acordo com a
opinido da Secretaria Internacional, o referido termo ¢ muito vago para os fins da
classificagdo, ou incompreensivel, ou incorreto do ponto de vista lingliistico, conforme o caso.
Quando nenhuma classe for indicada pela Administragdo de origem, a Secretaria
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Internacional suprimird ex officio o referido termo ¢ notificard esse fato a Administracdo de
origem, bem como informard, ao mesmo tempo, o depositante.

Capitulo 3

Inscricoes internacionais

Regra 14

Inscrigdo da marca no Cadastro Internacional

1) [Inscri¢do da marca no Cadastro Internacional] Quando a Secretaria
Internacional considerar que o pedido internacional cumpre as condigdes requeridas,
inscrevera a marca no Cadastro Internacional, notificard a inscri¢do internacional as
Administragdes das partes contratantes designadas, informara a Administragdo de origem
desse fato e dirigird uma certidao ao titular. Se a Administracao de origem o desejar e assim
tiver informado a Secretaria Internacional, a certiddo serd enviada ao titular por intermédio da
Administra¢do de origem.
2) [Conteuido da inscri¢do] A inscrigdo internacional contera
i) todos os dados mencionados no pedido internacional, a excegéo de qualquer
reivindicacdo de prioridade, nos termos do item iv) da alinea a) do paragrafo 4 da
regra 9, quando a data do depdsito anterior anteceda em mais de seis meses a da
inscri¢do internacional,

i1) a data da inscrigdo internacional,
ii1) o nimero da inscri¢do internacional,

iv) quando a marca puder ser classificada segundo a Classificagdo
Internacional dos Elementos Figurativos e, a ndo ser que o pedido internacional
contenha uma declaragdo segundo a qual o depositante deseja que a marca seja
considerada como uma marca em caracteres padrao, os simbolos pertinentes dessa
classificacdo determinados pela Secretaria Internacional,

v) para cada Parte Contratante designada, uma indica¢do informando que se
trata de uma Parte Contratante designada sob o Acordo ou de uma Parte
Contratante designada sob o Protocolo.

vi) indica¢des anexadas ao pedido internacional em conformidade com o item
i) da alinea g) do paragrafo 5 da regra 9 referentes ao Estado Membro ou aos
Estados Membros nos quais ou para os quais uma marca anterior, relativa a qual a
antigiiidade ¢ reivindicada, ¢ registrada, a data a partir da qual o registro da marca
anterior produziu efeitos e o nimero do registro pertinente.

Regra 15

Data da inscricfo internacional
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1) [Irregularidades que afetam a data da inscri¢do internacional] Quando o
pedido internacional recebido pela Secretaria Internacional ndo contiver todos os elementos
seguintes:

i) indicagdes que permitam estabelecer a identidade do depositante e que sejam

suficientes para entrar em contato com ele ou o seu mandatario, se houver algum,

i1) as partes contratantes designadas,
iii) uma reprodugdo da marca,

iv) a indicag¢@o dos produtos e servigos para os quais a inscri¢io da marca é
requerida, a inscri¢do internacional tera a data em que o tltimo dos elementos em
falta chegou a Secretaria Internacional; contudo, se o tltimo dos elementos em
falta chegar a Secretaria Internacional no prazo de dois meses mencionado no
paragrafo 4 do artigo 3 do Acordo e no paragrafo 4 do artigo 3 do Protocolo, a
inscri¢do internacional terd a data em que o pedido internacional incompleto foi
recebido ou, como previsto no paragrafo 1 da regra 11, é considerado como tendo
sido recebido pela Administracdo de origem.

2) [Data da inscri¢do internacional em outros casos] Em qualquer outro caso,
a inscri¢do internacional terd a data determinada nos termos do paragrafo 4 do artigo 3 do
Acordo e pardgrafo 4 do artigo 3 do Protocolo.

Capitulo 4

Fatos nas Partes Contratantes que afetam inscrigoes internacionais

Regra 16

Prazo para notificacio de uma recusa provisoria baseada em uma oposicao

1) [Informacoes relativas a eventuais oposi¢oes] a) Se uma declaragao tiver
sido feita por uma Parte Contratante nos termos das alineas b) e c), primeira sentenga, do
paragrafo 2 do artigo 5 do Protocolo, a Administragdo dessa Parte Contratante devera, no caso
de se ter tornado evidente relativamente a uma determinada inscri¢do internacional
designando essa Parte Contratante que o prazo de oposicdo expirard tarde demais para que
qualquer recusa baseada em uma oposicdo seja notificada a Secretaria Internacional dentro do
prazo de 18 meses mencionado na alinea b) do paragrafo 2 do artigo 5, informar a Secretaria
Internacional do numero e do nome do titular dessa inscrigao internacional.

b) Quando, no momento da comunicacdo das informagdes referidas na alinea
a), sejam conhecidas as datas em que o prazo de oposicdo comeca e termina, essas datas serdo
indicadas na comunicacdo. Se, nessa altura, essas datas ainda ndo sejam conhecidas, serdo
comunicadas a Secretaria Internacional o mais tardar ao mesmo tempo que qualquer
notificag@o de recusa provisoria baseada em uma oposigao.

¢) Quando for aplicavel a alinea a) e a Administragdo referida nessa alinea
tiver informado a Secretaria Internacional, antes da expiragdo do prazo de 18 meses referido
na mesma alinea, de que o prazo para o deposito das oposi¢des expirard nos 30 dias
antecedentes a expiragdo do prazo de 18 meses e da possibilidade de que sejam depositadas
oposic¢des nesses 30 dias, uma recusa provisoria baseada em uma oposig¢do depositada nesses
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30 dias pode ser notificada a Secretaria Internacional no prazo de um més a contar da data do
deposito da oposigdo.

2) [Anotagdo e transmissdo das informag¢bes] A Secretaria Internacional
anotard no Cadastro Internacional as informagdes recebidas nos termos do paragrafo 1, e as
transmitira ao titular.

Regra 17

Recusa provisoria e declaracio de concessiio de protecio

1) [Notificagdo de recusa provisoria] a) Uma notificagdo de recusa provisoria
pode conter uma declaragdo das razoes, pelas quais, a Administragdo que faz a notificacdo
considera que ndo pode ser concedida prote¢do na Parte Contratante em questdo (“recusa
provisoria ex officio’”) ou uma declaragdo segundo a qual ndo pode ser concedida prote¢do na
Parte Contratante em questdo por ter sido depositada uma oposigcdo (“recusa provisdria
baseada em uma oposi¢do”), ou ambas as declaragdes.

b) Uma notificagdo de recusa proviséria devera estar relacionada a uma
inscri¢do internacional, ser datada e ser assinada pela Administragdo que a efetua.

2) [Conteudo da notificagdo] Uma notificacdo de recusa provisoria contera ou
indicara

1) a Administracdo que faz a notificagéo,

ii) o numero da inscricdo internacional, acompanhado, de preferéncia, de
outras indica¢des que permitam confirmar a identidade da inscrigdo internacional,
tais como os elementos verbais da marca ou o nimero do pedido de base ou do
registro de base,

ii1) /suprimido]

1v) todos os motivos nos quais se baseia a recusa proviséria, acompanhados de
uma referéncia as correspondentes disposi¢coes essenciais da legislagéo,

v) quando os motivos em que se baseia a recusa provisoria sdo referentes a
uma marca que foi objeto de um pedido ou de um registro e com o qual a marca
objeto da inscri¢do internacional parece estar em conflito, a data e o nimero de
deposito, a data de prioridade (se for o caso), a data e o numero de registro (se
estiverem disponiveis), o nome ¢ o endereco do titular e uma reproducdo dessa
primeira marca, bem como a lista de todos os produtos e servigos ou dos produtos
e servigos pertinentes que figuram no pedido ou na inscri¢do relativos a essa
primeira marca, entendendo-se que referida lista pode ser redigida na lingua do
referido pedido ou do referida inscrigao,

vi) ou que os motivos em que se baseia a recusa provisoria afetam a totalidade
dos produtos e servicos, ou uma indicagdo dos produtos e servigos que sao
afetados, ou que ndo sdo afetados, pela recusa provisoria,

vii) o prazo, razoavel segundo as circunstancias, para apresentar um pedido de
revisdo da recusa provisoria ex officio ou da recusa provisoria baseada em uma
oposicdo, ou um recurso contra tal recusa, conforme o caso, para apresentar uma
réplica a oposi¢do, de preferéncia com uma indicacdo da data em que expira o
referido prazo, e a autoridade competente para a qual deverad ser apresentada o
pedido de revisdo, recurso ou réplica, com a indicagdo, se for o caso, da obrigagao
de apresentar o pedido de revisdo, recurso ou réplica por intermédio de um
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procurador com endereg¢o no territorio da Parte Contratante cuja Administragdo
proferiu a recusa.

3) [Exigéncias suplementares a respeito de uma notificacdo de recusa
provisoria baseada em uma oposi¢ao] Quando a recusa provisoria de protegdo se baseia em
uma oposi¢do, ou em uma oposi¢do ¢ outros motivos, a notificagdo deve ndo s6 cumprir as
condi¢cdes mencionadas no paragrafo 2, mas também indicar esse fato bem como o nome e o
endereco do oponente; contudo, ndo obstante o item v) do paragrafo 2, a Administragdo que
faz a notificagdo deve, quando a oposi¢do se baseia em uma marca que foi objeto de um
pedido ou de um registro, comunicar a lista dos produtos e servicos nos quais se baseia a
oposi¢do e pode, além disso, comunicar a lista completa dos produtos e servigos desse pedido
anterior ou desse registro anterior, entendendo-se que as referidas listas podem ser redigidas
no idioma do pedido anterior ou do registro anterior.

4) [Anotagdo; transmissdo de copias de notificagoes] A Secretaria
Internacional anotard a recusa provisoria no Cadastro Internacional juntamente com os dados
contidos na notifica¢do, com uma indicacdo da data na qual a notificagdo foi enviada ou é
considerada, nos termos da alinea d) do paragrafo 1 da regra 18, como tendo sido enviada a
Secretaria Internacional, e transmitird uma copia dessa notificagdo a Administragio de
origem, se esta Administragdo tiver informado a Secretaria Internacional que deseja receber
tais copias e, a0 mesmo tempo, enviard uma copia ao titular.

5) [Confirmacgdo ou retirada da recusa provisoria] a) Uma Administracdo que
tiver enviado a Secretaria Internacional uma notifica¢do de recusa provisoria deverd, uma vez
terminados todos os procedimentos junto a referida Administragdo relativamente a protegio
da marca, enviar a Secretaria Internacional uma declaracdo que indique

i) que a prote¢do da marca foi recusada na Parte Contratante em questéo, para

todos os produtos e servicos, ou

ii) que a marca esta protegida na Parte Contratante em questfio, para todos os
produtos e servigos solicitados, ou

ii1) os produtos e servigos para os quais a marca estd protegida na Parte
Contratante em questdo.

b) Se, depois de enviada a declaragdo feita nos termos da alinea a), uma nova
decisdo afetar a protecdo da marca, a Administragdo deverd, na medida em que tiver
conhecimento dessa decisdo, enviar a Secretaria Internacional mais uma declaracdo indicando
os produtos e servigos para os quais a marca esté protegida na Parte Contratante em questdo.?

c) A Secretaria Internacional anotara qualquer declaragdo recebida nos termos
da alinea a) ou b) no Cadastro Internacional e transmitira uma copia ao titular.

d) A Administragdo da Parte Contratante poderd, em uma declaracéo, notificar
ao Diretor-Geral que, nos termos da legislagdo da referida Parte Contratante,

1) qualquer recusa provisoria que tiver sido notificada a Secretaria

Internacional estd sujeita a revisdo pela referida Administragdo,
independentemente de tal revisao ter ou ndo ter sido solicitada pelo titular, e

ii) a decisdo tomada sobre a referida revisdo poderd ser objeto de mais uma
revisdo ou recurso junto a Administracdo.

2 Declaragdo interpretativa aprovada pela Assembléia da Unifio de Madri:

“A referéncia na alinea b) do paragrafo 5 da regra 17 a uma nova decisao que afeta a protegdo da marca, inclui
também o caso em que essa nova decisdo é tomada pela Administracdo, por exemplo no caso de restitutio in
integrum, nao obstante o fato de a Administracado ja ter declarado que estdo terminados os procedimentos junto a
Administracio”.
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Se esta declaragdo for aplicavel ¢ a Administragdo ndo puder comunicar a referida decisdo
diretamente ao titular da inscri¢@o internacional em questdo, a Administracdo deverd, embora
todos os procedimentos junto a referida Administragdo relativamente a protecdo da marca
possam ndo ter terminado, enviar a declaragdo mencionada na alinea a) a Secretaria
Internacional imediatamente depois da referida decisdo. Qualquer decisdo suplementar que
afete a protecdo da marca devera ser transmitida a Secretaria Internacional em conformidade
com a alinea b).

€) A Administragdo da Parte Contratante podera, em uma declaragio, notificar
ao Diretor-Geral que, nos termos da legislagdo da referida Parte Contratante, qualquer recusa
provisoria ex officio que tiver sido notificada a Secretaria Internacional ndo é passivel de
revisdo junto a referida Administragdo. No caso de ser aplicavel esta declaragdo, considerar-
se-4 que qualquer notificag@o ex officio de uma recusa provisoria pela referida Administracdo
inclui uma declaragdo feita em conformidade com o item i) ou iii) da alinea a).

6) [Declaragdo de concessdo de prote¢do] a) Uma Administragdo que ndo
tenha enviado uma notificacdo de recusa provisoria poderd, dentro do prazo aplicavel nos
termos do paragrafo 2 do artigo 5 do Acordo ou da alinea a) ou b) do paragrafo 2 de artigo 5
do Protocolo, enviar a Secretaria Internacional um dos seguintes documentos:

1) uma declaracdo indicando que terminaram todos os procedimentos junto

Administracdo ¢ que a Administra¢do decidiu conceder prote¢do a marca que
objeto da inscricdo internacional;

o o

il) uma declara¢do indicando que terminou o exame ex officio ¢ que a
Administragdo nao encontrou qualquer motivo de recusa, mas que a protegdo da
marca pode ainda ser objeto de uma oposi¢do ou observagdes da parte de
terceiros; a Administragdo indicara, neste caso, até que data pode ser feita
oposi¢ao;

ii1) no caso de ter sido enviada uma declaracdo nos termos do item ii), uma
declaragdo posterior indicando que expirou o prazo em que podia ser feita
oposicdo sem que tenha havido qualquer oposicdo ou observagdes e que a
Administracdo decidiu, portanto, conceder protegdo a marca que ¢ objeto da
inscri¢do internacional.’

b) A Secretaria Internacional anotard no Cadastro Internacional qualquer
declaragdo recebida nos termos da alinea a) e enviard uma copia ao titular.

Regra 18

Notificacoes irregulares de recusa provisoria

1) [Parte Contratante designada sob o Acordo] a) Uma notificagdo de recusa
provisoria comunicada pela Administragdo de uma Parte Contratante designada sob o Acordo,
ndo sera considerada como tal pela Secretaria Internacional

i) se ndo contiver nenhum nimero de inscri¢do internacional, a ndo ser que

outras indicagdes contidas na notificacdo permitam identificar a inscrigdo
internacional a que se refere a recusa provisoria,

ii) se ndo indicar nenhum motivo de recusa, ou

* Declaracio interpretativa aprovada pela Assembléia da Unido de Madri:
“As referéncias nos itens ii) e iii) da alinea a) do paragrafo 6 da regra 17 a observagdes da parte de terceiros
aplicam-se apenas as Partes Contratantes cujas legislagdes prevéem tais observagdes”.
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iii) se for dirigida tardiamente a Secretaria Internacional, ou seja, depois de
expirado o prazo de um ano a contar da data em que foi efetuada a inscricdo
internacional ou em que foi efetivada a anotagdo da designagdo posterior a
inscri¢do internacional, entendendo-se que essa data ¢ a mesma data do envio da
notificagdo da inscri¢do internacional ou da designacéo feita posteriormente.

b) Quando se aplicar a alinea a), a Secretaria Internacional transmitird contudo
uma copia da notificagdo ao titular, informard ao mesmo tempo o titular ¢ a Administragio
que enviou a notificagdo de recusa provisoria, que esta nfo foi considerada como tal pela
Secretaria Internacional e indicara as razoes.

¢) Se a notificagdo

1) ndo estiver assinada em nome da Administragdo que a comunicou, ou nio

cumprir as condi¢oes estabelecidas na regra 2 ou a condig¢do aplicdvel nos termos
do paragrafo 2 da regra 6,

ii) ndo contiver, se for o caso, indicagdes detalhadas sobre a marca com a qual
a marca objeto da inscricdo internacional parece estar em conflito (item v) do
pardgrafo 2 e paragrafo 3 da regra 17),

iii) ndo cumprir as condi¢des da alinea vi) pardgrafo 2 da regra 17,
iv) ndo cumprir as condi¢oes da alinea vii) do paragrafo 2 da regra 17, ou
V) [suprimido]

vi) ndo contiver, se for o caso , o nome ¢ o enderego do oponente, nem a
indicagdo dos produtos e servigos em que se baseia a oposig¢do (paragrafo 3 da
regra 17),

a Secretaria Internacional devera, exceto se for aplicivel a alinea d), anotar a recusa
provisoria no Cadastro Internacional. A Secretaria Internacional convidara a Administracdo
que comunicou a recusa proviséria a enviar uma notificac¢o retificada no prazo de dois meses
a contar da data do convite e transmitira ao titular uma copia da notificagdo irregular e do
convite enviado a Administragdo pertinente.

d) No caso de a notificagdo ndo cumprir com as condi¢des da alinea vii) do
paragrafo 2 da regra 17, a recusa provisoria ndo sera anotada no Cadastro Internacional. Se,
porém, a notificacdo retificada for enviada dentro do prazo mencionado na alinea c), esta
notificacdo serd considerada, para os efeitos do artigo 5 do Acordo, como tendo sido enviada
a Secretaria Internacional na data em que a notificagdo irregular lhe foi enviada. Se a
notificacdo ndo for retificada nesse prazo, ndo serd considerada como uma notificacdo de
recusa proviséria. Nesse ultimo caso, a Secretaria Internacional informara ao mesmo tempo o
titular e a Administragdo que enviou a notificagdo que a notificagdo de recusa provisoria nao
serd considerada como tal pela Secretaria Internacional e indicara os motivos.

e) Sempre que a legislacdo aplicavel assim permitir, qualquer notificagdo
retificada devera indicar um novo prazo, razoavel segundo as circunstancias, para apresentar
um pedido de revisdo da recusa provisoria ex officio ou da recusa provisoria baseada em uma
oposicao, ou um pedido de recurso contra estas recusas provisorias e, conforme o caso, para
apresentar uma réplica a oposicao, de preferéncia com uma indicacdo da data em que expira o
referido prazo.

f) A Secretaria Internacional transmitira uma copia de qualquer notificagao
retificada ao titular.

2) [Parte Contratante designada sob o Protocolo] a) Aplicar-se-a igualmente
o paragrafo 1 em caso de uma notificacdo de recusa proviséria comunicada pela
Administracdo de uma Parte Contratante designada sob o Protocolo, entendendo-se que o
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prazo mencionado no item iii) da alinea a) do paragrafo 1 serd o prazo aplicavel nos termos
das alineas a), b) ou ¢), item ii), do paragrafo 2 do artigo 5 do Protocolo.

b) Aplicar-se-4 a alinea a) do pardgrafo 1 para determinar se foi respeitado o
prazo antes da expira¢do do qual a Administragdo da Parte Contratante pertinente deve dar a
Secretaria Internacional as informagdes mencionadas no item 1) da alinea ¢) do pardgrafo 2 do
artigo 5 do Protocolo. Se essas informagdes forem dadas apds a expiragdo desse prazo, serdo
consideradas como se ndo tivessem sido dadas e a Secretaria Internacional informara desse
fato a Administragdo pertinente.

¢) Quando a notificagdo de recusa provisoria baseada em uma oposigdo ¢ feita
nos termos do item ii) da alinea c¢) do pardgrafo 2 do artigo 5 do Protocolo sem que as
condigdes do item i) da alinea c¢) do pardgrafo 2 do artigo 5 do Protocolo tenham sido
cumpridas, essa notificagdo de recusa provisoria ndo sera considerada como tal. Nesse caso, a
Secretaria Internacional enviard, mesmo assim, uma copia da notificacdo ao titular e
informard ao mesmo tempo o titular ¢ a Administragio que enviou a notificagdo, que a
notifica¢do de recusa provisoria ndo ¢ considerada como tal pela Secretaria Internacional, e
indicard os motivos desse fato.

Regra 19

Invalidacoes em Partes Contratantes designadas

1) [Conteudo da notificagdo de invalida¢do] Quando os efeitos de uma
inscri¢do internacional sejam invalidados em uma Parte Contratante designada, nos termos do
paragrafo 6 do artigo 5 do Acordo ou do paragrafo 6 do artigo 5 do Protocolo, e que a
invalidagdo j4 ndo possa ser objeto de um recurso, a Administragdo da Parte Contratante, cuja
autoridade competente proferiu a invalidacao, notificara esse fato a Secretaria Internacional.
A notificacdo contera ou indicara

1) a autoridade que proferiu a invalidagao,

ii) o fato de a invalida¢do ndo poder mais ser objeto de um recurso,
iii) o numero da inscri¢do internacional,
iv) o nome do titular,

v) se a invalidacdo ndo abranger a totalidade dos produtos e servicos, aqueles
para os quais a invalidacdo foi proferida ou aqueles para os quais a invalidagio
ndo foi proferida, e

vi) a data em que a invalidagao foi proferida bem como, se possivel, a data em
que entra em vigor.

2) [Anotagdo da invalida¢do e informagdo ao titular e a Administragdo
pertinente] a) A Secretaria Internacional anotara a invalidagdo no Cadastro Internacional com
os dados mencionados na notificacdo de invalidagdo e informara o titular desse fato. A
Secretaria Internacional informara também a Administragdo que enviou a notificagdo de
invalidacdo, da data em que a invalidacdo foi anotada no Cadastro Internacional, se essa
Administragdo tiver pedido para lhe enviarem tal informacao.

b) A invalidagdo devera ser anotada na data de recebimento pela Secretaria
Internacional de uma notificagdo que cumpra com as exigéncias aplicaveis.
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Regra 20

Restri¢ao do direito do titular de dispor da inscri¢io internacional

1) [Comunicagdo da informacdo] a) O titular de uma inscri¢do internacional
ou a Administra¢do da Parte Contratante do titular podera informar a Secretaria Internacional
de que o direito do titular de dispor da inscri¢do internacional foi restringido e, se tal for
apropriado, indicar as Partes Contratantes pertinentes.

b) A Administra¢do de qualquer Parte Contratante designada podera informar a
Secretaria Internacional de que o direito do titular de dispor da inscri¢do internacional foi
restringido no territorio dessa Parte Contratante.

c) As informagdes dadas nos termos da alinea a) ou b) consistirio de uma
declaracdo resumida dos fatos principais relativos a tal restrigdo.

2) [Retirada parcial ou total da restrigdo] Se a Secretaria Internacional tiver
sido informada, em conformidade com o paragrafo 1, de uma restrigdo do direito que o titular
possui para dispor da inscri¢@o, a parte que comunicou essa informagdo também informara a
Secretaria Internacional de qualquer retirada parcial ou total dessa restri¢do.

3) [Anotagdo] a) A Secretaria Internacional anotara no Cadastro Internacional
as informacdes comunicadas nos termos dos paragrafos 1 e 2 e informara tal fato ao titular, a
Administragdo da Parte contratante do titular e as Administragdes das Partes Contratantes
designadas pertinentes.

b) As informag¢des comunicadas nos termos dos pardgrafos 1 e 2 deverdo ser
anotadas na data de seu recebimento pela Secretaria Internacional, desde que a comunicagdo
cumpra com as exigéncias aplicaveis.

Regra 20bis

Licencas

1) [Pedido de anotagdo de uma licenga] a) Um pedido de anotagdo de uma
licenca devera ser apresentado a Secretaria Internacional no formulario oficial apropriado pelo
titular ou, se a Administragdo admitir tal apresentacdo, pela Administragio da Parte
Contratante do titular ou pela Administra¢do de uma Parte Contratante com relagdo a qual a
licenca € concedida.

b) O pedido indicara

1) o niamero da inscri¢ao internacional em questdo,

i1) o nome do titular,

iii) o nome e o endereco do licenciado, fornecidos em conformidade com as
Instrugdes Administrativas,

iv) as Partes Contratantes designadas com relagdo as quais a licenga ¢
concedida,

v) que a licenca é concedida para todos os produtos e servigos abrangidos pela
inscri¢do internacional, ou os produtos e servigos para os quais a licenca ¢
concedida, agrupados nas classes apropriadas da Classificagdo Internacional de
Produtos e Servicos.

¢) O pedido podera também indicar
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i) no caso de o licenciado ser uma pessoa fisica, o Estado de que essa pessoa é
nacional,

ii) no caso de o licenciado ser uma pessoa juridica, a natureza juridica dessa
entidade e o Estado e, se tal for aplicavel, a unidade territorial dentro desse
Estado, nos termos da legislagdo sob a qual a referida entidade juridica foi
constituida,

iii) que a licenca diz respeito apenas a uma parte do territério de uma
determinada Parte Contratante designada,

iv) no caso de o licenciado ter um procurador, o nome ¢ o endereco do
procurador, fornecidos em conformidade com as Instrugdes administrativas,

v) no caso de a licenca ser uma licenca exclusiva ou uma licenca tinica, esse
fato,*

vi) quando for aplicavel, a dura¢do da licenca.

d) O pedido devera ser assinado pelo titular ou pela Administragdo por meio da
qual o pedido ¢ apresentado.

2) [Pedido irregular] a) Se o pedido de anotagdo de uma licenga nio cumprir
as condigOes das alineas a), b) e d) do paragrafo 1, a Secretaria Internacional notificara esse
fato ao titular e, se o pedido tiver sido apresentado por uma Administragdo, a essa
Administragdo.

b) Se a irregularidade nao for corrigida dentro de trés meses a contar da data da
notificag¢do da irregularidade pela Secretaria Internacional, o pedido serd considerado como
tendo sido abandonado e a Secretaria Internacional notificard este fato ao titular e, se o pedido
tiver sido apresentado por uma Administragdo, a Secretaria Internacional notificard, ao
mesmo tempo, essa Administragdo, e restituira quaisquer retribuicdes pagas, deduzido o
montante correspondente a metade das retribuigdes aplicaveis mencionadas no ponto 7 da
Tabela de Retribui¢des, a quem tiver pago essas retribuigdes.

3) [Anotagdo e notificagdo] a) Se o pedido cumprir com as condi¢des das
alineas a), b) e d) do pardgrafo 1, a Secretaria Internacional anotara a licenga no Cadastro
Internacional juntamente com as informagdes contidas no pedido, notificard esse fato as
Administragdes das Partes Contratantes designadas a respeito das quais a licenga é concedida,
¢ informard, ao mesmo tempo, o titular e, se o pedido tiver sido apresentado por uma
Administragdo, essa Administragao.

b) A licenga deverd ser anotada na data de recebimento pela Secretaria
Internacional de um pedido que cumpra com as exigéncias aplicaveis.

4) [Alteragdo ou anulagdo da anotacdo de uma licenca] Os paragrafos 1 a 3
aplicam-se mutatis mutandis a um pedido de alteragdo ou de anula¢do da anota¢do de uma
licenca.

5) [Declaragdo segundo a qual a anotagdo de uma determinada licenca nio
produz efeitos] a) A Administracdo de uma Parte Contratante designada que é informada pela
Secretaria Internacional da anota¢do de uma licenga referente a essa Parte Contratante, podera
declarar que tal anotacao ndo produz efeitos na referida Parte Contratante.

b) A declaragdo a qual se refere a alinea a) devera indicar

1) as razdes pelas quais a anotagdo da licenca ndo produz efeitos,

4 Declaragdo interpretativa aprovada pela Assembléia da Unido de Madri:

“Nos casos em que um pedido de anotacdo de uma licenga ndo incluir a indicagdo, prevista no item v) da alinea
¢) do pardgrafo 1 da regra 20bis, de que a licenga ¢ exclusiva ou unica, podera considerar-se que a licenga é ndo-
exclusiva”.
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ii) no caso de a declara¢do nao afetar todos os produtos e servigos aos quais a
licenca diz respeito, os que sdo afetados pela declaragdo e os que nio sio afetados
pela declaragéo,

ii1) as correspondentes disposi¢des essenciais da legislacdo, e
1v) se tal declaragdo pode ser objeto de uma revisio ou de um recurso.

¢) A declaragdo a qual se refere a alinea a) devera ser enviada & Secretaria
Internacional antes da expiragdo de um prazo de 18 meses a contar da data em que a
notificagdo mencionada no paragrafo 3 tiver sido enviada & Administragdo pertinente.

d) A Secretaria Internacional anotard no Cadastro Internacional qualquer
declaragdo feita nos termos da alinea c) e notificard esse fato a quem (titular ou
Administra¢@o) tiver apresentado o pedido de anotagdo da licenga. A declaragido devera ser
anotada na data de recebimento pela Secretaria Internacional de uma comunica¢io que
cumpra com as exigéncias aplicaveis.

e) Qualquer decisdo final relacionada com uma declaragio feita nos termos da
alinea c) deverd ser notificada a Secretaria Internacional que a anotard no Cadastro
Internacional ¢ notificard esse fato a quem (titular ou Administragdo) tiver apresentado o
pedido de anotagdo da licenga.

6) [Declaragdo de que a anotacdo de licen¢as no Cadastro Internacional néo
produz efeitos em uma Parte Contratante] a) A Administragdo de uma Parte Contratante cuja
legislagdo ndo preveja a inscrigdo de licengas de marcas podera notificar o Diretor-Geral de
que a anotagdo de licengas no Cadastro Internacional nido produz efeitos nessa Parte
Contratante.

b) A Administragio de uma Parte Contratante cuja legislagdo preveja a
anotacdo de licencas de marcas poderd, antes da data em que esta regra entrar em vigor ou da
data em que a referida Parte Contratante ficar vinculada pelo Acordo ou pelo Protocolo,
notificar o Diretor-Geral de que a anotagdo de licengas no Cadastro Internacional ndo produz
efeitos nessa Parte Contratante. Tal notificagdo poderd ser retirada em qualquer momento.>

Regra 21

Substituicao de um registro nacional ou regional por uma inscriciio internacional

1) [Notificagdo] Quando, em conformidade com o paragrafo 2 do artigo 4bis do Acordo ou o
paragrafo 2 do artigo 4bis do Protocolo, a Administracdo de uma Parte Contratante designada
anotou no seu sistema, mediante um pedido apresentado diretamente pelo titular junto a essa
Administragdo, que um registro nacional ou regional foi substituido por uma inscri¢do
internacional, essa Administragdo notificard tal fato a Secretaria Internacional. Essa
notificagdo indicara

i) o nimero da respectiva inscri¢ao internacional,

5 Declaragdo interpretativa aprovada pela Assembléia da Unifo de Madri:

“A alinea a) do paragrafo 6 da regra 20bis trata do caso de uma notificagdo por uma Parte Contratante cuja
legislagdo ndo prevé a anotagdo de licengas de marcas; tal notificagdo pode ser feita em qualquer momento; a
alinea b), por outro lado, trata do caso de uma notificagdo por uma Parte Contratante cuja legislagdo prevé a
inscricdo de licengas de marcas mas é atualmente incapaz de tornar efetiva a anotagdo de uma licenca no
Cadastro Internacional; esta ultima notificagdo, que pode ser retirada em qualquer momento, s6 pode ser feita
antes de esta regra ter entrado em vigor ou antes de a parte contratante ficar vinculada pelo Acordo ou pelo
Protocolo”™.
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ii) quando a substituicdo seja apenas relativa a um ou varios produtos e
servigos enumerados na inscri¢do internacional, esses produtos e servicos, e

iii) a data e o niimero do depdsito, a data de concessdo e o niimero do registro
e, se houver, a data de prioridade do registro nacional ou regional que foi
substituido pela inscricdo internacional.

A notificagdo poderda também incluir informagdes relativas a quaisquer outros direitos
adquiridos em virtude do registro nacional ou regional, na forma acordada entre a Secretaria
Internacional e a Administragdo pertinente.

2) [Anotacgdo] a) A Secretaria Internacional anotard no Cadastro Internacional
as indicagdes notificadas nos termos do paragrafo 1 e informara o titular desse fato.

b) As indicagdes notificadas nos termos do pardgrafo 1 deverdo ser anotadas na
data de recebimento pela Secretaria Internacional de uma notificagdo que cumpra com as
exigéncias aplicaveis.

Regra 21bis

Outros fatos relativos a reivindicacao de antigiiidade

1) [Recusa final da reivindicagdo de antigiiidade] Quando uma reivindica¢do
de antigiiidade tiver sido anotada no Cadastro Internacional com respeito a designa¢fio de uma
Organizagdo Contratante, a Administragdo de tal Organizacdo notificard a Secretaria
Internacional de qualquer decisdo de recusa, total ou parcial, da validade de tal reivindicagdo.

2) [Reivindicagdo de antigiiidade posterior a inscri¢do internacional] Quando
o titular de uma inscri¢ao internacional que designe uma Organizagdo Contratante tiver, nos
termos da legislagdo da referida Organizacdo Contratante, reivindicado diretamente a
Administragdo de dita Organizagdo a antigiiidade de uma ou mais marcas registradas
anteriormente em, ou para, um Estado Membro da referida Organizagdo, e quando tal
reivindicacao tiver sido aceita pela referida Administragdo, a Administragdo notificard esse
fato a Secretaria Internacional. Tal notificacdo indicara:

1) o niamero da inscri¢do internacional em questdo, e

ii) o Estado Membro ou Estados Membros nos quais a marca anterior esta
registrada, juntamente com a data a partir da qual o registro da marca anterior
produziu efeitos ¢ o nimero do registro pertinente.

3) [Outras decisoes que afetam a reivindicagdo de antigiiidade] A
Administragdo de uma Organizacao Contratante notificara a Secretaria Internacional sobre
qualquer decisdo final, incluindo uma retirada ou anulagdo, que afete a reivindicagdo de
antigiiidade que tenha sido anotada no Cadastro Internacional.

4) [Anotagoes no Cadastro Internacional] A Secretaria Internacional anotara
no Cadastro Internacional a informagao notificada nos termos dos paragrafos 1 e 3.

Regra 22

Cessacdo dos efeitos do pedido de base, do registro dele resultante, ou do registro de base

1) [Notificagao relativa a cessa¢do dos efeitos do pedido de base, do registro
dele resultante, ou do registro de base] a) Quando os paragrafos 3 e 4 do artigo 6 do Acordo
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ou os paragrafos 3 e 4 do artigo 6 do Protocolo, ou ambos, se apliquem, a Administra¢do de
origem devera notificar esse fato a Secretaria Internacional e indicard
1) o nimero da inscri¢do internacional,

ii) o nome do titular,

iii) os fatos e decisdes que afetam o registro de base, ou, quando a respectiva
inscrigdo internacional se baseie em um pedido de base que ndo deu lugar a um
registro, os fatos e decisdes que afetem o pedido de base ou, quando a inscrigio
internacional se baseie em um pedido de base que deu lugar a um registro, os fatos
¢ decisdes que afetem esse registro bem como a data a partir da qual esses fatos ¢
decisdes produzam os seus efeitos, e

iv) quando os referidos fatos e decisdes afetarem somente a inscri¢do
internacional relativamente a apenas alguns dos produtos e servigos, os produtos e
servigos afetados por esses fatos e decisdes ou aqueles que ndo sdo afetados por
esses fatos e decisoes.

b) Quando uma agao judicial referida no pardgrafo 4 do artigo 6 do Acordo, ou
um processo referido no item 1), ii) ou iii) do paragrafo 3 do artigo 6 do Protocolo tiverem
comegado antes da expira¢do do periodo de cinco anos mas, antes da expiragdo desse periodo,
ndo tenham resultado no julgamento definitivo referido no pardgrafo 4 do artigo 6 do Acordo,
na decisdo final referida na segunda sentenga do paragrafo 3 do artigo 6 do Protocolo ou na
retirada ou na renuncia mencionadas na terceira sentenga do paragrafo 3 do artigo 6 do
Protocolo, a Administracdo de origem, quando tiver conhecimento do fato, notificard este
ultimo a Secretaria Internacional, logo que possivel, apds a expiragéo do referido periodo.

c) Apos a agdo judicial ou o processo referido na alinea b) ter resultado no
julgamento definitivo referido no paragrafo 4 do artigo 6 do Acordo, na decisdo final
mencionada na segunda sentenca do paragrafo 3 do artigo 6 do Protocolo ou na retirada ou na
reniincia mencionadas na terceira sentenga do paragrafo 3 do artigo 6 do Protocolo, a
Administragdo de origem, quando tiver conhecimento do fato, notifica-lo-a a Secretaria
Internacional, logo que possivel, e dara as indicagdes referidas nos itens i) a iv) da alinea a).

2) [Anotagdo e transmissdo da notificagdo; anulacdo da inscricdo
internacional] a) A Secretaria Internacional anotard no Cadastro Internacional qualquer
notificagdo referida no pardgrafo 1 ¢ transmitira uma copia dessa notificagdo as
Administragdes das Partes Contratantes designadas e ao titular.

b) Quando uma notificacdo referida nas alineas a) ou c) do paragrafo 1 venha a
requerer a anulacdo da inscricdo internacional e cumpra as condigdes desse paragrafo, a
Secretaria Internacional anulard, na medida do aplicavel, a inscri¢ao internacional no Cadastro
Internacional.

¢) Quando a inscrig@o internacional for anulada no Cadastro Internacional em
conformidade com a alinea b), a Secretaria Internacional notificard as Administracdes das
Partes Contratantes designadas e ao titular os seguintes aspectos:

i) a data em que a inscrigdo internacional foi anulada no Cadastro

Internacional;

i1) quando a anulacdo se refira a todos os produtos e servicos, esse fato;

iii) quando a anulagdo apenas se refira a alguns dos produtos e servi¢os, os que
foram indicados nos termos do item iv) da alinea a) do paragrafo 1.
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Regra 23

Divisao ou fusio dos pedidos de base, dos registros deles resultantes, ou dos registros de
base

1) [Notificag¢do da divisdo do pedido de base ou da fusdo dos pedidos de base]
Quando, durante o periodo de cinco anos mencionado no paragrafo 3 do artigo 6 do
Protocolo, o pedido de base seja dividido em dois ou mais pedidos, ou vérios pedidos de base
sejam transformados em um tnico pedido, a Administragdo de origem notificara esse fato a
Secretaria Internacional e indicara
1) o niimero da inscri¢do internacional ou, se a inscri¢do internacional ainda
ndo tiver sido efetuada, o numero do pedido de base,

ii) o nome do titular ou do depositante,

iii) o nimero de cada pedido resultante da divisio ou o nimero do pedido
resultante da fusdo.

2) [Anotagdo e notificagdo pela Secretaria Internacional] A Secretaria
Internacional anotard no Cadastro Internacional a notificagdo mencionada no paragrafo 1 e
enviard ao mesmo tempo uma notificagdo as Administragdes das Partes Contratantes
designadas e ao titular.

3) [Divisdo ou fusdo de inscri¢oes resultantes de pedidos de base ou de
registros de base] Aplicar-se-do, mutatis mutandis, os paragrafos 1 e 2 a divisdo de qualquer
inscrigdo ou fusdo resultante do pedido ou pedidos de base durante o prazo de cinco anos
mencionado no paragrafo 3 do artigo 6 do Protocolo e a divisdo do registro de base ou a fusio
de registros de base durante o prazo de cinco anos mencionado no paragrafo 3 do artigo 6 do
Acordo e no paragrafo 3 do artigo 6 do Protocolo.

Capitulo 5§
Designacées posteriores; alteracoes

Regra 24

Designacio posterior a inscri¢io internacional

1) [Capacidade] a) Uma Parte Contratante podera ser objeto de uma
designagdo posterior a inscri¢do internacional (doravante denominada “designac@o posterior”)
se, no momento dessa designacdo, o titular preencher as condi¢des, nos termos do paragrafo 2
do artigo 1 e do artigo 2 do Acordo ou nos termos do artigo 2 do Protocolo, de ser titular de
uma inscri¢do internacional.

b) Se a Parte Contratante do titular estiver vinculada pelo Acordo, o titular
pode designar, nos termos do Acordo, qualquer Parte Contratante vinculada pelo Acordo.

¢) Se a Parte Contratante do titular estiver vinculada pelo Protocolo, o titular
pode designar, nos termos do Protocolo, qualquer Parte Contratante vinculada pelo Protocolo,
desde que as referidas Partes Contratantes ndo estejam ambas vinculadas pelo Acordo.
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2) [Apresentagdo; formulario e assinatura] a) Uma designagdo posterior
devera ser apresentada a Secretaria Internacional pelo titular ou pela Administracdo da Parte
Contratante do titular; contudo,

i) quando se aplica o paragrafo 1 da regra 7, tal como em vigor antes de 4 de

Outubro de 2001, a designacdo deve ser apresentada pela Administragio de
origem;

ii) quando sdo designadas sob o Acordo qualquer ou quaisquer das Partes
Contratantes, a designag@o posterior devera ser apresentada pela Administra¢do da
Parte Contratante do titular.

iii) quando o pardgrafo 7 for aplicavel, a designagdo posterior resultante de
uma conversdo deve ser apresentada pela Administragdo da Organizacdo
Contratante.

b) A designacdo posterior devera ser apresentada no formulario oficial em um
exemplar. Quando for apresentada pelo titular, devera ser assinada pelo proprio titular.
Quando for apresentada por uma Administracdo, devera ser assinada por essa Administragdo
¢, quando a Administragdo o exige, também pelo titular. Quando for apresentada por uma
Administracdo e quando essa Administragdo, sem exigir que a designagdo posterior seja
assinada pelo titular, autorizar que também seja assinada por ele, este tltimo podera assinar a
designagdo posterior.

3) [Contenido] a) Conforme estipulado na alinea b) do paragrafo 7, a
designacdo posterior contera ou indicara:

1) o niimero da respectiva inscri¢do internacional,

i1) o nome e o endereco do titular,
ii1) a Parte Contratante que ¢ designada,

iv) se a designacdo posterior for relativa a todos os produtos e servigos
enumerados na respectiva inscri¢do internacional, esse fato, ou, se a designacdo
posterior for apenas relativa a uma parte dos produtos e servigos enumerados na
respectiva inscricdo internacional, esses produtos e servigos,

v) o montante das retribui¢des pagas e o modo de pagamento, ou as instru¢des
para debitar o montante requerido das retribuicdes em uma conta aberta na
Secretaria Internacional, ¢ a identificacdo da parte que efetua o pagamento ou
fornece as instrucoes, e,

vi) se a designacdo posterior for apresentada por uma Administragdo, a data em
que foi recebida por essa Administragdo.

b) Quando a designagdo posterior for relativa a uma Parte Contratante que fez
uma notificagdo nos termos do paragrafo 2 da regra 7, essa designagdo posterior também
contera uma declaracdo de intengdo de utilizar a marca no territorio dessa Parte Contratante; a
declarag@o deverd, conforme o que esta prescrito por essa Parte Contratante,

1) ser assinada pelo proprio titular e ser feita em um formuldrio oficial distinto

anexado a designagdo posterior, ou

ii) ser incluida na designagdo posterior.

c) A designagdo posterior podera também conter
i) as indicagdes ¢ a tradugdo ou as traducdes, conforme o caso, referidas na
alinea b) do paragrafo 4 da regra 9,
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ii) um pedido de que a designagdo posterior produza efeitos apds a anotaciio de
uma alteragdo ou de uma anulagdo relativa a inscrigdo internacional em questio
ou apods a prorrogacdo da inscri¢do internacional.

iii) quando a designagdo posterior for referente a uma Organizagio
Contratante, as indicagdes relacionadas com o item i) da alinea g) do paragrafo 5
da regra 9, que devera ser em formulario oficial separado para ser anexado a
designagdo posterior, e no item ii) da alinea g) do pardgrafo 5 da regra 9.

d) Quando a inscrigdo internacional fundamentar-se em um pedido de base,
uma designacdo posterior nos termos do Acordo devera ser acompanhada de uma declaracio,
assinada pela Administragdo de origem, certificando que esse pedido resultou em um registro
e indicando a data e o niimero desse registro, a ndo ser que essa declara¢do ja tenha sido
recebida pela Secretaria Internacional.

4) [Retribuicées] A designacdo posterior estard sujeita ao pagamento das
retribui¢des indicadas no ponto 5 da Tabela de Retribuigdes.

5) [Irregularidades] a) Se a designagdo posterior ndo cumprir as condicdes
requeridas, e ressalvado o paragrafo 10, a Secretaria Internacional notificard esse fato ao
titular e, se a designagdo posterior foi apresentada por uma Administragdo, a essa
Administragdo.

b) Se a irregularidade ndo for corrigida no prazo de trés meses a contar da data
da sua notificagdo pela Secretaria Internacional, a designacdo posterior sera considerada
abandonada, e a Secretaria Internacional notificara esse fato ao mesmo tempo ao titular e, se a
designacdo posterior foi apresentada por uma Administragdo, a essa Administracdo, e
reembolsard ao autor o pagamento de quaisquer retribui¢cdes pagas, apos a deducdo de um
montante correspondente a metade da retribuicdo de base indicada no ponto 5.1 da Tabela de
Retribuigdes.

c) Ndo obstante as alineas a) ¢ b), se as condi¢des fixadas nas alineas b) ou ¢)
do paragrafo 1 ndo forem cumpridas relativamente a uma ou varias Partes Contratantes
designadas, a designagdo posterior sera considerada como ndo contendo a designagdo dessas
Partes Contratantes, e quaisquer retribui¢des complementares ou individuais ja pagas
relativamente a essas Partes Contratantes serdo reembolsadas. Se as condi¢oes da alinea b) ou
c) do paragrafo 1 ndo forem cumpridas relativamente a nenhuma das Partes Contratantes
designadas, a alinea b) sera aplicavel.

6) [Data da designacdo posterior] a) Uma designagdo posterior diretamente
apresentada a Secretaria Internacional pelo titular, ressalvado o item i) da alinea c), indicard a
data da sua recepcao pela Secretaria Internacional.

b) Uma designacdo posterior apresentada a Secretaria Internacional por uma
Administra¢do, ressalvado o item 1) da alinea c) ¢ as alineas d) e ¢), indicara a data em que foi
recebida por essa Administragdo, desde que a referida designacdo tenha sido recebida pela
Secretaria Internacional no prazo de dois meses a partir dessa data. Se a designagdo posterior
ndo tiver sido recebida pela Secretaria Internacional nesse prazo, essa designagdo posterior
deve, ressalvado o item 1) da alinea c) e as alineas d) ¢ e), indicar a data da sua recepcao pela
Secretaria Internacional.

c) Se a designagdo posterior ndo cumprir as condi¢cdes requeridas e a
irregularidade for corrigida no prazo de trés meses a contar da data da notificagdo referida na
alinea a) do paragrafo 5,

1) a designacao posterior deverd, nos casos em que a irregularidade for relativa

a qualquer das condicdes referidas nos itens 1), iii) e iv) da alinea a) e no item 1) da
alinea b) do paragrafo 3, indicar a data em que essa designacgdo foi regularizada, a
ndo ser que a referida designagdo tenha sido apresentada a Secretaria Internacional
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por uma Administragdo ¢ a irregularidade tiver sido corrigida no prazo de dois
meses referido na alinea b); neste ultimo caso, a designagdo posterior devera
indicar a data em que foi recebida por essa Administragdo;

ii) a data aplicavel nos termos da alinea a) ou b), conforme o caso, ndo sera
afetada por uma irregularidade relativa as condi¢des que néo as referidas nos itens
i), iii) e iv) da alinea a) e no item i) da alinea b) do paragrafo 3.

d) Nao obstante as alineas a), b) e c¢), quando a designagido posterior contiver
um pedido apresentado em conformidade com o item ii) da alinea ¢) do pardgrafo 3, a
designac¢do posterior pode indicar uma data posterior a que resulta da aplicagdo da alinea a),
b) ou c¢).

¢) Quando uma designagdo posterior resultar da conversdo em conformidade
com o paragrafo 7, essa designacdo posterior devera indicar a data na qual a designagio da
Organizacao Contratante foi anotada no Cadastro Internacional.

T) [Designagdo posterior resultante de uma conversdo] a) Quando uma
designacdo de uma Organizacdo Contratante tiver sido anotada no Cadastro Internacional e,
na medida em que tal designacdo tenha sido retirada, recusada ou seus efeitos tenham cessado
nos termos da legislacdo daquela Organizagdo, o titular da inscri¢do internacional pertinente
poderd requerer a conversdo da designagdo da referida Organizacdo Contratante na
designac¢do de qualquer Estado Membro daquela Organizagdio Contratante que seja parte do
Acordo e/ou do Protocolo.

b) uma solicitagdo de conversdo de acordo com a alinea a) devera indicar os
elementos referidos nos itens 1) a iii) e v) da alinea a) do pardgrafo 3, juntamente com:

1) a Organizacdo Contratante cuja designa¢@o devera ser convertida, e

i1) quando a designacdo posterior de um Estado Contratante resultante da
conversao for para todos os produtos e servicos listados com relagdo a designagdo
da Organizagdo Contratante, esse fato, ou, quando a designacdo do Estado
Contratante for somente para parte dos produtos e servicos listados na designagio
da Organizagao Contratante, aqueles produtos e servigos.

8) [Anotacdo e notificagdo] Quando a Secretaria Internacional verificar que a
designacdo posterior estd em conformidade com os requisitos aplicaveis, a Secretaria
Internacional anotard a designacdo no Cadastro Internacional e notificara, de acordo, a
Administra¢do da Parte Contratante que foi designada na designag@o posterior e, a0 mesmo
tempo, informard o titular e, se a designagdo posterior foi apresentada por uma
Administracao, a Administracao.

9) [Recusa] As regras 16 a 18 serdo aplicadas mutatis mutandis.

10) [Designagdo posterior ndo considerada como tal] Se as condi¢des da
alinea a) do paragrafo 2 ndo forem cumpridas, a designacao posterior ndo sera considerada
como tal e a Secretaria Internacional informara o remetente desse fato.

Regra 25

Pedido de anotaciio de uma alteraciio; pedido de anotacio de uma anulagio

1) [Apresentacdo do pedido] a) Um pedido de anotagdo deve ser apresentado a
Secretaria Internacional, em um s6 exemplar, no formuldrio oficial correspondente quando
esse pedido € relativo a
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1) uma alterag¢do de titularidade da inscri¢do internacional para todos ou parte
dos produtos e servicos e relativamente a todas ou algumas das Partes
Contratantes designadas;

i1) uma limitagdo da lista dos produtos e servicos relativamente a todas ou
algumas das Partes Contratantes designadas;

iii) uma rentincia relativamente a algumas das Partes Contratantes designadas
para todos os produtos e servigos;

1v) uma altera¢@o do nome ou do enderego do titular;

v) a anulacdo da inscricdo internacional relativamente a todas as Partes
Contratantes designadas para todos ou parte dos produtos e servigos.

b) Ressalvada a alinea c), o pedido deve ser apresentado pelo titular ou pela
Administrag¢do da Parte Contratante do titular; porém, o pedido de anota¢do de uma alteragio
de titular pode ser apresentado através da Administracdo da Parte Contratante, ou de uma das
Partes Contratantes, indicada no referido pedido de acordo com o item iv) da alinea a) do
paragrafo 2.

c¢) O pedido de anotagdo de uma rentincia ou de uma anulagdo ndo pode ser
apresentado diretamente pelo titular no caso de a rentncia ou a anulag@o afetar qualquer Parte
Contratante cuja designacdo ¢ regida pelo Acordo.

d) Quando o pedido for apresentado pelo titular, deverd ser assinado pelo
titular. Quando for apresentado por uma Administracdo, devera ser assinado por essa
Administragdo e, quando a Administracdo o exigir, também pelo titular. Quando for
apresentado por uma Administracdo e quando essa Administragdo, sem exigir que o pedido
seja assinado pelo titular, autorizar que também seja assinado por ele, este ultimo pode assinar
o pedido.

2) [Conteudo do pedido] a) O pedido de anotacdo de uma alteragdo ou o
pedido de anotacdo de uma anulacdo deve conter ou indicar, além da alterag@o ou da anulagdo
solicitada

1) o nimero da respectiva inscri¢do internacional,

ii) o nome do titular, exceto quando a alteragdo ¢é relativa ao nome ou a
enderego do procurador,

iii) no caso de alteragdo de titular da inscri¢do internacional, o nome e o
enderego, fornecidos em conformidade com as instrugées administrativas, da
pessoa fisica ou juridica mencionada no pedido como sendo o novo titular da
inscrigdo internacional (doravante denominado o “novo titular”),

iv) no caso de alteragdo de titular da inscrigdo internacional, a Parte
Contratante ou as Partes Contratantes relativamente a qual ou as quais o novo
titular preenche as condigdes previstas no paragrafo 2 do artigo 1 e no artigo 2 do
Acordo ou no artigo 2 do Protocolo para ser o titular de uma inscri¢do
internacional,

v) no caso de alteracdo de titular da inscrigdo internacional, quando o enderego
do novo titular indicado em conformidade com o item iii) ndo estiver situado no
territério da Parte Contratante, ou de uma das Partes Contratantes, indicadas em
conformidade com o item iv), e exceto se o novo titular indicou que é nacional de
um Estado contratante ou de um Estado membro de uma Organizagdo
Contratante, o endereco do estabelecimento, ou o domicilio, do novo titular na
Parte Contratante ou em uma das Partes Contratantes relativamente a qual ou as
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quais o novo titular preenche as condi¢des para ser o titular de uma inscricio
internacional,

vi) no caso de alteracdo de titular da inscri¢do internacional ndo relativa a
todos os produtos e servigos, nem a todas as Partes Contratantes designadas, os
produtos e servigos ¢ as Partes Contratantes designadas relativamente aos quais se
refere a alteragdo de titular, e

vii) o montante das retribui¢oes pagas e o modo de pagamento ou as instru¢des
de débito do valor das retribui¢des requeridas para uma conta aberta na Secretaria
Internacional, e a identificacdo do autor do pagamento ou das instrucgdes.

b) O pedido de anotagdo de uma alteragéo de titular da inscri¢do internacional
pode igualmente conter,
i) quando o novo titular for uma pessoa fisica, uma indica¢do do Estado do
qual o novo titular é nacional,

(<%

ii) quando o novo titular for uma pessoa juridica, indicag¢des relativas
natureza juridica dessa pessoa juridica bem como ao Estado, e, se for o caso,
unidade territorial no interior desse Estado, nos termos da legislagdo conforme
qual a referida pessoa juridica foi constituida.

o o

c) O pedido de anotagdo de uma alteracdo ou de uma anulagdo pode também
conter um pedido para que essa anotac@o seja efetuada antes, ou depois da anotagdo de uma
outra alteracdo ou anula¢do ou de uma designacao posterior relativa a inscri¢do internacional
em causa, ou apos a prorroga¢do da inscri¢do internacional.

3) [Pedido ndo admissivel] Uma alteracdo de titular de uma inscrigio
internacional ndo poderd ser feita relativamente a uma determinada Parte Contratante
designada, se essa Parte Contratante

i) for parte do Acordo mas nao do Protocolo e a Parte Contratante indicada nos

termos do item iv) da alinea a) do pardgrafo 2 ndo for parte do Acordo, ou
nenhuma das Partes Contratantes indicadas nos termos desse paragrafo forem
partes do Acordo;

ii) for parte do Protocolo mas ndo do Acordo e a Parte Contratante indicada
nos termos do item iv) da alinea a) do paragrafo 2 ndo for parte do Protocolo, ou
nenhuma das Partes Contratantes indicadas nos termos desse paragrafo forem
partes do Protocolo.

4) [Pluralidade de novos titulares] Quando o pedido de anotagdo de uma
alteracdo de titular da inscrigdo internacional indicar varios novos titulares, essa alteracdo ndo
pode ser feita, relativamente a uma determinada Parte Contratante designada, se qualquer ou
quaisquer dos novos titulares ndo preencherem as condig¢des para serem titulares da inscri¢do
internacional relativamente a essa Parte Contratante.

Regra 26

Irregularidades nos pedidos de anotacio de uma alteracdo ou de anota¢io de uma
anulacio

1) [Pedido irregular] Quando o pedido de anotacdo de uma alteragdo, ou o
pedido de anotagdo de uma anulagdo, mencionado na alinea a) do pardgrafo 1 da regra 25 ndo
cumprirem com as condi¢des requeridas, e ressalvado o pardgrafo 3, a Secretaria
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Internacional notificard esse fato ao titular e, se o pedido tiver sido apresentado por uma
Administragdo, a essa Administracéo.

2) [Prazo para corrigir a irregularidade] A irregularidade pode ser corrigida
no prazo de trés meses a contar da data da sua notificagfio pela Secretaria Internacional. Se a
irregularidade ndo for corrigida no prazo de trés meses a contar da data da notificacdo da
irregularidade pela Secretaria Internacional, o pedido serd considerado abandonado, e a
Secretaria Internacional notificard esse fato, ao mesmo tempo, ao titular bem como a
Administra¢do, caso o pedido de anotagdo de uma alteragdo ou o pedido de anotacdo de uma
anulagdo tenha sido apresentado por essa Administragdo, e reembolsard todas as retribui¢des
pagas ao autor do pagamento dessas retribui¢des, apos deducdo de um montante
correspondente a metade das retribuicdes pertinentes referidas no ponto 7 da Tabela de
Retribuicoes.

3) [Pedidos ndo considerados como tal] Se as condi¢des da alinea b) ou ¢) do
paragrafo 1 da regra 25 ndo forem cumpridas, o pedido ndo sera considerado como tal e a
Secretaria Internacional informaréa o remetente desse fato.

Regra 27

Anota¢do e notificacio de uma alteraciio ou uma anulacio; fusiio de inscricdes
internacionais; declara¢fio segundo a qual uma alteraciio de titularidade ou uma
limitacido nao produz efeitos

1) [Anotagdo e notificagdo de uma alteracdo ou de uma anulagdo] a) A
Secretaria Internacional, desde que o pedido referido na alinea a) do pardgrafo 1 da regra 25
seja regular, anotara imediatamente a alteracdo ou a anulagdo no Cadastro Internacional,
notificard esse fato as Administragdes das Partes Contratantes designadas em que a alteragdo
produz efeitos ou, no caso de uma anulagdo, as Administracdes de todas as Partes
Contratantes designadas, e devera informar ao mesmo tempo o titular e, se o pedido tiver sido
apresentado por uma Administracdo, essa Administracdo. Se a anotac¢do for relativa a uma
alteragdo de titular, a Secretaria Internacional devera também informar o antigo titular, no
caso de uma alteraco total de titular, e o titular da parte da inscri¢do internacional que foi
cedida ou transmitida, no caso de uma alteracdo parcial de titular. Se o pedido de anota¢io de
uma anulagdo tiver sido apresentado pelo titular ou por uma Administracdo que ndo seja a
Administra¢do de origem durante o periodo de cinco anos referido no paragrafo 3 do artigo 6
do Acordo e no pardgrafo 3 do artigo 6 do Protocolo, a Secretaria Internacional devera
informar também a Administragdo de origem. :

b) A alteracdo ou a anulagdo deve ser anotada na data em que a Secretaria
Internacional receba o pedido de anotagdo cumprindo com as condi¢des requeridas; contudo,
se um pedido for apresentado em conformidade com a alinea c) do paragrafo 2 da regra 25,
esse pedido podera ser anotado em uma data posterior.

2) [suprimido]

3) [Anotagdo da fusdo de inscrigdes internacionais] Se a mesma pessoa fisica
ou juridica tiver sido anotada como titular de duas ou mais inscrigdes internacionais como
conseqiiéncia de uma alteragdo parcial de titularidade, sera feita a fusdo dessas inscrigdes a
pedido da referida pessoa, pedido esse que pode ser apresentado diretamente ou por
intermédio da Administracdo da Parte Contratante do titular. A Secretaria Internacional
notificard esse fato as Administracoes das Partes Contratantes designadas afetadas pela
alteracdo e informard, ao mesmo tempo, o titular e, se o pedido tiver sido apresentado por uma
Administragdo, essa Administracao.
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4) [Declaragdo segundo a qual uma alteragdo de titular ndo produz efeitos] a)
A Administragdo de uma Parte Contratante designada, a quem a Secretaria Internacional
notifica uma alteragdo de titularidade que afete essa Parte Contratante, pode declarar que essa
altera¢do de titularidade ndo produz efeitos na referida Parte Contratante. O resultado dessa
declaracdo ¢ que, relativamente a referida Parte Contratante, a respectiva inscri¢do
internacional em questdo ficara em nome do antigo titular.

b) A declaracdo referida na alinea a) deverd indicar

1) os motivos pelos quais a alteragéo de titularidade ndo produz efeitos,
i1) as correspondentes disposi¢des essenciais da legislagdo, e
iii) se essa declaracdo pode ser objeto de uma revisdo ou de um recurso.

c) A declaragdo mencionada na alinea a) devera ser enviada a Secretaria
Internacional, antes da expiracdo do prazo de 18 meses a contar da data em que a notificacdo
mencionada na alinea a) tiver sido enviada & Administra¢do pertinente.

d) A Secretaria Internacional anotarda no Cadastro Internacional qualquer
declaragao feita em conformidade com a alinea c¢) e, conforme o caso, anotard como uma
inscri¢do internacional separada a parte da inscricdo internacional que tenha sido o objeto da
referida declaragdo, e notificard esse fato a parte (titular ou Administragdo) que tiver
apresentado o pedido de anotagdo de uma alterag@o de titularidade e ao novo titular.

e) Qualquer decisdo definitiva relativa a uma declaragdo feita em
conformidade com a alinea c¢) devera ser notificada a Secretaria Internacional que a anotard no
Cadastro Internacional e, conforme o caso, modificard o Cadastro Internacional conforme for
necessario, e notificard esse fato a parte (titular ou Administragdo) que tiver apresentado o
pedido de anotagdo de uma alteragdo de titularidade e ao novo titular.

5) [Declaragdo segundo a qual uma limitagdo ndo produz efeitos] a) A
Administragdo de uma Parte Contratante designada que for informada pela Secretaria
Internacional de uma limitacdo da lista de produtos e servigos envolvendo essa Parte
Contratante, poderd declarar que a limitagdo ndo produz efeitos nessa Parte Contratante. O
resultado de tal declaragdo ¢ que, relativamente a referida Parte Contratante, a limitagdo nio
sera aplicavel aos produtos e servigos afetados pela declaracdo.

b) A declaragdo a qual se refere a alinea a) devera indicar

1) as razdes pelas quais a limitacdo ndo produz efeitos,

ii) no caso de a declaracdo ndo afetar todos os produtos e servigos aos quais a
limitacdo diz respeito, os que sdo afetados pela declaracdo e os que ndo sdo
afetados pela declaracao,

ii1) as correspondentes disposicoes essenciais da legislacdo, e
iv) se tal declaragdo pode ser objeto de revisdo ou de recurso.

c) A declaracdo a qual se refere a alinea a) devera ser enviada a Secretaria
Internacional antes da expiragdo do prazo de 18 meses a contar da data em que a notificacdo
mencionada na alinea a) tiver sido enviada a Administragdo pertinente.

d) A Secretaria Internacional anotard no Cadastro Internacional qualquer
declaragdo feita nos termos da alinea c) e notificarda esse fato a parte (titular ou
Administrag¢do) que tiver apresentado o pedido de anotacdo da limitacdo.

e) Qualquer decisdo final relacionada com uma declaragdo feita nos termos da
alinea c¢) deverd ser notificada a Secretaria Internacional que a anotard no Cadastro
Internacional e notificara esse fato a parte (titular ou Administragdo) que tiver apresentado o
pedido de anotacdo da limitagdo.
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Regra 28

Retificagdes efetuadas no Cadastro Internacional

1) [Retificagdo] Se a Secretaria Internacional, agindo ex officio ou a pedido do
titular ou de uma Administra¢do, considerar que o Cadastro Internacional contém um erro
relativo a uma inscri¢do internacional, a Secretaria Internacional modificard o Cadastro de
acordo.

2) [Notificacdo] A Secretaria Internacional notificard esse fato ao mesmo
tempo ao titular ¢ as Administragdes das Partes Contratantes designadas nas quais a
retificagdo produz efeitos. Além disso, quando a Administragdo que tiver solicitado a correcio
ndo for a Administragdo de uma Parte Contratante designada na qual a corre¢io produz efeito,
a Secretaria Internacional devera também informar essa Administracio.

3) [Recusa apds uma retificagdo] Qualquer Administracdo referida no
paragrafo 2 terd o direito de declarar, em uma notificacdo de recusa provisoria dirigida
Secretaria Internacional, que a prote¢do ndo pode ser, ou deixa de poder ser, concedida
inscri¢do internacional retificada. Aplicam-se mutatis mutandis o artigo 5 do Acordo ou
artigo 5 do Protocolo e as regras 16 a 18, entendendo-se que o prazo autorizado para enviar
referida notificagdo serd contado a partir da data do envio da notificacdo da retificacdo
Administra¢do pertinente.

4) [Prazo para fazer retificagoes] Nao obstante o paragrafo 1, um erro
atribuivel a uma Administracdo e cuja retificagdo possa afetar os direitos provenientes da
inscri¢do internacional, s6 podera ser retificado se um pedido de retificagéio for recebido pela
Secretaria Internacional dentro do prazo de nove meses a contar da data da publicacio da
entrada no Cadastro Internacional que ¢ o objeto da retificagio.

® O o

fabl)

Capitulo 6

Prorrogacdes

Regra 29

Aviso oficioso de expiracio

O fato de o aviso oficioso de expiragdo mencionado no paragrafo 4 do artigo 7
do Acordo e no pardgrafo 3 do artigo 7 do Protocolo ndo ser recebido ndo constituird uma
excusa pela ndo observagdo de qualquer um dos prazos previstos na regra 30.

Regra 30

Detalhes relativos a prorrogacao

1) [Retribui¢oes] a) a inscri¢do internacional serd prorrogada mediante o
pagamento, o mais tardar na data em que a prorrogacdo da inscri¢do internacional deva ser
efetuada,
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i) da retribuig@o de base,
ii) se for o caso, da retribuigdo suplementar, e

iii) a retribuicdo complementar ou individual, conforme o caso, para cada Parte
Contratante designada para a qual nenhuma recusa nem nenhuma invalidagio
foram anotadas no Cadastro Internacional para todos os respectivos produtos e
servigos, como especificados ou referidos no item 6 da Tabela de Retribui¢des.
Contudo, esse pagamento podera efetuar-se no prazo de seis meses a contar da
data em que a prorrogagdo da inscri¢do internacional deva ser efetuada, com a
condi¢do de que a retribuicdo adicional especificada no item 6.5 da Tabela de
Retribuigdes seja paga ao mesmo tempo.

b) Qualquer pagamento para fins da prorrogacdo recebido pela Secretaria
Internacional, mais de trés meses antes da data em que a prorrogagdo da inscri¢do
internacional deveria ser efetuada, serd considerado como tendo sido recebido trés meses
antes dessa data.

2) [Dados suplementares] a) Quando o titular ndo desejar prorrogar a inscri¢ao
internacional relativamente a uma Parte Contratante designada para a qual nenhuma recusa foi
anotada no Cadastro Internacional para todos os respectivos produtos e servigos, o pagamento
das retribui¢des requeridas devera ser acompanhado de uma declaragdo, segundo a qual a
prorrogacdo da inscri¢do internacional ndo deve ser anotada no Cadastro Internacional,
relativamente a essa Parte Contratante.

b) Quando o titular desejar prorrogar a inscrigdo internacional relativamente a
uma Parte Contratante designada, ndo obstante o fato de uma recusa ter sido anotada no
Cadastro Internacional para essa Parte Contratante para todos os respectivos produtos e
servigos, o pagamento das retribuicdes requeridas, incluindo a retribuicdo complementar ou
individual, conforme o caso, para essa Parte Contratante, deverd ser acompanhado de uma
declara¢do indicando que a prorrogacdo da inscrigdo internacional devera ser anotada no
Cadastro Internacional relativamente a essa Parte Contratante.

¢) A inscricdo internacional ndo podera ser prorrogada relativamente a uma
Parte Contratante designada com relagdo a uma invalida¢@o que tenha sido anotada para todos
os produtos e servigos nos termos do paragrafo 2 da regra 19 ou com relagdo a uma rentincia
que tenha sido anotada nos termos da alinea a) do paragrafo 1 da regra 27. A inscri¢do
internacional ndo poderd ser prorrogada relativamente a uma Parte Contratante designada para
os produtos e servigos cuja invalidacdo dos efeitos da inscri¢do internacional nessa Parte
Contratante tenha sido anotada nos termos do paragrafo 2 da regra 19 ou para os quais uma
limitacdo tenha sido anotada nos termos da alinea a) do paragrafo 1 da regra 27.

d) Nao se considerara que o fato de a inscrigdo internacional ndo ter sido
prorrogada, relativamente a todas as Partes Contratantes designadas, constitua uma alteragdo
no sentido do pardgrafo 2 do artigo 7 do Acordo ou do paragrafo 2 do artigo 7 do Protocolo.

3) [Pagamento insuficiente] a) Se o montante recebido das retribuigdes for
inferior a0 montante requerido para a prorrogagdo, a Secretaria Internacional notificara esse
fato prontamente ¢ ao mesmo tempo ao titular e ao procurador, se houver. A notificacdo
mencionard o restante do montante devido.

b) Se, expirado o prazo de seis meses mencionado na alinea a) do paragrafo 1,
o montante recebido das retribui¢des for inferior ao montante requerido nos termos do
paragrafo 1, a Secretaria Internacional, ressalvado a alinea c), ndo anotard a prorrogacao,
notificara esse fato ao titular e ao procurador, se houver, e reembolsara o montante recebido
ao autor do pagamento.

c) Se a notificagdo mencionada na alinea a) foi enviada nos trés meses
anteriores a expiracdo do prazo de seis meses referido na alinea a) do pardgrafo 1 e se o
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montante das retribui¢des recebido, expirado esse prazo, for inferior ao montante requerido
nos termos do pardagrafo 1, mas igual a pelo menos 70% desse montante, a Secretaria
Internacional procederd em conformidade com as disposi¢cdes dos pardgrafos 1 ¢ 3 da regra
31. Se o montante requerido ndo for totalmente pago no prazo de trés meses a contar dessa
notificacio, a Secretaria Internacional anulara a prorrogagdo, notificara esse fato ao titular, ao
procurador, se houver, e as Administragdes as quais tinha sido notificada essa prorrogacéo, e
reembolsara o montante recebido ao autor do pagamento.

4) [Periodo para o qual as retribuigbes de prorrogacdo sdo pagas] As
retribuicdes requeridas para cada prorrogacdo sdo pagas por um periodo de dez anos,
independentemente de a inscricdo internacional conter, na lista das Partes Contratantes
designadas, unicamente Partes Contratantes designadas sob o Acordo, unicamente Partes
Contratantes designadas sob o Protocolo, ou tanto Partes Contratantes designadas sob o
Acordo como Partes Contratantes designadas sob o Protocolo. Relativamente aos pagamentos
efetuados sob o Acordo, considerar-se-a4 que o pagamento por dez anos constituirda um
depdsito por um periodo de dez anos.

Regra 31

Anotacio da prorrogac¢io; notificacio e certificado

1) [Anotagdo e data do efeito da prorrogagdo] A prorrogagido sera anotada no
Cadastro Internacional e indicard a data em que deve ser efetuada, mesmo se as retribui¢des
requeridas forem pagas dentro do prazo extraordinario mencionado no paragrafo 5 do artigo 7
do Acordo e no paragrafo 4 do artigo 7 do Protocolo.

2) [Data da prorrogagdo em caso de designagdo posterior] A data do efeito da
prorrogacdo sera a mesma para todas as designagdes contidas na inscri¢do internacional,
qualquer que seja a data em que essas designag¢des foram anotadas no Cadastro Internacional.

3) [Notificagdo e certificado] A Secretaria Internacional notificard a
prorrogacao as respectivas Administragdoes das Partes Contratantes designadas e enviard uma
certiddo ao titular.

4) [Notificagdo em caso de ndo prorrogac¢do] a) Quando uma inscri¢ao
internacional ndo for prorrogada, a Secretaria Internacional notificara esse fato as
Administragdes de todas as Partes Contratantes designadas nessa inscrigdo internacional.

b) Quando uma inscri¢do internacional ndo for prorrogada relativamente a uma
Parte Contratante designada, a Secretaria Internacional notificara esse fato a Administragdo
dessa Parte Contratante.

Capitulo 7

Gazeta e base de dados

Regra 32

Gazeta
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1) [Informagées relativas as inscri¢oes internacionais] a) A Secretaria
Internacional publicara na Gazeta os dados pertinentes relativos
1) as inscri¢des internacionais efetuadas nos termos da regra 14;

i1) as informagdes comunicadas nos termos do paragrafo 1 da regra 16;

iii) as recusas provisorias anotadas nos termos do pardgrafo 4 da regra 17,
indicando se a recusa se refere a todos os produtos e servigos ou apenas a alguns
deles, mas sem indicacdo dos produtos e servigos pertinentes, nem dos motivos da
recusa, nem as declaragdes e informagdes anotadas nos termos da alinea c¢) do
pardgrafo 5 e da alinea b) do paragrafo 6 da regra 17

1v) as prorrogacdes anotadas nos termos do paragrafo 1 da regra 31;
v) as designagdes posteriores anotadas nos termos do paragrafo 8 da regra 24;

vi) a continuacdo dos efeitos das inscri¢des internacionais nos termos da regra
39;

vii) as alteragdes de titularidade, limita¢des, rentincias e modifica¢des do nome
ou do enderego do titular anotadas nos termos da regra 27,

viii) as anulagdes efetuadas nos termos do paragrafo 2 da regra 22 ou anotadas
nos termos do paragrafo 1 da regra 27 ou da alinea d) do paragrafo 3 da regra 34;

ix) as retificagdes efetuadas nos termos da regra 28;
x) as invalida¢des anotadas nos termos do paragrafo 2 da regra 19;

xi) as informagdes anotadas nos termos das regras 20, 20bis, 21, 21bis 22,
paragrafo 2, alinea a), 23, 27, paragrafos 3 e 4, ¢ 40, paragrafo 3;

xii) as inscri¢des internacionais que ndo foram prorrogadas.

b) A reproducdo da marca serd publicada tal como figura no pedido
internacional. Quando o depositante fizer a declaragdo mencionada no item vi) da alinea a) do
paragrafo 4 da regra 9, a publicacdo devera indicar esse fato.

¢) Quando uma reprodugdo a cores for fornecida nos termos dos itens v) ou vii)
da alinea a) do pardgrafo 4 da regra 9, a Gazeta devera conter a0 mesmo tempo uma
reproducao da marca em preto e branco e a reprodugdo a cores.

2) [Informagoes relativas a exigéncias particulares e determinadas
declaragoes de Partes Contratantes] A Secretaria Internacional publicard na Gazeta

1) qualquer notificagdo feita nos termos da regra 7 ou do paragrafo 6 da regra

20bis e qualquer declaracao feita nos termos da alinea d) ou e) do paragrafo 5 da
regra 17,

ii) qualquer declarag@o feita nos termos da alinea b) do paragrafo 2 do artigo 5
ou das alineas b) e c), primeira sentenca, do pardgrafo 2 do artigo 5, do Protocolo;

iii) qualquer declaracdo feita nos termos do paragrafo 7 do artigo 8 do
Protocolo;

iv) qualquer notificagdo feita nos termos da alinea b) do paragrafo 2 ou da
alinea a) do paragrafo 3 da regra 34;

v) a lista dos dias em que estd previsto que a Secretaria Internacional ndo
estard aberta ao publico durante o ano civil em curso e o ano civil seguinte.

3) [Numero de exemplares para as Administragées das Partes Contratantes]
a) A Secretaria Internacional enviara a Administragdo de cada Parte Contratante exemplares
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da Gazeta. Cada Administragdo tera direito, a titulo gratuito, a dois exemplares e quando para
um determinado ano civil o niimero das designa¢des anotadas relativamente 4 respectiva Parte
Contratante ¢ superior a 2000, a um exemplar suplementar no ano seguinte, mais um
exemplar suplementar por cada mil designacdes além de 2000. Cada Parte Contratante poderd
comprar cada ano, por metade do preco da assinatura, um namero de exemplares igual ao que
tem direito gratuitamente.

b) Se a Gazeta estiver disponivel sob mais de uma forma, cada Administracio
podera escolher a forma sob a qual deseja receber qualquer exemplar a que tem direito.

Regra 33

Base de dados informatizada

1) [Conteiido da base de dados] Os dados que sdo anotados no Cadastro
Internacional e publicados na Gazeta nos termos da regra 32 deverdo ser incluidos em uma
base de dados informatizada.

2) [Dados relativos aos pedidos internacionais e ds designagoes posteriores
em curso/ Se um pedido internacional ou uma designa¢do nos termos da regra 24 nido for
anotada no Cadastro Internacional no prazo de trés dias uteis a contar da sua recepgdo pela
Secretaria Internacional, esta ultima armazenard na base de dados informatizada todos os
dados contidos no pedido internacional ou na designagdo, ndo obstante as irregularidades que
possam existir no pedido internacional ou na designagdo posterior, conforme recebidos.

3) [Acesso a base de dados informatizada] A base de dados informatizada é
colocada a disposi¢do das Administragdes das Partes Contratantes e do publico, nesse caso
mediante o pagamento da retribui¢do prescrita, se houver, por acesso eletrénico e por outros
meios apropriados, determinados pela Secretaria Internacional. O custo do acesso fica a cargo
do usudrio. Os dados armazenados referidos no paragrafo 2 serdo acompanhados de um aviso
scgundo o qual a Secretaria Internacional ainda ndo tomou decisdo relativa ao pedido
internacional ou a designagdo nos termos da regra 24.

Capitulo 8

Retribuicoes

Regra 34

Montantes e pagamento das retribui¢oes

1) [Montantes das retribuigoes] Os montantes das retribuicdes devidas nos
termos do Acordo, do Protocolo ou deste Regulamento Comum, com excegdo das retribui¢des
individuais, sdo especificadas na Tabela de Retribui¢oes anexada a este Regulamento Comum
que dele faz parte integrante.

2) [Pagamentos] a) As retribui¢des indicadas na Tabela de Retribuigcdes
podem ser pagas a Secretaria Internacional pelo depositante ou pelo titular ou, quando a
Administragdo da Parte Contratante do titular aceite receber e transferir tais retribuicdes e o
depositante ou o titular assim o desejar, por essa Administracao.
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b) Qualquer Parte Contratante cuja Administracio aceite receber e transferir as
retribui¢des devera notificar esse fato ao Diretor-Geral.

3) [Retribuicdo individual pagdavel em duas partes] a) Uma Parte Contratante
que fizer ou tiver feito uma declaragdo nos termos do paragrafo 7 do artigo 8 do Protocolo
podera notificar ao Diretor-Geral que a retribui¢do individual a ser paga relativa a uma
designacdo dessa Parte Contratante consiste em duas partes, a primeira parte a ser paga no
momento do depodsito do pedido internacional ou da designacdo posterior dessa Parte
Contratante ¢ a segunda parte a ser paga em uma data posterior que sera determinada em
conformidade com a legislagdo dessa Parte Contratante.

b) Nos casos em que ¢ aplicavel a alinea a), as referéncias feitas nos pontos 2,
3 e 5 na Tabela de Retribui¢es para uma retribuicio individual deverdo ser entendidas como
referéncias a primeira parte da retribui¢io individual.

¢) Nos casos em que ¢ aplicavel a alinea a), a Administragdo designada da
Parte Contratante pertinente notificard a Secretaria Internacional a data de vencimento da
segunda parte da retribui¢do individual. A notifica¢io indicara

i) o nimero da inscri¢do internacional em questio,

i1) o nome do titular,
iii) a data de vencimento da segunda parte da retribui¢do individual,

iv) nos casos em que o montante da segunda parte da retribui¢do individual
depende do nimero de classes de produtos e servigos para os quais a marca ¢
protegida na Parte Contratante designada pertinente, o nimero de tais classes.

d) A Secretaria Internacional transmitirda a notificagdo ao titular. Quando a
segunda parte da retribui¢do individual ¢ paga dentro do prazo aplicdvel, a Secretaria
Internacional anotard o pagamento no Cadastro Internacional e notificard esse fato a
Administracdo da Parte Contratante pertinente. Quando a segunda parte da retribuicio
individual ndo é paga dentro do prazo aplicavel, a Secretaria Internacional notificara a Parte
Contratante pertinente, anulard a inscricdo internacional no Cadastro Internacional com
respeito a Parte Contratante pertinente e notificara o titular de acordo.

4) [Modos de pagamento de retribui¢ées a Secretaria Internacional] As
retribui¢des devem ser pagas a Secretaria Internacional tal como especificado nas Instru¢des
Administrativas.

5) [Indicagdes que acompanham o pagamento] Quando do pagamento de
qualquer retribui¢do a Secretaria Internacional, devera indicar-se,

i) antes da inscri¢do internacional, o nome do depositante, a respectiva marca e

o objeto do pagamento;

ii) ap6s a inscri¢do internacional, o nome do titular, o nfimero da respectiva
inscri¢do internacional e o objeto do pagamento.

6) [Data do pagamento] a) Ressalvadas a alinea b) do paragrafo 1 da regra 30
¢ a alinea b), uma retribui¢do serd considerada paga a Secretaria Internacional no dia em que a
Secretaria Internacional receber o montante requerido.

b) Quando o montante requerido estiver disponivel em uma conta aberta na
Secretaria Internacional e a Secretaria tiver recebido do titular da conta as instrugdes para
debitar a conta, a retribui¢do serd considerada paga a Secretaria Internacional no dia em que a
Secretaria Internacional receber um pedido internacional, uma designagdo posterior,
instrugdes para debitar a segunda parte de uma retribuigdo individual, um pedido de anotagio
de uma alteracdo, ou instrugdes para prorrogar uma inscri¢ao internacional.

7) [Alteragdo do montante das retribuicoes] a) Quando o montante das
retribuicdes a serem pagas para o deposito de um pedido internacional for modificado no
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periodo entre a data em que o pedido de apresentagdo de um pedido internacional & Secretaria
Internacional € recebido ou ¢ considerado ter sido recebido pela Administragdo de origem nos
termos das alineas a) ou c¢) do paragrafo 1 da regra 11 e a data da recep¢io pela Secretaria
Internacional do pedido internacional, a retribui¢do aplicavel serd a que estava em vigor na
primeira dessas duas datas.

b) Quando uma designagdo nos termos da regra 24 seja apresentada pela
Administragdo da Parte Contratante do titular ¢ 0 montante das retribuicdes a serem pagas
relativas a essa designagdo seja alterada entre a data da recepgfo, pela Administragio, do
pedido do titular de apresentagdo da referida designa¢do ¢ a data em que a designagio é
recebida pela Secretaria Internacional, as retribuigdes aplicdveis serdo as que estavam em
vigor na primeira dessas duas datas.

¢) Nos casos em que ¢ aplicavel a alinea a) do pardgrafo 3, o montante da
segunda parte da retribui¢do individual em vigor na data ulterior mencionada nessa alinea sera
aplicavel.

d) Quando o montante das retribui¢des a serem pagas para a prorrogacio de
uma inscri¢do internacional é modificado entre a data do pagamento e a data em que a
prorrogacdo deva ser efetuada, o montante aplicavel serd o que estava em vigor na data do
pagamento, ou na data considerada como sendo a do pagamento em conformidade com a
alinca b) do paragrafo 1 da regra 30. Quando o pagamento ¢ feito apds a data em que a
prorrogacdo deveria ser efetuada, o montante aplicavel serd o que estava em vigor nessa data.

¢) Quando o montante de qualquer retribuicdo diferente das retribui¢des
referidas nas alineas a), b), ¢) e d) seja alterado, o montante aplicdvel serd o que estava em
vigor na data em que a retribuicdo foi recebida pela Secretaria Internacional.

Regra 35

Moeda de pagamento

1) [Obrigagdo de utilizar a moeda sui¢a] Quaisquer pagamentos devidos nos
termos do presente Regulamento Comum deverdo ser efetuados a Secretaria Internacional em
moeda sui¢a, ndo obstante o fato dessa Administragdo té-las recebido em outra moeda, se as
retribui¢cdes forem pagas por uma Administragio.

2) [Estabelecimento do montante das retribuicéoes individuais em moeda suica]
a) Quando uma Parte Contratante fizer uma declaragdo nos termos da alinea a) do pardgrafo 7
do artigo 8 do Protocolo, segundo a qual deseja receber uma retribuigéo individual, indicara a
Secretaria Internacional o montante dessa retribuicdo expresso na moeda utilizada por sua
Administracdo.

b) Quando, na declaracdo mencionada na alinea a), a retribuicdo for indicada
em uma moeda que ndo a moeda suica, o Diretor-Geral estabelecerd o montante da retribui¢io
individual em moeda suiga, apds consulta da Administragdo da Parte Contratante pertinente,
na base da taxa de cambio oficial das Na¢oes Unidas.

¢) Quando, por mais de trés meses consecutivos, a taxa de cAmbio oficial das
Nacdes Unidas entre a moeda suica e uma outra moeda na qual o valor de uma retribuigio
individual foi indicado por uma Parte Contratante for superior ou inferior a pelo menos 5% a
ultima taxa de cambio aplicada para determinar o montante da retribuigdo individual em
moeda suica, a Administracdo dessa Parte Contratante podera solicitar que o Diretor-Geral
estabeleca um novo montante da retribuicao individual em moeda suiga, na base da taxa de
cambio oficial das Nag¢des Unidas, aplicavel no dia anterior aquele em que esse pedido € feito.
O Diretor-Geral procedera de acordo. O novo montante sera aplicavel a partir da data fixada
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pelo Diretor-Geral, desde que essa data seja de um a dois meses apés a data da publicacdo do
referido montante na Gazeta.

d) Quando, por mais de trés meses consecutivos, a taxa de cAmbio oficial das
Nagdes Unidas entre a moeda suica ¢ a outra moeda na qual o montante de uma retribui¢do
individual indicado por uma Parte Contratante for inferior em pelo menos 10% da Gltima taxa
de cambio aplicada para determinar o montante da retribuicdo individual em moeda suica, o
Diretor-Geral estabelecerd um novo montante da retribui¢do individual em moeda suica de
acordo com a atual taxa de cambio oficial das Nagdes Unidas. O novo montante sera aplicavel
a partir da data fixada pelo Diretor-Geral, desde que essa data seja de um a dois meses apos a
data da publica¢@o do referido montante na Gazeta.

Regra 36

Isencao de retribuicoes

As anotagdes relativas aos seguintes dados estardo isentas de retribui¢des:
i) a constitui¢do de um procurador, qualquer altera¢io relativa a um procurador
e a anulagdo da anotag@o de um procurador,

ii) qualquer alteragdo relativa aos numeros de telefone e de fac-simile do
titular,

iii) a anulagdo da inscri¢do internacional,

iv) qualquer rentincia nos termos do item iii) da alinea a) do paragrafo 1 da
regra 25,
v) qualquer limitag@o efetuada no proprio pedido internacional nos termos do

item xiii) da alinea a) do paragrafo 4 da regra 9 ou em uma designagio posterior
nos termos do item iv) da alinea a) do paragrafo 3 da regra 24,

vi) qualquer pedido feito por uma Administracdo nos termos da primeira
sentenga do pardgrafo 4 do artigo 6 do Acordo, ou nos termos da primeira
sentenca do paragrafo 4 do artigo 6 do Protocolo,

vii) a existéncia de uma agao judicial ou de decisdo definitiva com incidéncia
sobre o pedido de base, sobre o registro dele resultante, ou sobre o registro de
base,

viii) qualquer recusa nos termos da regra 17, do paragrafo 9 da regra 24 ou do
pardgrafo 3 da regra 28, qualquer declaragdo nos termos dos paragrafos 5 ou 6 da
regra 17 ou qualquer declaragdo nos termos do paragrafo 5 da regra 20bis ou dos
paragrafos 4 ou 5 da regra 27,

ix) a invalidagdo da inscri¢do internacional,
x) as informagdes comunicadas nos termos da regra 20,
xi) qualquer notificagdo nos termos da regra 21 ou da regra 23,

xii) qualquer retificagdo no Cadastro Internacional.
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Regra 37

Reparticao das retribuicdes suplementares e complementares

1) O coeficiente mencionado nos paragrafos 5 e 6 do artigo 8 do Acordo e nos
paragrafos 5 e 6 do artigo 8 do Protocolo ¢ o seguinte:
para as Partes Contratantes que procederem unicamente a um
exame dos fundamentos absolutos de recusa ...........ccoeveveveveerieeieeeieeeee, dois
para as Partes Contratantes que também procederem ao exame
de direitos anteriores:
a) decorrente de 0poSIGAO de tETCEITOS ..vvvevivierieriireiiieeeeeie e trés
D) @X OffICTO .o quatro
2) O coeficiente quatro ¢ também aplicado as Partes Contratantes que efetuam
ex officio pesquisas de direitos anteriores com a indica¢do dos direitos anteriores mais
pertinentes.

Regra 38

Crédito do montante das retribuicéoes individuais nas contas das Partes Contratantes
pertinentes

Qualquer retribuicao individual paga a Secretaria Internacional relativamente a
uma Parte Contratante que fez uma declaragdo nos termos da alinea a) do paragrafo 7 do
artigo 8 do Protocolo, sera creditada na conta dessa Parte Contratante na Secretaria
Internacional durante o més seguinte ao da anotagéo da inscri¢do internacional, da designagio
posterior ou da prorrogagdo para a qual essa retribuicdo foi paga ou o pagamento da segunda
parte da retribui¢@o individual foi anotado.

Capitulo 9

Disposicoes finais

Regra 39

Continuacao dos efeitos das inscri¢oes internacionais em determinados Estados
sucessores

1) Quando um Estado (“Estado sucessor”) cujo territorio fizera parte, antes da
independéncia desse Estado, do territério de uma Parte Contratante (“a Parte Contratante
antecessora”), tenha depositado junto do Diretor-Geral uma declaragdo de continuacdo, que
tenha como efeito que o Acordo, o Protocolo, ou tanto o Acordo como o Protocolo sejam
aplicados pelo Estado sucessor, os efeitos no Estado sucessor de qualquer inscri¢do
internacional com uma extensdo territorial & Parte Contratante antecessora que estava em
vigor em data anterior a data fixada nos termos do paragrafo 2, estaréo sujeitos a:
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1) o deposito junto a Secretaria Internacional, nos seis meses seguintes a um
aviso dirigido para esse efeito pela Secretaria Internacional ao titular da inscri¢do
internacional em questdo, de um pedido para que essa inscricdo internacional
continue a produzir efeitos no Estado sucessor, ¢

ii) o pagamento a Secretaria Internacional, no mesmo prazo, de uma
retribui¢do de 41 francos suigos, que sera transferida pela Secretaria Internacional
para a Administragdo do Estado sucessor, e de uma retribuicdo de 23 francos
suicos a favor da Secretaria Internacional.

2) A data mencionada no paragrafo 1 sera a data notificada pelo Estado
sucessor a Secretaria Internacional para os fins da presente regra, desde que essa data ndo seja
anterior a data de independéncia do Estado sucessor.

3) A Secretaria Internacional, ao receber o pedido e o montante das
retribui¢des referidas no pardgrafo 1, notificara esse fato a Administragdo do Estado sucessor
e procederd a correspondente anotacdo no Cadastro Internacional.

4) Relativamente a qualquer inscrigdo internacional, para a qual a
Administra¢do do Estado sucessor tenha recebido uma notificagédo nos termos do paragrafo 3,
essa Administragdo apenas poderd recusar a prote¢do se o prazo mencionado no paragrafo 2
do artigo 5 do Acordo ou nas alineas a), b) ou ¢) do paragrafo 2 do artigo 5 do Protocolo nio
tiver expirado com relagdo a extensdo territorial & Parte Contratante antecessora € se a
notificagdo da recusa for recebida pela Secretaria Internacional nesse prazo.

5) A presente regra ndo se aplica a Federa¢do da Russia, nem a um Estado que
tenha depositado junto ao Diretor-Geral uma declaragdo segundo a qual esse Estado da
continuidade a pessoa juridica de uma Parte Contratante.

Regra 40

Entrada em vigor; disposicoes transitorias

1) [Entrada em vigor] O presente Regulamento Comum entrard em vigor no
dia 1° de abril de 1996 e substituira, a partir dessa data, o Regulamento Comum para o
Acordo tal como estava em vigor em 31 de marco de 1996 (doravante denominado
“Regulamento Comum para o Acordo”).
2) [Disposigoes transitorias gerais] a) Nao obstante o pardgrafo 1,
i) um pedido internacional, cujo pedido de apresentagdo a Secretaria
Internacional foi recebido, ou que foi considerado como tendo sido recebido, nos
termos da alinea a) ou c) do paragrafo 1 da regra 11, pela Administragdo de
origem antes do dia 1° de abril de 1996, na medida em que o pedido cumpre as
condigdes requeridas pelo Regulamento Comum para o Acordo, serd considerado
como um pedido que cumpre as condi¢des aplicaveis para os fins da regra 14;

ii)) um pedido de anotacdo de uma alteragdo nos termos da regra 20 do
Regulamento Comum para o Acordo, enviado pela Administragdo de origem ou
por outra Administracdo interessada a Secretaria Internacional antes do dia 1° de
abril de 1996, ou cuja data de recepcao pela Administragdo de origem ou por outra
Administra¢do interessada para apresentagdo a Secretaria Internacional, quando
essa data possa ser estabelecida, seja anterior ao dia 1° de abril de 1996, na
medida em que cumpre as condi¢des requeridas pelo Regulamento Comum para o
Acordo, serd considerado como um pedido que cumpre as condi¢des aplicaveis

72



para os fins do pardgrafo 7 da regra 24 ou estd em conformidade com os fins da
regra 27,

iii) um pedido internacional, ou um pedido de anotagdo de uma alteracdo nos
termos da regra 20 do Regulamento Comum para o Acordo, que, antes do dia 1°
de abril de 1996, foi objeto de qualquer a¢do da Secretaria Internacional nos
termos das regras 11, 12, 13 ou 21 do Regulamento Comum para o Acordo,
continuard a ser processado pela Secretaria Internacional nos termos das referidas
regras; a data da inscri¢do internacional resultante ou da anota¢do no Cadastro
Internacional serd regida pela regra 15 ou 22 do Regulamento Comum para o
Acordo;

iv) uma notificacdo de recusa ou uma notificagdo de invalidagdo, enviada pela
Administragdo de uma Parte Contratante designada antes do dia 1° de abril de
1996, na medida em que cumpra as condi¢des requeridas pelo Regulamento
Comum para o Acordo, sera considerada em conformidade com as condi¢des
requeridas para os fins dos pardgrafos 4 ¢ 5 da regra 17 ou do pardgrafo 2 da regra
19.

b) Para os fins do pardgrafo 7 da regra 34, as retribuicbes em vigor em
qualquer data anterior ao dia 1° de abril de 1996 serdo as retribuigdes prescritas pela regra 32
do Regulamento Comum para o Acordo.

¢) Ndo obstante o paragrafo 1 da regra 10, quando, em conformidade com a
alinea a) do paragrafo 7 da regra 34, as retribuicdes pagas pelo deposito de um pedido
internacional sejam as retribuigcdes prescritas para um periodo de 20 anos pela regra 32 do
Regulamento Comum para o Acordo, ndo sera devido um segundo pagamento.

d) Quando, em conformidade com a alinea b) do paragrafo 7 da regra 34, as
retribuigdes pagas por uma designacao posterior sejam as retribui¢des prescritas pela regra 32
do Regulamento Comum para o Acordo, o paragrafo 3 ndo sera aplicavel.

3) [Disposicoes transitorias aplicaveis as inscrigoes internacionais para as
quais as retribuigoes requeridas tenham sido pagas para um periodo de 20 anos] a) Quando
uma inscri¢do internacional, para o qual as retribui¢des requeridas tenham sido pagos para um
periodo de 20 anos, seja objeto de uma designacdo posterior nos termos da regra 24 e quando
o periodo de prote¢do em curso dessa inscri¢do internacional expire mais de dez anos apos a
data efetiva da designagdo posterior conforme determinado em conformidade com o paragrafo
6 da regra 24, aplicar-se-3o as disposi¢des das alineas b) e c).

b) Seis meses antes da expiracdo do primeiro periodo de dez anos do periodo
de prote¢do em curso da inscri¢do internacional, a Secretaria Internacional enviara ao titular e,
se houver, ao seu procurador, um aviso indicando a data exata da expira¢do do primeiro
periodo de dez anos ¢ as Partes Contratantes que tenham sido objeto da designagdo posterior
referidas na alinea a). Aplicar-se-a a regra 29 mutatis mutandis.

¢) O pagamento de retribui¢des complementares e individuais correspondentes
as retribui¢des referidas no item iii) do paragrafo 1 da regra 30 sera exigido pelo segundo
periodo de dez anos relativamente as designagdes posteriores referidas na alinea a). Aplicar-
se-20 os paragrafos 1 e 3 da regra 30 mutatis mutandis.

d) A Secretaria Internacional anotard no Cadastro Internacional o fato de o
pagamento a Secretaria Internacional ter sido efetuado pelo segundo periodo de dez anos. A
data da anotacdo sera a data da expiracdo do primeiro periodo de dez anos, mesmo que as
retribui¢des requeridas tenham sido pagas durante o prazo extraordindrio mencionado no
paragrafo 5 do artigo 7 do Acordo e no paragrafo 4 do artigo 7 do Protocolo.
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e) A Secretaria Internacional notificara as respectivas Administra¢des das
Partes Contratantes designadas pertinentes o fato de o pagamento ter sido ou ndo efetuado
para o segundo periodo de dez anos e informard, ao mesmo tempo, o titular.

4) [Disposicoes transitorias relativas aos idiomas] Continuard sendo aplicada
aregra 6, conforme em vigor antes de 1° de abril de 2004, a qualquer pedido internacional que
tenha sido recebido, ou, em conformidade com a alinea a) ou ¢) do pardgrafo 1 da regra 11, se
considera como tendo sido recebido pela Administragdo de origem em data anterior, a
qualquer inscri¢@o internacional resultante ¢ a qualquer comunicagdo relacionada. Deixar-se-4
de aplicar a regra 6 conforme em vigor antes de 1° de abril de 2004, quando uma designacio
posterior nos termos do Protocolo for depositada directamente perante a Secretaria
Internacional ou perante a Administragdo da Parte Contratante do titular naquela data ou em
data posterior, desde que a designagio posterior seja anotada no Cadastro Internacional.

Regra 41

Instrucoes Administrativas

1) [Estabelecimento de Instrugées Administrativas, questoes regidas por essas
Instrugoes] a) O Diretor-Geral estabelecerda Instru¢des Administrativas. O Diretor-Geral
poderda modificd-las. Antes de estabelecer ou modificar as Instru¢des Administrativas, o
Diretor-Geral consultard as Administragdes diretamente interessadas nas Instrugdes
Administrativas ou de modificagdes propostas.

b) As Instru¢des Administrativas trataro de questdes em relagdo as quais este
Regulamento Comum faz expressamente referéncia a tais Instrugdes e tratardo também de
pormenores relativos a aplicagdo deste Regulamento Comum.

2) [Fiscalizagdo pela Assembléia] A Assembléia poderd convidar o Diretor-
Geral a modificar qualquer disposicdo das Instru¢cdes Administrativas e o Diretor-Geral agira
de acordo.

3) [Publicagdo e data de entrada em vigor] a) As Instru¢des Administrativas e
qualquer modificacdo dessas Instrugdes serdao publicadas na Gazeta.

b) Cada publicacao deverd indicar a data de entrada em vigor das disposi¢des
publicadas. As datas poderdo ser diferentes para disposi¢cdes diferentes, desde que nenhuma
disposi¢do entre em vigor antes da sua publica¢do na Gazeta.

4) [Conflito com o Acordo, o Protocolo ou com este Regulamento Comum] Em
caso de conflito entre, por um lado, qualquer disposi¢do das Instrugdes Administrativas e, por
outro lado, qualquer disposi¢ao do Acordo, do Protocolo ou deste Regulamento Comum, sera
aplicavel a disposi¢do do Acordo, do Protocolo ou deste Regulamento Comum.
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TABELA DE RETRIBUICOES
(em vigor a partir de 1° de janeiro de 2006)
Francos suicos
1. Pedidos internacionais regidos exclusivamente pelo Acordo

As seguintes retribuicdes deverdo ser pagas e deverdo cobrir periodo de
10 anos:

1.1 Retribuigdo de base (artigo 8(2)(a) do Acordo)”
1.1.1  quando nenhuma reprodu¢@o da marca for em cores 653
1.1.2  quando alguma reprodugido da marca for em cores 903

1.2 Retribui¢do suplementar para cada classe de produtos e servicos
além de trés classes (artigo 8(2)(b) do Acordo) 73

1.3 Retribui¢do complementar para a designa¢do de cada Estado
Contratante designado (artigo 8(2)(c) do Acordo) 73

2. Pedidos internacionais regidos exclusivamente pelo Protocolo

As seguintes retribui¢des deverdo ser pagas e deverdo cobrir periodo de
10 anos:

2.1 Retribuigdo de base (artigo 8(2)(i) do Protocolo)”
2.1.1 quando nenhuma reproducao da marca for em cores 653
2.1.2 quando alguma reprodu¢ao da marca for em cores 903

2.2 Retribuicdo suplementar para cada classe de produtos e servigos
além de trés classes (artigo 8(2)(ii) do Protocolo), exceto se somente
forem designadas Partes Contratantes a respeito das quais
retribui¢des individuais (vide 2.4 abaixo) deverdo ser pagas (vide
artigo 8(7)(a)(i) do Protocolo) 73
Francos suicos

*

Para pedidos internacionais feitos por depositantes cujo pais de origem seja um
pais de menor desenvolvimento relativo, de acordo com a lista estabelecida pelas Nagdes
Unidas, a retribuicdo de base serd reduzida a 10% do valor prescrito (arredondada para o valor
inteiro mais proximo). Nesse caso, a retribuicdo de base serd de 65 francos suicos (quando
nenhuma reproducgdo da marca for em cores) ou 90 francos suicos (quando alguma reprodugio
da marca for em cores).
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2.3

24

Retribuicdo complementar pela designagdo de cada Parte
Contratante designada (artigo 8(2)(iii) do Protocolo), exceto se a
Parte Contratante designada for uma Parte Contratante a respeito da
qual uma retribuigdo individual devera ser paga (vide 2.4 abaixo)
(vide artigo 8(7)(a)(ii) do Protocolo)

Retribuicao individual pela designagdo de cada Parte Contratante
designada a respeito da qual uma retribui¢ao individual (¢ ndo uma
retribui¢do complementar) devera ser paga (vide artigo 8(7)(a) do
Protocolo): o montante da retribui¢do individual é fixado por cada
Parte Contratante pertinente

3. Pedidos internacionais regidos tanto pelo Acordo como pelo Protocolo

As seguintes retribui¢des deverdo ser pagas e deverdo cobrir periodo de

10 anos:

3.1

3.2

9.3

3.4

Retribuicdo de base”
3.1.1 quando nenhuma reprodugdo da marca for em cores
3.1.2  quando alguma reprodugdo da marca for em cores

Retribui¢do suplementar para cada classe de produtos e servigos
além de trés classes

Retribuicdo complementar para a designagdo de cada Parte
Contratante em relagdo a qual nenhuma retribui¢do individual
devera ser paga

Retribui¢do individual pela designacdo de cada Parte Contratante
designada a respeito da qual uma retribuicao individual devera ser
paga (vide artigo 8(7)(a) do Protocolo), exceto se o Estado
designado for um Estado vinculado (também) pelo Acordo e a
Administragdo de origem for a Administracao do Estado vinculado
(também) pelo Acordo (a respeito de tal Estado, uma retribuicdo
complementar devera ser paga): o montante da retribuicdo
individual ¢ fixado por cada Parte Contratante pertinente

*

Para pedidos internacionais feitos por depositantes cujo pais de origem seja um
pais de menor desenvolvimento relativo, de acordo com a lista estabelecida pelas Nagodes
Unidas, a retribuicdo de base sera reduzida a 10% do valor prescrito (arredondada para o valor
inteiro mais proximo). Nesse caso, a retribuicdo de base serd de 65 francos suicos (quando
nenhuma reprodugdo da marca for em cores) ou 90 francos suicos (quando alguma reproducéo

da marca for em cores).
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Francos suicos
Irregularidades a respeito da classificagdo de produtos e servigos
As retribui¢des seguintes deverdo ser pagas (regra 12(1)(b)):

4.1 Quando os produtos e servigos ndo estiverem agrupados em classes 77 mais 4
por termo

acima

de 20

4.2 Quando a classificagdo de um ou mais termos, tal como apresentada
no pedido, estiver incorreta 20 mais 4
por termo
incorretamente
classificado

desde que, quando o montante total devido sob este item relativamente a
um pedido internacional for menor que 150 francos suigos, nenhuma
retribui¢do devera ser paga

Designagdo posterior a inscri¢do internacional

As seguintes retribui¢cdes deverdo ser pagas ¢ deverdo cobrir o periodo
entre a data efetiva da designagdo e a expiragdo do periodo entdo vigente
da inscri¢do internacional:

5.1 Retribuigdo de base 300

5.2 Retribuicdo complementar por cada Parte Contratante designada
indicada no mesmo requerimento quando uma retribui¢do individual
ndo for devida relativamente a tal Parte Contratante (a retribui¢do
cobre o resto dos 10 anos) 73

5.3 Retribui¢do individual pela designacdo de cada Parte Contratante
designada a respeito da qual uma retribui¢do individual (e ndo uma
retribui¢do complementar) devera ser paga (ver Artigo 8(7)(a) do
Protocolo): o montante da retribuicdo individual ¢ fixado por cada
Parte Contratante pertinente
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Prorrogagdo

As seguintes retribui¢des deverdo ser pagas ¢ deverdo cobrir periodo de

10 anos:

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

Wi

i

7.4

7.5

Retribuigdo de base

Retribui¢do suplementar, exceto se a prorrogacdo for feita apenas
para as Partes Contratantes designadas a respeito das quais deverdo
ser pagas retribui¢oes individuais

Retribuicdo complementar para cada Parte Contratante designada a
respeito da qual uma retribuigdo individual ndo serd paga

Retribui¢do individual pela designacdo de cada Parte Contratante
designada a respeito da qual uma retribui¢do individual (e ndo uma
retribui¢do complementar) devera ser paga (ver artigo 8(7)(a) do
Protocolo): o montante da retribuicao individual ¢ fixado por cada
Parte Contratante pertinente

Retribui¢do adicional pelo uso do prazo extraordinario

Francos suicos

653

73

73

50% do valor da
retribuicdo devida

conforme item 6.1

Anotagoes diversas

Transferéncia integral de uma inscrigdo internacional

Transferéncia parcial (para alguns produtos e servigos ou para
algumas das Partes Contratantes) de uma inscri¢do internacional

Limitacdo requerida pelo titular subseqliente a inscrigdo
internacional, desde que, se a limitagdo afetar mais de uma Parte
Contratante, esta seja a mesma para todas

Alteragdo de nome e/ou endereco do titular de uma ou mais
inscri¢des internacionais para as quais a anotagdo da mesma

alteragao for solicitada no mesmo requerimento

Anotacdo de uma licenga relativa a uma inscri¢do internacional ou
alteracdo na anotacgdo de uma licenga
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Francos suicos
8. Informacdo a respeito de inscricoes internacionais

8.1 Estabelecimento de um extrato certificado do Cadastro Internacional

consistindo de uma analise da situagdo de uma inscri¢do

internacional (extrato certificado detalhado),

de até trés paginas 185

para cada pagina que exceder a terceira 10
8.2 Estabelecimento de um extrato certificado do Cadastro Internacional

consistindo de uma coépia de todas as publicagdes, e todas as

notificagdes de recusa, feitas relativamente a uma inscrigdo

internacional (extrato certificado simples),

de até trés paginas 77

para cada pagina que exceder a terceira 2
8.3 Um unico atestado ou informagédo por escrito

para uma Unica inscrig@o internacional 77

para cada inscri¢do internacional adicional se a mesma informacdo for
solicitada no mesmo requerimento 10

8.4 Reimpressdo ou fotocdpia da publicagdo de uma inscri¢do internacional,
por pagina 5
9.  Servicos especiais
A Secretaria Internacional esta autorizada a recolher uma retribui¢do, cujo
montante a propria Secretaria Internacional podera fixar, para operagdes a

serem desempenhadas com urgéncia e para servicos ndo cobertos por esta
Tabela de Retribuigdes.
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Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas
adotado em Madri em 27 de junho de 1989 e emendado em 3 de outubro de 2006

Artigo 1:
Artigo 2:
Artigo 3:
Artigo 3bis:
Artigo 3ter:
Artigo 4:
Artigo 4bis:

Artigo 5:

Artigo 5bis:
Artigo Ster:

Artigo 6:

Artigo 7:
Artigo 8&:
Artigo 9:
Artigo 9bis:
Artigo 9ter:
Artigo 9quater:

Artigo 9quinquies:

Artigo 9sexies:
Artigo 10:
Artigo 11:
Artigo 12:
Artigo 13:
Artigo 14:

Artigo 15:
Artigo 16:

Lista dos Artigos do Protocolo

Membros da Unido de Madri

Obtencao da prote¢do mediante inscri¢do internacional
Pedido internacional

Efeito territorial

Pedido de "extensdo territorial”

Efeitos da inscri¢do internacional

Substituicdo de um registro nacional ou regional por uma inscricio
internacional

Recusa e invalidagdo dos efeitos da inscri¢do internacional com relacdo a
certas partes contratantes

Provas documentais da legitimidade de uso de certos elementos da marca

Copias de dados do Cadastro Internacional; buscas de anterioridade;
extratos do Cadastro Internacional

Duragdo da validade da inscricdo internacional; dependéncia ¢

independéncia da inscri¢do internacional

Prorrogacgdo da inscri¢@o internacional

Retribuicdes relativas ao pedido internacional e a inscri¢do internacional
Anotagdo de cessdo de uma inscri¢do internacional

Outras anotagdes relativas a uma inscrigdo internacional

Retribuigdes relativas a outras anotagoes

Administragdo comum a varios Estados contratantes

Transformacdo de uma inscrigdo internacional em pedidos nacionais ou
regionais

Salvaguarda do Acordo de Madri (Estocolmo)
Assembléia

Secretaria Internacional

Financas

Emendas a certos artigos do Protocolo

Modalidades segundo as quais se pode ser parte do Protocolo; entrada em
vigor

Denuncia

Assinatura; linguas; func¢des do depositario
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Artigo 1

Membros da Unido de Madri

Os Estados Partes do presente Protocolo (doravante denominados "os Estados
Contratantes"), mesmo que ndo sejam membros do Acordo de Madri relativo ao Cadastro
Internacional de Marcas revisto em Estocolmo em 1967 ¢ emendado em 1979 (doravante
denominado "o Acordo de Madri (Estocolmo)"), e as organizagdes a que se refere o artigo 14,
paragrafo 1, alinea b), que sao membros do presente Protocolo (doravante denominadas "as
Organizagdes Contratantes") serdo membros da mesma Unifo da qual os paises partes do
Acordo de Madri (Estocolmo) sdo membros. Qualquer referéncia feita no presente Protocolo as
"Partes Contratantes" devera ser entendida como uma referéncia tanto aos Estados Contratantes
como as Organizagdes Contratantes.

Artigo 2

Obtencio da protecio mediante inscri¢iio internacional

I. Quando um pedido de registro de uma marca tiver sido depositado na
Administracdo de uma Parte Contratante, ou quando uma marca tiver sido registrada na
Administragdo de uma Parte Contratante, o requerente desse pedido (doravante denominado "o
pedido de base") ou o titular desse registro (doravante denominado "o registro de base") podera,
mediante as disposi¢des do presente Protocolo, assegurar a protegdo da sua marca no territdrio
das Partes Contratantes mediante a inscrigdo dessa marca no cadastro da Secretaria Internacional
da Organiza¢do Mundial da Propriedade Intelectual (doravante denominados, respectivamente,
"a inscricdo internacional", "o Cadastro Internacional", "a Secretaria Internacional" e "a
Organizagdo", desde que:

1) quando o pedido de base tiver sido depositado na Administracdo de um Estado

Contratante ou quando o registro de base tiver sido concedido por tal Administragio,
o requerente desse pedido ou o titular desse registro seja nacional desse Estado
Contratante, ou esteja domiciliado ou tenha um estabelecimento industrial ou
comercial real e efetivo no territério do referido Estado Contratante;

ii) quando o pedido de base tiver sido depositado na Administragdo de uma
Organizagdo Contratante ou quando o registro de base tiver sido concedido por tal
Administracdo, o requerente desse pedido ou o titular desse registro seja nacional de
um Estado membro dessa Organizagdo Contratante, ou esteja domiciliado ou tenha
um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo no territério da referida
Organizacdo Contratante.

2. O pedido de inscrigdo internacional (doravante denominado "o pedido
P ¢ _ : p
internacional") deverd ser depositado na Secretaria Internacional por intermédio da
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Administragdo na qual o pedido de base foi depositado ou pelo qual o registro de base foi
concedido (doravante denominada "a Administragdo de origem"), conforme o caso.

3. No presente Protocolo, todo termo "Administragdo" ou "Administracdo de uma
Parte Contratante" referir-se-a a Administragdo encarregada do registro de marcas em nome de
uma Parte Contratante, ¢ todo termo "marcas" referir-se-a tanto as marcas de produtos como as
de servicos.

4. No presente Protocolo, entender-se-a por "territério de uma Parte Contratante",
quando a Parte Contratante for um Estado, o territorio desse Estado e, quando a Parte
Contratante for uma organizagdo intergovernamental, o territério no qual o tratado constitutivo
dessa organizacao intergovernamental seja aplicavel.

Artigo 3

Pedido internacional

1. Qualquer pedido internacional feito em virtude deste Protocolo devera ser
apresentado no formuldrio indicado no Regulamento Comum. A Administragio de origem
devera certificar que os dados que figuram no pedido internacional correspondem, no momento
da certificagdo, as que figuram no pedido de base ou registro de base, conforme o caso. Além
disso, essa Administra¢ao devera indicar:

1) no caso de um pedido de base, a data ¢ o nimero desse pedido;

i1) no caso de um registro de base, a data ¢ o nimero desse registro, assim como a
data e o niimero do pedido do qual resultou o registro de base.

A Administragdo de origem também indicara a data do pedido internacional.

2. O requerente deverd indicar os produtos e servigos para os quais reivindica a
prote¢do da marca, assim como, se possivel, a classe ou classes correspondentes segundo a
classificagdo estabelecida pelo Acordo de Nice relativo a Classificagdo Internacional de
Produtos e Servigos para o Registro das Marcas. Se¢ o requerente nfo fizer essa indicagio, a
Secretaria Internacional classificara os produtos ou servigos nas classes correspondentes da
referida classificacdo. A indicacdo das classes feita pelo requerente estard sujeita ao controle da
Secretaria Internacional, que o exercera em conjunto com a Administracdo de origem. Em caso
de desacordo entre a referida Administragdo e a Secretaria Internacional, prevalecerd a opinido
desta Gltima.

3. Se o requerente reivindicar a cor como elemento distintivo da sua marca, ele
estard obrigado:

1) a declard-lo e a incluir no seu pedido internacional uma mengio indicando a

cor ou a combinagao de cores reivindicada;

i1) a juntar ao seu pedido internacional exemplares coloridos da referida marca,
os quais deverdo ser anexados as notificacoes feitas pela Secretaria Internacional; o
numero desses exemplares serd fixado pelo Regulamento Comum.

4. A Secretaria Internacional inscrevera imediatamente as marcas depositadas em
conformidade com o artigo 2. A inscricdo internacional terd a data em que o pedido
internacional foi recebido pela Administragdo de origem, desde que o pedido internacional tenha
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sido recebido pela Secretaria Internacional dentro do prazo de dois meses a contar dessa data. Se
o pedido internacional ndo tiver sido recebido dentro desse prazo, a inscri¢do internacional terd a
data em que o referido pedido internacional foi recebido pela Secretaria Internacional. A
Secretaria Internacional notificard sem demora a inscrigdo internacional as Administracdes
pertinentes. As marcas inscritas no Cadastro Internacional serdo publicadas em uma gazeta
editada pela Secretaria Internacional, tendo como base as indicagdes contidas no pedido
internacional.

5. Para efeito de publicidade a ser dada as marcas inscritas no Cadastro
Internacional, cada Administragdo receberd da Secretaria Internacional um namero de
exemplares gratuitos da referida gazeta ¢ um ntimero de exemplares a preco reduzido, nas
condigdes fixadas pela Assembléia a que se refere o artigo 10 (doravante denominada "a
Assembléia"). Essa publicidade sera considerada suficiente no que diz respeito a todas as Partes
Contratantes e nenhuma outra publicidade poderd ser exigida do titular da inscricdo
internacional.

Artigo 3bis

Efeito territorial

A protegdo resultante da inscri¢do internacional s6 serd extensiva a uma Parte
Contratante a pedido da pessoa que depositar o pedido internacional ou que seja titular da
mscri¢do internacional. Porém, tal pedido ndo podera ser feito com rela¢do a Parte Contratante
cuja Administragdo é a Administragdo de origem.

Artigo 3ter

Pedido de "extensao territorial"

1. Qualquer pedido de extensdo de protegdo resultante da inscrigdo internacional
a qualquer Parte Contratante devera ser objeto de menc¢ao especial no pedido internacional.

2. Um pedido de extensdo territorial poderd também ser feito posteriormente a
inscri¢do internacional. Tal pedido devera ser apresentado no formuldrio prescrito pelo
Regulamento Comum. Esse pedido serd imediatamente anotado pela Secretaria Internacional,
que notificard sem demora esta anotagdo a Administragdo ou as Administragdes pertinentes.
Esta anotacdo serd publicada na gazeta periddica da Secretaria Internacional. A extensio
territorial efetivar-se-a a partir da data em que foi anotada no Cadastro Internacional; deixara de
ser valida quando expirar a inscri¢do internacional a que diz respeito.
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Artigo 4

Efeitos da inscricdo internacional

1. a) A partir da data da inscricdo ou da anotacéo feita em conformidade com as
disposi¢oes dos artigos 3 e 3fer, a protecdo da marca em cada uma das Partes Contratantes
pertinentes serd a mesma como se a marca tivesse sido depositada diretamente na Administracio
dessa Parte Contratante. Se nenhuma recusa tiver sido notificada a Secretaria Internacional em
conformidade com os paragrafos 1 ¢ 2 do artigo 5, ou se uma recusa notificada em
conformidade com o referido artigo tiver sido retirada posteriormente, a prote¢do da marca na
Parte Contratante pertinente serd, a partir da referida data, a mesma como se a marca tivesse
sido registrada pela Administragdo dessa Parte Contratante.

b) A indicagdo das classes de produtos e servigos prevista no artigo 3 ndo
obrigara as Partes Contratantes quanto a delimitagdo do escopo da prote¢io da marca.

2. Toda inscrigdo internacional gozara do direito de prioridade previsto no artigo
4 da Convencdo de Paris para a Prote¢do da Propriedade Industrial, sem que seja necessario
cumprir as formalidades descritas na se¢do D daquele artigo.

Artigo 4bis

Substituicio de um registro nacional ou regional por uma inscri¢io internacional

1. Quando uma marca que ¢ objeto de um registro nacional ou regional junto a
Administracdo de uma Parte Contratante for também objeto de uma inscri¢do internacional e
ambos estiverem em nome da mesma pessoa, presumir-se-4 que a inscricdo internacional
substitui o registro nacional ou regional, sem prejuizo de quaisquer direitos adquiridos em
virtude desse registro, desde que:

1) a protecdo resultante da inscricdo internacional estenda-se a referida Parte

Contratante segundo os paragrafos 1 ou 2 do artigo 3zer;

ii) todos os produtos e servigos enumerados no registro nacional ou regional
sejam também enumerados na inscri¢do internacional com relagdo a referida Parte
Contratante;

iii) tal extensdo se torne efetiva depois da data do registro nacional ou regional.

2. A Administracdo a que se refere o paragrafo 1 serd, se lhe for feito o pedido,
obrigada a tomar nota, em seus arquivos, da inscri¢do internacional.
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Artigo 5

Recusa e invalidacfo dos efeitos da inscri¢do internacional com relagiio a certas partes
contratantes

1. Se a legislagdo aplicavel o autorizar, qualquer Administracdo de uma Parte
Contratante a qual a Secretaria Internacional tenha notificado uma extensdo, segundo os
paragrafos 1 ou 2 do artigo 3ter, da protecdo resultante da inscri¢do internacional, terd o direito
de declarar numa notificagdo de recusa que a protegdo ndo pode ser concedida na referida Parte
Contratante a marca que ¢ objeto dessa extensdo. Tal recusa podera fundamentar-se somente nos
motivos que seriam aplicdveis, nos termos da Convengdo de Paris para a Protecio da
Propriedade Industrial, no caso de uma marca depositada diretamente junto & Administracdo que
notifica a recusa. Porém, a protecdo ndo poderd ser recusada, nem mesmo parcialmente, s6
porque a legislagdo aplicavel autorizaria o registro apenas num ntimero limitado de classes ou
para um numero limitado de produtos ou servigos.

2. a) Qualquer Administragdo que quiser exercer esse direito devera notificar sua
recusa a Secretaria Internacional, com a indicacdo de todos os motivos, dentro do prazo
prescrito na lei aplicdvel a essa Administragdo e no 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
paragrafo 1 tenha sido enviada a essa Administragdo pela Secretaria Internacional.

b) Nao obstante a alinea a), qualquer Parte Contratante poderd declarar que, para
as inscri¢des internacionais feitas por intermédio do presente Protocolo, o prazo de um ano a
que se refere a alinea a) sera substituido por 18 meses.

¢) Tal declaragdo também podera mencionar que, quando for possivel que uma
recusa da protecdo resulte de uma oposigdio a concessdo da protegdo, essa recusa podera ser
notificada pela Administragdo da referida Parte Contratante & Secretaria Internacional depois do
término do prazo de 18 meses. Essa Administragio poderd, em relagdo a qualquer inscricdo
internacional, notificar uma recusa de protegéo depois do término do prazo de 18 meses, mas
apenas se:

1) tiver, antes do término do prazo de 18 meses, informado a Secretaria

Internacional sobre a possibilidade de serem feitas oposi¢des depois do término do
prazo de 18 meses; e

ii) a notifica¢do da recusa baseada numa oposi¢ao for feita dentro do prazo de um
més a contar da data em que expira o prazo de oposi¢do e, em qualquer caso, dentro
de um prazo ndo superior a sete meses a contar da data em que comega o prazo de
0posicao.

d) Qualquer declaragdo segundo as alineas b) ou c) poderd ser feita nos
instrumentos a que se refere o paragrafo 2 do artigo 14, e a data em que a declaragdo se tornara
efetiva serd a mesma data da entrada em vigor do presente Protocolo em rela¢do ao Estado ou a
organizagdo intergovernamental que tiver feito a declaragdo. Tal declaragdo podera também ser
feita mais tarde e, neste caso, a declaragdo tornar-se-a efetiva trés meses depois de recebida pelo
Diretor-Geral da Organizagdo (doravante denominado "Diretor-Geral"), ou em qualquer data
posterior indicada na declara¢do, em relagdo a qualquer inscri¢do internacional cuja data é a
mesma ou posterior a data em que a declaragéo se tornou efetiva.

¢) Passado um periodo de 10 anos a contar da entrada em vigor do presente
Protocolo, a Assembléia procederd ao exame do funcionamento do sistema estabelecido pelas
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alineas a) a d). Depois disso, as disposi¢oes das referidas alineas poderdo ser modificadas por
decisdo unanime da Assembléia*.

3. A Secretaria Internacional transmitira sem demora ao titular da inscricdo
internacional um dos exemplares da notificagdo de recusa. O referido titular terd os mesmos
meios de recurso como se a marca tivesse sido depositada por ele diretamente junto a
Administragdo que tiver notificado sua recusa. Quando a Secretaria Internacional tiver recebido
informagdo nos termos do item i) da alinea c) do paragrafo 2, deverd transmitir sem demora as
referidas informagdes ao titular da inscri¢do internacional.

4. Os motivos da recusa de uma marca serdo comunicados pela Secretaria
Internacional a qualquer parte interessada que assim o solicite.

5. Qualquer Administragio que ndo tenha notificado, em relacio a uma
determinada inscrigdo internacional, uma recusa proviséria ou definitiva a Secretaria
Internacional em conformidade com os paragrafos 1 e 2 perderd, em relagio a essa inscrigio
internacional, o beneficio da faculdade prevista no paragrafo 1.

6. A invalidagdo, pelas autoridades competentes de uma Parte Contratante, dos
efeitos, no territério dessa Parte Contratante, de uma inscri¢do internacional, ndo podera ser
declarada sem que o titular dessa inscri¢do internacional tenha sido intimado a fazer valer seus
direitos no devido tempo. A invalidagdo sera notificada a Secretaria Internacional.

Artigo Sbis

Provas documentais da legitimidade de uso de certos elementos da marca

As provas documentais da legitimidade de uso de certos elementos incorporados
numa marca, tais como armas, escudos, retratos, distingdes honorificas, titulos, nomes
comerciais, nomes de pessoas que ndo sejam o nome do requerente, ou outras anotagdes
analogas, que possam ser exigidas pelas Administragdes das Partes Contratantes, estardo
dispensadas de qualquer legalizagdo ou certificagdo que néo seja a da Administragdo de origem.

Artigo Ster

Copias de dados do Cadastro Internacional; buscas de anterioridade; extratos do
Cadastro Internacional

* Declaragdo interpretativa adotada pela Assembléia da Unido de Madri:

“A alinea e) do paragrafo 2 do artigo 5 do Protocolo ¢ entendida como permitindo que a
Assembléia mantenha sob revisdo a operacdo do sistema estabelecido nas alineas a) a d), sendo
também entendido que qualquer emenda dessas disposi¢des deve requerer uma decisdo uninime
da Assembléia.”
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1. A Secretaria Internacional emitira a quem lhe solicitar, mediante o pagamento
de uma retribuicdo fixada pelo Regulamento Comum, cépia dos dados do Cadastro Internacional
relativos a uma determinada marca.

2. A Secretaria Internacional podera também, mediante remuneracdo, realizar
buscas de anterioridade entre as marcas objeto de inscrigdes internacionais.

3. Os extratos do Cadastro Internacional, pedidos com a finalidade de serem
apresentados numa das Partes Contratantes, serdo dispensados de qualquer legalizacio.

Artigo 6

Duracfio da validade da inscri¢do internacional; dependéncia e independéncia da inscricao
internacional

1. A inscri¢do de uma marca na Secretaria Internacional tem validade de 10 anos,
com possibilidade de prorrogagio nas condi¢des fixadas no artigo 7.

2. Passado um periodo de cinco anos a contar da data da inscri¢do internacional,
esta inscri¢do tornar-se-4 independente do pedido de base ou do registro resultante desse pedido
de base, ou do registro de base, conforme o caso, sujeito as seguintes disposicdes.

3. A protego resultante da inscri¢do internacional, tenha ou ndo havido cesséo,
ndo podera ser invocada se, antes de terem passado cinco anos a contar da data da inscricdo
internacional, o pedido de base ou o registro resultante desse pedido, ou o registro de base,
conforme o caso, tiver sido retirado, expirado, renunciado ou tiver sido objeto de uma decisio
definitiva de recusa, cancelamento, anulagdo ou nulidade, em relagio a todos ou alguns dos
produtos e servigos enumerados na inscri¢dio internacional. O mesmo acontece se:

1) um recurso contra uma decisdo que recusar os efeitos do pedido de base;

ii) um ato solicitando a retirada do pedido de base ou o cancelamento, a anulacio
ou nulidade do registro resultante do pedido de base ou do registro de base; ou

iil) uma oposicao ao pedido de base;

resultar, depois de expirado o prazo de cinco anos, numa decisio definitiva de recusa,
cancelamento, anulagdo ou nulidade, ou exigindo a retirada, do pedido de base ou do registro
resultante desse pedido, ou do registro de base, conforme o caso, desde que o recurso, a a¢io ou
a oposi¢do em questdo tenha comegado antes da expiragdo do referido periodo. O mesmo serd
igualmente aplicavel caso seja retirado o pedido de base, ou caso se renuncie ao registro
resultante do pedido de base, ou ao registro de base, depois de expirado o periodo de cinco anos,
desde que, no momento da retirada ou da rentincia, o referido pedido ou registro seja objeto do
procedimento mencionado nos itens i), ii) ou iii) e que esse procedimento tenha comegado antes
de expirado o referido periodo.

4. A Administracdo de origem deverd, como previsto no Regulamento Comum,
notificar a Secretaria Internacional os fatos e as decisdes pertinentes ao paragrafo 3, e a
Secretaria Internacional deverd, como previsto no Regulamento Comum, informar as partes
interessadas e proceder as publicagdes correspondentes. A Administragdo de origem devera,
quando possivel, solicitar que a Secretaria Internacional anule, na extensio aplicdvel, a inscri¢io
internacional, e a Secretaria Internacional devera dar encaminhamento a solicitago.
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Artigo 7

Prorrogacio da inscri¢iio internacional

1. Qualquer inscrigdo internacional poderé ser prorrogada por um periodo de 10
anos a contar da expiragdo do periodo precedente, mediante o simples pagamento da retribuicéo
de base e, sob reserva do paragrafo 7 do artigo 8, das retribuicdes suplementares ¢
complementares previstas no paragrafo 2 do artigo 8.

2. A prorrogagdo ndo podera comportar qualquer modificacdo da inscricdo
internacional em sua forma mais recente.

3. Seis meses antes da expiragdo do prazo de protecdo, a Secretaria Internacional
comunicara oficiosamente ao titular da inscri¢do internacional e ao seu representante, se houver,
a data exata dessa expiragio.

4. Mediante o pagamento de uma retribui¢do adicional fixada pelo Regulamento
Comum, um prazo extraordindrio de seis meses serd concedido para a prorrogagdo da inscri¢do
internacional.

Artigo 8

Retribuicdes relativas ao pedido internacional e 2 inscriciio internacional

1. A Administra¢do de origem podera fixar, discricionariamente, e cobrar, em seu
proveito, uma retribui¢do a ser exigida do requerente ou do titular da inscri¢do internacional na
ocasido do dep6sito do pedido internacional ou da prorrogagio da inscri¢cdo internacional.

2. A inscrigdo de uma marca na Secretaria Internacional estard sujeita ao
pagamento prévio de uma retribuicdo internacional que, sujeito ao disposto na alinea a) do
paragrafo 7, inclui:

1) uma retribuigdo de base;

ii) uma retribuicdo suplementar por cada classe da Classificagdo Internacional,
além da terceira, em que forem incluidos os produtos ou servigos a que a marca se
aplica;

ii1) uma retribui¢do complementar por cada pedido de extensdo da protecdo nos
termos do artigo 3zer.

3. Contudo, a retribui¢do suplementar mencionada no pardgrafo 2 poderd, sem
prejuizo da data da inscrigdo internacional, ser paga dentro do prazo fixado pelo Regulamento
Comum se o nimero de classes de produtos ou servigos tiver sido determinado ou contestado
pela Secretaria Internacional. Se, ao expirar esse prazo, a retribui¢do suplementar ndo tiver sido
paga ou a lista de produtos ou servigos néo tiver sido reduzida pelo requerente na medida
necessaria, o pedido internacional sera considerado abandonado.

4. O produto anual das diversas receitas provenientes da inscri¢do internacional, &
excegdo das receitas derivadas das retribuigdes mencionadas nos itens ii) e iii) do paragrafo 2,
serd repartido em partes iguais entre as partes contratantes pela Secretaria Internacional, apds a
dedugdo das despesas e encargos resultantes da aplicagdo do presente Protocolo.
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5. As quantias provenientes das retribui¢des suplementares previstas no item ii)
do paragrafo 2 serdo repartidas, no fim de cada ano, entre as Partes Contratantes interessadas
proporcionalmente ao niimero de marcas para as quais tiver sido solicitada a protecdo em cada
uma delas durante esse ano, sendo esse nimero multiplicado, no caso das Partes Contratantes
que procedam a um exame, por um coeficiente determinado pelo Regulamento Comum.

6. As quantias provenientes das retribui¢des complementares previstas no item
iii) do pardgrafo 2 serdo repartidas segundo as mesmas regras previstas no paragrafo 5.

7. a) Qualquer Parte Contratante pode declarar que, em relagdo a cada inscricdo
internacional em que ¢ mencionada segundo o artigo 3fer, € em relagdo a prorrogacdo de tal
inscrigdo internacional, deseja receber, em vez de uma parte das receitas provenientes das
retribui¢des suplementares ¢ complementares, uma retribuigio (doravante denominada "a
retribuigdo individual") cuja importancia sera indicada na declaracdo e poderd ser modificada
em declaragdes posteriores, mas ndo podera ser superior ao equivalente da quantia, apos
dedugdo das economias resultantes do procedimento internacional, que a Administragio da
referida Parte Contratante teria o direito de receber de um requerente para um registro de 10
anos, ou do titular de um registro para uma prorrogagdo por 10 anos desse registro, da marca no
registro da referida Administragdo. No caso de ter que pagar uma retribuicdo individual:

i) ndo ¢ devida qualquer retribui¢do suplementar prevista no item ii) do paragrafo

2, sc apenas forem designadas, nos termos do artigo 3zer, Partes Contratantes que
fizeram uma declaragdo nos termos da alinea a) deste paragrafo, e

ii) ndo ¢ devida qualquer retribui¢io complementar prevista no item iii) do
pardgrafo 2 a qualquer Parte Contratante que tenha feito uma declara¢do nos termos
da alinea a) deste paragrafo.

b) Qualquer declaragdo a respeito da alinea a) podera ser feita nos instrumentos a
que se refere o paragrafo 2 do artigo 14 e a data em que a declaragio tornar-se-4 efetiva serd a
mesma data de entrada em vigor do presente Protocolo em relagdo ao Estado ou 4 organizacdo
intergovernamental que tenha feito a declaragdo. Tal declaragdo também podera ser feita
posteriormente e, neste caso, a declaragdo tornar-se-a efetiva trés meses depois do recebimento
pelo Diretor-Geral, ou em qualquer data posterior indicada na declaragdo, em relagdo a qualquer
inscri¢do internacional cuja data é a mesma ou posterior a data em que a declaracdo se torna
cfetiva.

Artigo 9

Anotacao de cessao de uma inscricio internacional

A pedido do titular da inscricdo internacional, ou a pedido ex officio de uma
Administrac@o interessada ou a pedido de uma pessoa interessada, a Secretaria Internacional
anotard no Cadastro Internacional qualquer cessdo dessa inscri¢do, em relacdo a todas ou
algumas das Partes Contratantes em cujos territorios a referida inscri¢do produza efeitos e em
relagdo a todos ou alguns dos produtos e servigos enumerados na inscri¢do, desde que o novo
titular seja uma pessoa que, nos termos do paragrafo | do artigo 2, esteja legitimada a depositar
pedidos internacionais.
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Artigo 9bis

Outras anotacdes relativas a uma inscricio internacional

Artigo 9ter

Retribuicdes relativas a outras anotac¢des

Qualquer anotagdo feita em relagdo ao artigo 9 ou ao artigo 9bis poderd estar
sujeita ao pagamento de uma retribuicdo.

Artigo 9quater

Administra¢do comum a varios Estados contratantes

1. Se varios Estados Contratantes decidirem realizar a unificagdo de suas
legislagdes nacionais em matéria de marcas, poderdo notificar o Diretor-Geral:
i) que uma Administragdo comum substituird a Administracdo nacional de cada
um deles; e

ii) que o conjunto dos respectivos territorios devera ser considerado como um s6
Estado para a aplicagdo total ou parcial das disposi¢des que precedem este artigo,
assim como das disposi¢des dos artigos 9quinguies e 9sexies.

2. Essa notificagdo so se tornard efetiva trés meses depois da data em que o
Diretor-Geral comunicar as outras Partes Contratantes.

Artigo Yquinquies

Transformacio de uma inscri¢io internacional em pedidos nacionais ou regionais

Caso a inscrigdo internacional seja anulada a pedido da Administragdo de origem
nos termos do pardgrafo 4 do artigo 6, relativa a todos ou alguns dos produtos e servicos
enumerados na referida inscri¢do, e caso a pessoa que era o titular da inscri¢do internacional
deposite um pedido de registro da mesma marca junto a Administragdo de qualquer uma das
Partes Contratantes em cujo territorio a inscrigdo internacional produzia efeitos, esse pedido serd
tratado como se tivesse sido depositado na data da inscri¢do internacional nos termos do
paragrafo 4 do artigo 3 ou na data da anotagdo da extensdo territorial nos termos do pardgrafo 2
do artigo 3ter e, se a inscri¢do internacional gozava de um direito de prioridade, gozara do
mesmo direito de prioridade, desde que:
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i) esse pedido seja depositado dentro de um periodo de trés meses a contar da
data em que a inscri¢do internacional foi anulada;

ii) os produtos e servicos enumerados no pedido estejam de fato incluidos na lista
de produtos e servigos contida na inscri¢do internacional no que diz respeito a Parte
Contratante pertinente; e

iii) esse pedido satisfaga todas as exigéncias da legislagdo aplicavel, inclusive as
exigéncias relativas as retribuicdes.

Artigo 9Ysexies

Salvaguarda do Acordo de Madri (Estocolmo)

1. Se, a respeito de um determinado pedido internacional ou uma determinada
inscrigdo internacional, a Administragdo de origem for a Administragdo de um Estado parte
tanto do presente Protocolo como do Acordo de Madri (Estocolmo), as disposi¢des do presente
Protocolo ndo produzirdo efeitos no territorio de qualquer outro Estado que seja também parte
tanto do presente Protocolo como do Acordo de Madri (Estocolmo).

2. A Assembléia poderd, pela maioria de trés quartos, revogar o paragrafo 1 ou
limitar o alcance do paragrafo 1 passado um periodo de 10 anos a contar da entrada em vigor do
presente Protocolo, mas ndo antes de passado um periodo de cinco anos a contar da data em que
a maioria dos paises partes do Acordo de Madri (Estocolmo) tornaram-se partes do presente
Protocolo. S6 os Estados participantes, tanto do referido Acordo como do presente Protocolo,
tém o direito de participar no voto da Assembléia.

Artigo 10

Assembléia

1. a) As Partes Contratantes serdo membros da mesma Assembléia que os paises
partes do Acordo de Madri (Estocolmo).

b) Cada Parte Contratante serd representada nessa Assembléia por um delegado,
que podera ser assistido por suplentes, por conselheiros e por peritos.

c) As despesas de cada delegacdo serdo pagas pela Parte Contratante que a
designou, a exce¢do das despesas de viagem e das ajudas de custo de um delegado de cada Parte
Contratante, que serdo pagas pela Unido.

2. Além das fungdes que lhes sdo incumbidas, em virtude do Acordo de Madri
(Estocolmo), a Assembléia:

1) tratard de todas as questoes relativas a implementacéo do presente Protocolo;

i) dard instrucdes a Secretaria Internacional sobre a preparagdo de conferéncias
de revisdo do presente Protocolo, tendo devidamente em conta as observagdes dos
paises da Unido que ndo sdo partes do presente Protocolo;
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iii) adotard e modificard as disposi¢des do Regulamento Comum concernentes a
aplicagdo do presente Protocolo;

iv) cumprird quaisquer outras fungdes compativeis com o presente Protocolo.

3. a) Cada Parte Contratante dispord de um voto na Assembléia. Sobre as
questdes que dizem respeito apenas a paises que sdo partes do Acordo de Madri (Estocolmo), as
Partes Contratantes que ndo forem partes do referido Acordo néo terdo direito a voto enquanto
que, sobre as questdes que apenas digam respeito as Partes Contratantes, s6 estas ultimas terdo
direito de voto.

b) Metade dos membros da Assembléia que tém direito a voto sobre uma
determinada questdo constituird o quorum para os fins de votagdo sobre essa questio.

¢) Nao obstante as disposi¢des da alinea b), se, em qualquer sessdo, o ntimero de
membros da Assembléia com direito a voto sobre uma determinada questdo que estiverem
representados for inferior a metade mas igual ou superior a um terco dos membros da
Assembléia com direito a voto sobre essa questdo, a Assembléia podera tomar decisdes; mas, a
excecdo das decisdes sobre seu proprio procedimento, tais decisdes sé serdo executadas se as
condi¢des seguintes forem cumpridas. A Secretaria Internacional comunicard as referidas
decisdes aos membros da Assembléia com direito a voto sobre a referida questio que ndo foram
representados e os convidard a manifestar por escrito o seu voto ou a sua abstencio dentro de
um prazo de trés meses a contar da data da comunicagéo. Se, passado esse prazo, o niimero
desses membros que assim manifestaram o seu voto ou sua absten¢do for pelo menos igual ao
numero de membros que faltavam para ser atingido o quorum na sessdo propriamente dita, tais
decisoes produzirdo efeitos desde que, a0 mesmo tempo, continue a existir a maioria necessaria.

d) Ressalvadas as disposi¢des do paragrafo 2, alinea e), do artigo 5, do paragrafo
2 do artigo 9sexies, do artigo 12 e do paragrafo 2 do artigo 13, as decisdes da Assembléia serdo
tomadas pela maioria de dois tergos dos votos expressos.

e) A abstencdo ndo serd considerada voto.

f) Um delegado poderd representar um tinico membro da Assembléia e podera
votar apenas em nome do mesmo.

4. Além de se reunir em sessoes ordinarias e em sessdes extraordindrias como
previsto pelo Acordo de Madri (Estocolmo), a Assembléia reunir-se-4 em sessdo extraordinaria
mediante convocagdo do Diretor-Geral, a pedido de um quarto dos membros da Assembléia que
tenham direito de voto sobre as questdes que se pretende incluir na ordem do dia da sessdo. A
ordem do dia da sessdo extraordindria serd preparada pelo Diretor-Geral.

Artigo 11

Secretaria Internacional

1. As tarefas relativas a inscri¢do internacional referentes ao presente Protocolo,
assim como todas as outras tarefas administrativas que digam respeito ao presente Protocolo,
serdo executadas pela Secretaria Internacional.

2. a) A Secretaria Internacional ird preparar, de acordo com as instrugdes da
Assembléia, as conferéncias de revisdo do presente Protocolo.
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b) A Secretaria Internacional podera consultar organizagdes intergovernamentais
¢ organizagdes internacionais ndo governamentais a respeito da preparacio dessas conferéncias
de revisdo.

¢) O Diretor-Geral e as pessoas por ele designadas participardo, sem direito a
voto, das discussoes nas conferéncias de revisao.

3. A Secretaria Internacional executard todas as outras tarefas que lhe sejam
atribuidas em relagéo ao presente Protocolo.

Artigo 12

Financas

No que diz respeito as Partes Contratantes, as finangas da Unido serdo regidas
pelas mesmas disposi¢des contidas no artigo 12 do Acordo de Madri (Estocolmo), porém
qualquer referéncia ao artigo 8 do referido Acordo serd considerada como uma referéncia ao
artigo 8 do presente Protocolo. Além disso, para os fins do paragrafo 6, alinea b), do artigo 12
do referido Acordo, considerar-se-a, ressalvada uma decisdo uninime contraria da Assembléia,
que as organizagdes contratantes pertencem a classe de contribuigio I (um) nos termos da
Convencao de Paris para a Prote¢do da Propriedade Industrial.

Artigo 13

Emendas a certos artigos do Protocolo

1. Propostas de emendas aos artigos 10, 11, 12 e do presente artigo poderdo ser
apresentadas por qualquer Parte Contratante ou pelo Diretor-Geral. Tais propostas serdo
comunicadas pelo Diretor-Geral as Partes Contratantes pelo menos seis meses antes de serem
submetidas ao exame da Assembléia.

2. Qualquer emenda aos artigos a que se refere o paragrafo 1 devera ser adotada
pela Assembléia. A adogdo requerera trés quartos dos votos expressos; porém, qualquer
modificagdo do artigo 10 e do presente paragrafo requerera quatro quintos dos votos expressos.

3. Qualquer emenda aos artigos a que se refere o paragrafo 1 entrard em vigor um
més apoOs a recepgdo pelo Diretor-Geral das notificagdes escritas de aceitagdo, efetuadas em
conformidade com suas respectivas regras constitucionais, por trés quartos dos Estados e das
organizagdes intergovernamentais que, no momento em que a emenda foi adotada, eram
membros da Assembléia e tinham o direito de voto sobre a emenda. Qualquer emenda dos
referidos artigos aceitos desse modo vinculara todos os Estados e organizacgdes
intergovernamentais que sejam Partes Contratantes no momento em que a emenda entre em
vigor, ou que se tornem Partes Contratantes em data posterior.
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Artigo 14

Modalidades segundo as quais se pode ser parte do Protocolo; entrada em vigor

1. a) Qualquer Estado que seja parte da Convengédo de Paris para a Protecdo da
Propriedade Industrial podera tornar-se parte do presente Protocolo.
b) Além disso, qualquer organizagéo intergovernamental também podera tornar-
se parte do presente Protocolo, desde que preencha as seguintes condigdes:
i) pelo menos um dos Estados membros dessa organizagdo deve ser parte da
Convengdo de Paris para a Prote¢ao da Propriedade Industrial,

ii) essa organizacdo deve ter uma Administragdo regional encarregada de
registrar marcas que produza efeitos no territorio da organizacdo, se tal
Administra¢do ndo for objeto de notificagdo nos termos do artigo 9quater.

2. Qualquer Estado ou organizagdo mencionado no paragrafo 1 podera assinar o
presente Protocolo. Qualquer um desses Estados ou organizagdes poderd, se tiver assinado o
presente Protocolo, depositar um instrumento de ratificacdo, de aceitagdo ou de aprovacdo do
presente Protocolo ou, se ndo tiver assinado o presente Protocolo, poderd depositar um
instrumento de adesdo ao presente Protocolo.

3. Os instrumentos a que se refere o pardgrafo 2 serdo depositados junto ao
Diretor-Geral.

4. a) O presente Protocolo entrard em vigor trés meses depois de terem sido
depositados quatro instrumentos de ratificacéo, de aceitagéo, de aprovacdo ou de adesdo, desde
que pelo menos um desses instrumentos tenha sido depositado por um Estado Parte do Acordo
de Madri (Estocolmo) e que pelo menos um outro desses instrumentos tenha sido depositado por
um Estado que ndo seja parte do Acordo de Madri (Estocolmo) ou por qualquer uma das
organiza¢Oes mencionadas na alinea b) do paragrafo 1.

b) Em relag@o a qualquer outro Estado ou organizagdo mencionado no paragrafo
1, o presente Protocolo entrard em vigor trés meses depois da data em que a sua ratificagéo,
aceitagdo, aprovagdo ou adesao tiver sido notificada pelo Diretor-Geral.

5. Qualquer Estado ou organizagdo a que se refere o pardgrafo 1 podera, quando
depositar o seu instrumento de ratificacdo, de aceitacdo, de aprovacdo ou de adesdo do presente
Protocolo, declarar que a protegdo resultante de qualquer inscri¢do internacional efetuada em
virtude do presente Protocolo antes da data de entrada em vigor do presente Protocolo em
relacdo a si ndo pode ser objeto de uma extensdo a seu respeito.

Artigo 15

Denuncia
1. O presente Protocolo permanecera em vigor indeterminadamente.

2. Qualquer Parte Contratante poderd denunciar o presente Protocolo mediante
notificacdo enviada ao Diretor-Geral.
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3. A dentincia produzir efeitos um ano depois do dia em que o Diretor-Geral
tiver recebido a notificacéo.

4. O direito de dentncia previsto neste artigo ndo poderd ser exercido por
nenhuma Parte Contratante antes de terminar o prazo de cinco anos a contar da data em que o
presente Protocolo tiver entrado em vigor em relagio a essa Parte Contratante.

5. a) Se uma marca for objeto de uma inscrigéo internacional que produz efeitos
no Estado ou organizagdo intergovernamental denunciante na data em que a denuncia se torna
efetiva, o titular dessa inscri¢do internacional poderd depositar um pedido de registro da mesma
marca na Administragdo do Estado ou organizagdo intergovernamental denunciante, o qual serd
tratado como se tivesse sido depositado na data da inscricdo internacional nos termos do
paragrafo 4 do artigo 3 ou na data da anotag¢io da extensdo territorial nos termos do paragrafo 2
do artigo 3zer e, se a inscri¢do internacional gozava da prioridade, gozara da mesma prioridade,
desde que:

i) esse pedido seja depositado dentro de dois anos a contar da data em que a

dentincia se tornou efetiva,

i) os produtos ¢ servigos enumerados no pedido estejam de fato incluidos na lista
de produtos e servigos contida na inscrigdo internacional com rela¢do ao Estado ou
organizacdo intergovernamental denunciante, e

iii) esse pedido cumpra todas as exigéncias da legislagdo aplicavel, inclusive as
exigéncias relativas as retribuicdes.

b) As disposi¢des da alinea a) aplicar-se-do também em relagdo a qualquer marca
que seja objeto de uma inscrigdo internacional que produza efeitos nas Partes Contratantes que
ndo o Estado e organizagéo intergovernamental denunciante na data em que a dentincia se torna
efetiva e cujo titular, devido a dentncia, ja néo tem o direito de depositar pedidos internacionais
nos termos do pardgrafo 1 do artigo 2.

Artigo 16

Assinatura; linguas; funcdes do depositario

1. a) O presente Protocolo sera assinado num s6 exemplar nas linguas espanhola,
francesa e inglesa, e sera depositado junto ao Diretor-Geral quando deixar de estar aberto a
assinatura em Madri. Os textos nas trés linguas serdo igualmente auténticos.

b) Textos oficiais do presente Protocolo serdio estabelecidos pelo Diretor-Geral,
depois de consultados os governos e organizagdes interessados, nas linguas alemad, arabe,
chinesa, italiana, japonesa, portuguesa e russa, e em quaisquer outras linguas que a Assembléia
possa indicar.

2. O presente Protocolo ficard aberto a assinatura em Madri até 31 de Dezembro
de 1989.

3. O Diretor-Geral enviard duas copias, certificadas pelo Governo da Espanha,
dos textos assinados do presente Protocolo a todos os Estados e organizacdes
intergovernamentais que poderdo tornar-se partes do presente Protocolo.

4. O Diretor-Geral registrard o presente Protocolo junto ao Secretariado da
Organizacao das Nacdes Unidas.
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5. O Diretor-Geral notificara a todos os Estados e organizacdes internacionais,
que poderdo tornar-se ou que sdo partes do presente Protocolo, as assinaturas, os depositos de
instrumentos de ratificacdo, aceitagdo, aprovacdo ou adesdo, assim como a entrada em vigor do
presente Protocolo e de qualquer modificagdo do mesmo, qualquer notificacdo de dentuncia e
qualquer declaragdo prevista no presente Protocolo.
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Em 20 de junho

A Sua Exceléncia o Senhor
Deputado GIACOBO
Primeiro Secretario da Camara dos Deputados

Assunto: Texto de acordo.

Senhor Primeiro Secretario,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentissimo Senhor Presidente da
Camara dos Deputados, no exercicio do cargo de Presidente da Republica, relativa ao texto do
Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado
em Madri, em 27 de junho de 1989, e respectivo “Regulamento Comum do Acordo de Madri
relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo concernente a esse Acordo”,
doravante Protocolo de Madri e Regulamento Comum.

Atenciosamente,

ELISEU PADILHA
istro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidéncia da Republi
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