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RESUMO

As marcas tém a funcéo de identificar e distinguir um produto ou servico, diferenciando
estes dos concorrentes, por isso, tornam-se um ativo estratégico para empresarios. A
partir de 02/10/2019 passou a vigorar no Brasil o Protocolo de Madri, o qual regula o
sistema internacional de Registro de Marcas. Em face disso, foi realizada uma
pesquisa no site da WIPO em 01/09/2021, na plataforma “Madrid Monitor”, visando
analisar a utilizacdo do Protocolo de Madri pelos brasileiros. A referida pesquisa
constatou que ocorreram apenas 204 depdsitos tendo o Brasil como pais de origem
desde a entrada em vigor do Protocolo (02/10/2019 até 01/09/2021). Tal nimero é
pequeno se comparado ao numero de depdsitos realizados pelo Protocolo de Madri
nos quais o Brasil foi o pais designado (18.763 depdsitos internacionais, no mesmo
periodo). Em face disso, questiona-se “Como tem ocorrido, na pratica, a utilizacao do
Protocolo de Madri pelos brasileiros?” Para responder a esta questdo, o presente
trabalho tem por objetivo geral analisar como tem se dado a utilizacdo pelos brasileiros
do Protocolo de Madri. S&o objetivos especificos do presente trabalho: estabelecer
um panorama do funcionamento do Protocolo de Madri; analisar as consequéncias e
os problemas decorrentes da adesédo pelos brasileiros do Protocolo; analisar os
principais depositantes marcarios no pais (antes e depois da entrada em vigor do
protocolo); realizar uma analise comparativa do numero de depdsitos marcérios
brasileiros em relacéo a outros paises que integram o protocolo; identificar as causas
da baixa utilizagcdo dos brasileiros ao Protocolo em questdo; apresentar solugcdes e
alternativas aos problemas identificados. A metodologia empregada foi descritiva e
exploratoria e envolveu cinco etapas. Na primeira etapa, realizou-se uma reviséo de
literatura, analise documental e elaboracdo do Canvas e da matriz SWOT. Na
segunda etapa, elaborou-se duas pesquisas do tipo surveys, a qual proporcionou
obtencdo de dados quantitativos. A primeira direcionada aos escritorios de
Propriedade Intelectual (Pl). A segunda direcionada aos demais usuarios do sistema
marcario brasileiro (selecionados da carteira de clientes marcarios de um escritorio de
Pl com atuacao nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina). Na terceira
etapa, buscou-se dados no site do INPI, relativos a depdsitos marcarios no pais, a fim
de que tais dados auxiliassem na compreensao dos resultados dos surveys. Na quarta
etapa, foram realizadas pesquisas no site da WIPO, objetivando uma pesquisa
comparativa entre 0 niumero de depdsitos marcarios realizados pelos brasileiros por
meio do Protocolo de Madri e o numero de depdsitos marcarios realizados por
nacionais de outros paises integrantes do referido Protocolo. Tais pesquisas
permitiram verificar se 0s numeros encontrados no Manuscrito correspondem ou nao
a uma pouca utilizagcéo do Protocolo de Madri pelos brasileiros. Na quinta etapa, com
a identificacao dos problemas, foi realizada uma busca na literatura, a fim de encontrar
possiveis respostas e/ou solugdes, bem como foi elaborado um relatério descritivo
contendo os problemas identificados e as solu¢des encontradas. Tal relatério consiste
no produto tecnoldgico resultante do presente trabalho, assim como um artigo a ser
elaborado com base nos resultados obtidos e a ser submetido a revista cientifica com
qualis no minimo B3.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual, Ataque Central, Depdésito Internacional,
Depdsito multiclasses, Procurador, Protecdo Marcaria Internacional, WIPO, INPI,
Sistema de Madri, Brasil.



ABSTRACT

Trademarks have the function of identifying and distinguishing a product or service,
differentiating them from competitors, therefore, they become a strategic asset for
entrepreneurs. As of 10/02/2019, the Madrid Protocol came into force in Brazil, which
regulates the international trademark registration system. In view of this, a survey was
carried out on the WIPO website on 09/01/2021, on the “Madrid Monitor” platform, to
analyze the Brazilians’ adherence to the Protocol. This survey found that there were
only 204 applications with Brazil as the country of origin since the entry into force of
the Protocol (02/10/2019 to 01/09/2021). This number is small compared to the number
of applications made under the Madrid Protocol in which Brazil was the designated
country (18,763 international deposits). In view of this, the question is “How has the
use of the Madrid Protocol by Brazilians been in practice?” To answer this question,
the present work has the objective of analyzing how Brazilians is using the Madrid
Protocol. The specific objectives of the present work are: to establish an overview of
the operation of the Madrid Protocol; analyze the consequences and problems arising
from the use by Brazilians of the Protocol; analyze the main trademark depositors in
the country (before and after the entry into force of the protocol); carry out a
comparative analysis of the number of Brazilian trademark applications in relation to
other countries that are part of the protocol; to identify the causes of the low use of the
Protocol by Brazilians; present solutions and alternatives to the identified problems.
The methodology employed was descriptive and exploratory and involved five steps.
In the first stage, a literature review, document analysis and preparation of the Canvas
and the SWOT matrix were carried out. In the second stage, two survey-type surveys
were carried out, which provided quantitative data. The first is aimed at Intellectual
Property (IP) offices. The second is aimed at other users of the Brazilian trademark
system (selected from the portfolio of trademark clients of an IP office operating in the
states of Rio Grande do Sul and Santa Catarina). In the third stage, data were
searched on the INPI website, related to trademark deposits in the country, so that
such data would help in understanding the results of the surveys. In the fourth stage,
searches were carried out on the WIPO website, aiming at comparative research
between the number of trademark deposits made by Brazilians through the Madrid
Protocol and the number of trademark deposits made by nationals of other countries
that are part of the said Protocol. Such research made it possible to verify whether or
not the numbers found in the Manuscript correspond to little use of the Madrid protocol
by Brazilians. In the fifth stage, with the identification of the problems, a literature
search was carried out in order to find possible answers and/or solutions, as well as a
descriptive report containing the identified problems and the solutions found. This
report consists of the technological product resulting from the present work, as well as
an article to be prepared based on the results obtained and submitted to a scientific
journal with at least B3 qualis.

Keywords: Intellectual Property, Central Attack, International Application, Multiclass
Applications, Attorney, International Trademark Protection, WIPO, INPI, Madrid
System, Brazil.
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1. INTRODUCAO

Ao empreender, muitos se perguntam: Como diferenciar meu produto/servigo
dentre os demais existentes no mercado? Ou: Como fazer para destacar meu
produto/servico em relacdo ao do meu concorrente? Uma forma simples de atingir
esse objetivo é com o planejamento, a criacdo e o registro de uma marca “forte™.

Nessa introducdo, apresenta-se um breve panorama sobre o tema em estudo
e temas correlatos, bem como a questao de pesquisa, 0s objetivos e a justificativa. Ao
final, serdo apresentadas as se¢fes primarias da presente dissertagéo.

Uma marca é um instituto da Propriedade Industrial e constitui um ativo
intangivel do seu titular, identificando e distinguindo um produto ou servico. Em razao
disso, muitas marcas acabam se constituindo em um ativo estratégico para seus
titulares (CELA, 2015).

Assim, costuma-se conceituar marca com base na fungao exercida por ela. Ou
seja, como um direito da propriedade intelectual que objetiva identificar um produto ou
servico diferenciando-o de outro igual, semelhante ou afim de outro titular (BRASIL,
1996).

No ambito internacional, um dos principais tratados sobre marcas € o Protocolo
de Madri, o qual faz parte do “Sistema de Madri”. Constituido em 1991, somente
passou a viger cinco anos depois (SOARES; RAMALHO; ISLABAO, 2021).

Por meio do Protocolo de Madri, uma empresa sediada em um pais membro
pode solicitar registro de sua marca em Varios outros paises membros do acordo,
utilizando um Unico protocolo, efetuando o pagamento das taxas de cada pais
(BRUCH; AREAS; VIEIRA, 2019).

A adesao brasileira ao referido acordo internacional ocorreu através Decreto n°
10.033 de 2019 (BRASIL, 2019), o qual foi regulamentado pela Resolugcédo INPI n°
247/2019 (BRASIL, 2019b). A partir dessa adesédo, foram identificados poucos
trabalhos sobre o referido Protocolo e as consequéncias para o Brasil, 0s quais sao
abordados no referencial teorico.

Em face disso, foi realizada uma pesquisa no site da WIPO em 01/09/2021, na
plataforma “Madrid Monitor”, visando analisar a utilizacdo pelos brasileiros do

Protocolo de Madri. A pesquisa foi dividida em duas etapas: a primeira teve o Brasil

1 Ver comentario sobre “marca forte” no item 2.1. do presente trabalho.
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como pais designado?; a segunda teve o Brasil como pais de Origem* (BARROS;
BRUCH, 2021). Na referida pesquisa, foi constatada a existéncia de 204 depdsitos
realizados por brasileiros por meio do Protocolo de Madri, desde a entrada em vigor
do Protocolo (02/10/2019 a 01/09/2021). Tal namero parece ser extremamente
pequeno se comparado ao niumero de depdsitos realizados pelo Protocolo de Madri
nos quais o Brasil foi 0 pais designado (18.763 depdsitos internacionais, no periodo
de 02/10/2019 a 01/09/2021). Esta pesquisa gerou um manuscrito intitulado
“EFEITOS DA ADESAO BRASILEIRA AO PROTOCOLO DE MADRI” (BARROS;
BRUCH, 2021), o qual integra o “Apéndice A” do presente trabalho.

Em razéo do aparente baixo nimero de depdsitos realizados por brasileiros por
meio do Protocolo de Madri, surgiu a necessidade de aprofundamento do tema,
buscando confirmar ou ndo a baixa adeséo dos brasileiros a esse sistema marcario,
bem como identificar as causas da aparente baixa utilizagdo do Protocolo de Madri
pelos brasileiros e apresentar possiveis solugbes. Tais resultados motivaram a
elaboracao do presente trabalho.

Importante mencionar que ndo ha como aferir com precisdo se os referidos
nameros significam, efetivamente, ou ndo uma baixa utilizacdo pelos brasileiros do
Protocolo de Madri, tendo em vista ndo haver dados disponiveis e publicos sobre a
quantidade de depdsitos internacionais realizados por brasileiros utilizando o sistema
unionista proveniente da CUP (Convencdo da Unido de Paris) ou diretamente nos
paises de interesse. Assim, como limitacdo ao trabalho, verifica-se a impossibilidade
de fazer um comparativo entre os depdsitos marcarios internacionais efetuados por
brasileiros, por meio da CUP, antes e apés a adeséo do pais ao Protocolo de Madri.
De outra forma, caso o resultado signifique hipoteticamente baixa utilizacédo, por meio
dos dois surveys que serdo aplicados espera-se ser possivel identificar quais seriam
0s problemas ensejadores desta, possibilitando a busca por solu¢des aos problemas
identificados.

Dentre as formas de compreender os dados obtidos tanto com os Surveys
guanto com a pesquisa desenvolvida por Barros e Bruch (2021) foram realizadas
pesquisas no site do INPI, objetivando verificar o numero de depdsitos marcarios

2 “Pafs designado” significa que o deposito foi realizado por um depositante de outro e o Brasil foi
indicado como pais de interesse na protecdo da marca.
8 “Pais de origem” significa que o deposito foi realizado titulares marcarios brasileiros visando proteger
suas marcas em outros paises signatarios do protocolo.



16

realizados por residentes e nao residentes no pais, bem como foram realizadas

pesquisas no site Madrid Monitor da WIPO.

As pesquisas realizadas na plataforma Madri Monitor da WIPO durante a
elaboracdo do presente trabalho verificaram o numero de depdsitos marcarios
realizados por outros paises em um periodo de quase dois anos ap0s a entrada em
vigor do Protocolo de Madri em cada pais. Os dados obtidos permitiram a realizacéao
de uma andlise comparativa entre 0 numero de depdsitos marcarios realizados por
nacionais de outros paises integrantes do Protocolo e o nimero de depédsitos

marcarios realizados por brasileiros por meio desse sistema.

Espera-se que o0s surveys, a pesquisa comparativa com outros paises
integrantes do referido protocolo e a pesquisa realizada no site do INPI colaborem
para a verificacdo de como esta ocorrendo, na pratica, a utilizacdo do Protocolo de
Madri pelos brasileiros, bem como se a utilizacdo pelos brasileiros do referido

protocolo pode ser considerada alta ou baixa.

A seguir, apresenta-se a questdo de pesquisa, 0s objetivos, a justificativa e a
estrutura do presente trabalho.

QUESTAO DE PESQUISA

Sendo assim, o presente trabalho tem a seguinte questao de pesquisa: “Como

tem ocorrido, na pratica, a utilizacdo do Protocolo de Madri pelos brasileiros?”

OBJETIVOS

O objetivo geral do trabalho é analisar como tem se dado a utilizacdo pelos
brasileiros do Protocolo de Madri. A fim de alcancar o objetivo geral, sdo estabelecidos
0S seguintes objetivos especificos:

a) estabelecer um panorama do funcionamento do Protocolo de Madri;

b) analisar as consequéncias e os problemas decorrentes da adesdo pelos
brasileiros do Protocolo;

c) analisar os principais depositantes marcarios no pais (antes de depois da
entrada em vigor do protocolo);
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d) realizar uma analise comparativa do numero de depdsitos marcarios
brasileiros em relacéo a outros paises que integram o protocolo;

e) identificar as causas da provavel baixa utilizacdo pelos brasileiros do
Protocolo de Madri;

f) apresentar solucdes e alternativas aos problemas identificados.

JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO DO TEMA

A presente pesquisa possui relevancia para o desenvolvimento econémico do
Brasil, tendo em vista que tal desenvolvimento esta ligado diretamente as atividades
de exportacdo brasileiras®. Isso porque antes de um produto ou servico brasileiro ser
introduzido em mercado externo € aconselh&vel a protecédo dos ativos de propriedade
intelectual no mercado internacional de destino, visando evitar a sua contrafacao.
Dentre esses ativos, encontra-se a marca, a qual tem a funcao de identificar produtos
e servicos no mercado de consumo, diferenciando-os de outros similares de
titularidade diversa.

Um exemplo a ser destacado de marca na exportacdo brasileira é o do café
gourmet, cuja marca em 2010 podia acrescer em até 40% o valor final do produto
exportado (PESSOA; SOUZA, 2010).

Todavia, registrar marcas no exterior percebia-se como algo oneroso e
burocratico, o que afastava o interesse dos empreendedores. Contudo, ao nao
registrar, o empresario podera ser impedido de utilizar a propria marca no pais de
destino se outra pessoa tiver realizado o registro antes. Em casos mais extremos,
inclusive foi tentado o registro do préprio nome do produto, o que impediria as
empresas exportadoras de envia-lo com o seu nome, como foi o caso da “rapadura”
cuja empresa alema Rapunzel Naturkost tentou registrar na Alemanha e nos Estados
Unidos (EMPRESA ..., 2008).

Assim, o Protocolo de Madri pode ser visto como uma resposta correta a estas
questdes, pois € visto por muitos estudiosos como possuindo dentre suas propostas
menor burocracia e menores custos, se comparados com 0s registros de marcas

efetuados internacionalmente através da CUP. Alguns trabalhos que apresentam esse

4 Sobre desenvolvimento econdmico, vide:
<http://inctpped.ie.ufrj.br/pdf/livro/Pl e Inovacao no Brasil.pdf> e <
https://core.ac.uk/download/pdf/186335594.pdf>.
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posicionamento sdo os de Mesquita (2016), Néres (2019) e Instituto Nacional da
Propriedade Industrial -INPI (2021). Sendo assim, o referido Protocolo apresenta-se
como uma ferramenta importante para os empresarios brasileiros expandirem o0s
horizontes de seus produtos e servicos, ingressando em mercados externos, com a
aconselhavel protecao prévia de suas marcas.

Dessa forma, o trabalho proposto demonstra sua relevancia ao visar
compreender, na prética, a utilizacdo pelos brasileiros do Protocolo de Madri
(BARROS; BRUCH, 2021).

Destaca-se que nao foram localizadas literaturas brasileiras que tenham por
objeto a andlise da efetividade da utilizacdo pelos brasileiros do referido sistema,
identificando problemas e buscando solu¢des. Logo, a pesquisa proposta trard
significativas contribui¢cdes tedricas e préticas.

Contribuicdes tedricas porque o trabalho visa identificar as razdes da aparente
baixa utilizacdo brasileira do Protocolo de Madri, observada na pesquisa realizada na
plataforma Madri Monitor da WIPO (BARROS; BRUCH, 2021). Além disso, tendo em
vista a pouca literatura brasileira que aborde ndo somente aspectos do Protocolo de
Madri, mas também as consequéncias praticas decorrentes da adesao do Brasil ao
referido sistema marcario internacional, a presente pesquisa oferecera importante
contribuicdo académica. Isso porque busca analisar os depdsitos marcarios nacionais
antes e depois da entrada em vigor do referido sistema no pais, bem como aborda o
funcionamento e os diversos aspectos relacionados as fases procedimentais do
Protocolo de Madri.

Praticas porque ao realizar esse estudo torna-se possivel uma maior
compreensao sobre o tema pelos usuarios do Sistema, 0 que pode vir a gerar uma
maior utilizagdo brasileira do Protocolo de Madrid. Além disso, oferece um panorama
dos aspectos que devem ser necessariamente observados quando da efetivacdo de

um pedido de registro marcario pelo Protocolo de Madri, por intermédio do INPI.

A fim de cumprir os objetivos da presente pesquisa, esta € dividida em seis
seccOes, quais sejam: Introducdo, Referencial Tedrico, Metodologia de Pesquisa,
Resultados, Discussdo e Conclusdes. Adicionalmente, sdo acrescidos cinco
Apéndices ao final, a saber:

A — Manuscrito “EFEITOS DA ADESAO BRASILEIRA AO PROTOCOLO DE
MADRI”



B - Questionario aplicado aos Escritorios de Pl;

C — Questionario aplicado aos demais usuarios de marcas
direcionado a clientes de um escritorio de Pl

D — Submissao de manuscrito, aceita por revista,

E — Relatério Técnico Descritivo;

A seguir, apresenta-se o Referencial Tedrico.
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brasileiros,
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2. REFERENCIAL TEORICO

O Referencial Tedrico do presente trabalho aborda a importancia das Marcas,
Acordos e Tratados Internacionais sobre a matéria e o Protocolo de Madri. No que se
refere ao Protocolo, apresenta-se 0s aspectos gerais sobre 0 mesmo, pontos positivos

e negativos do referido Protocolo, bem como utilizac&o pelos brasileiros do sistema.

2.1. AIMPORTANCIA DAS MARCAS

Uma marca forte é aquela que constréi uma imagem junto ao seu publico-alvo,
atraindo a lealdade e a atencdo, bem como transmitindo uma identificacéo
suficientemente distintiva para ser considerada importante em relagdo as
necessidades e desejos dos consumidores a serem atendidos (PESSOA; SOUZA,
2010). Exemplos classicos de marcas fortes e que possuem valor superior aos demais
ativos da empresa sdo a Coca-Cola — a nivel mundial - e a Petrobras - a nivel Brasil.
A primeira foi avaliada em bilh6es de ddlares e a segunda em centenas de bilhdes de
délares (WIPO/INPI, 2020, p.16).

Em razdo do principio da territorialidade, cada pais ao determinar a
abrangéncia dos seus registros de marcas costuma limitar ao seu territério. Ou seja,
0 registro marcario obtido em um pais é valido somente para aquele pais, ndo sendo
extensivel a outros (DINWOODIE, 2004).

No Brasil, a Constituicdo Federal, em seu artigo 5°, inciso XXIX, garante, dentre
outros, o direito a protecdo da propriedade das marcas (BRASIL, 1988). Portanto,
adota o sistema “atributivo de direito”.

No que tange ao sistema atributivo de direito marcério, interessante apresentar
o disposto no Manual de Marcas (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL, [s. d.]). Vejamos:

2.4.3 Sistema atributivo

O sistema de registro de marca adotado no Brasil é atributivo de direito ,
isto €, sua propriedade e seu uso exclusivo s6 sao adquirid 0s pelo
registro , conforme define o art. 129 da LPI.

O principio do carater atributivo do direito , resultante do registro, se
contrap@e ao sistema dito declarativo de direito so bre a marca, no qual
o direito resulta do primeiro uso e o registro serv € apenas como uma
simples homologacéo de propriedade



21

Como regra geral, aquele que primeiro depositar um pedido deve-se a
prioridade ao registro . Todavia, essa regra comporta uma excecao
denominada direito do usuario anterior.

(grifo nosso)

Em outras palavras, o sistema marcario atributivo de direito confere protecao e
propriedade da marca por meio do registro, tendo em vista que a exclusividade € fruto
do registro, o qual tem natureza atributiva de direito. Nesse sistema, a protecdo da
marca somente € conferida se atendidos todos os requisitos legais do pais no qual foi
depositada, bem como a prote¢édo estende-se a todo o territorio do pais no qual foi
registrada a marca, em razdo do Principio da Territorialidade que rege o Direito da
Propriedade Intelectual (Curso WIPO/INPI — Modulo 2).

Cumpre esclarecer, entretanto, que outros sistemas marcarios conferem a
propriedade por meio do uso, podendo ser homologada pelo registro, o qual tera
natureza apenas “declaratéria”. Trata-se da protecao concedida a marca por meio do
sistema declaratério, o qual era o Unico existente no mundo até o final do século XIX.
Na atualidade, um classico exemplo de pais que utiliza o sistema marcario declaratério
sao os Estados Unidos. Contudo, cumpre destacar uma particularidade do sistema
americano: uma marca pode ser registrada antes de ser efetivamente utilizada no
pais, desde que seu depositante apresente uma declaracédo de intencdo de uso da
marca no territorio americano (Curso WIPO/INPI — Modulo 2).

Em paises cujo sistema marcério € o atributivo de direito — como € o caso do
Brasil — € de vital importancia o registro da marca, pois ao criar uma marca e inseri-la
no mercado sem registra-la, o seu detentor fica sujeito a que concorrentes possam
copia-la, reproduzindo-a ou imitando-a, sem que possa impedir tal acdo do
concorrente. Isso leva o consumidor a confusado, relacionando ambas as marcas a
uma mesma empresa, 0 que costuma causar prejuizos ao empresario da marca
original ndo registrada.

Por outro lado, depositando sua marca perante o INPI e obtendo o respectivo
certificado de registro, o titular passa a ter o poder, inclusive através de acéo judicial,
de impedir terceiros que usem indevidamente sua marca ou marca semelhante a sua.
Um exemplo a ser destacado € o caso Corpelle x Cortelle (BRASIL. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTICA, 2014), no qual foi reconhecida colidéncia entre as marcas,
ocasionada pela imitacdo da marca original, sendo ambas destinadas ao mesmo

publico-alvo.
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Por essa razdo, quando a marca € adequadamente gerenciada, ganha
relevancia estratégica na empresa, passando a nao corresponder apenas a um signo
ou imagem, mas sendo relacionada inclusive a valores que passam a integra-la
(PRETO; FRANCO; BRUCH, 2020).

Nesse sentido, quando uma marca registrada possui uma boa reputacao junto
ao seu publico-alvo, pode ser utilizada para obter financiamentos bancarios, pois as
instituicbes financeiras vém se conscientizando do valor de uma marca e da
importancia delas para o sucesso de um negdécio. Por outro lado, criar um sinal
distintivo e ndo o transformar em marca por meio do processo de registro pode tornar
inatil o investimento e o esforco para insercdo da marca no mercado (INSTITUTO
NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2013).

Sendo assim, ao objetivar-se a inser¢cdo no mercado internacional do produto
ou servico a ser identificado pela marca, € importante providenciar, previamente, o
registro da marca naquele territério em que sera inserida (MAIA, 2020).

Dessa forma, surgiram diversos acordos e tratados internacionais visando
regulamentar e padronizar as normas para o0 registro da marca em ambito
internacional. Tais normativas internacionais sdo objeto do proximo ponto a ser

abordado.

2.2. ACORDOS E TRATADOS INTERNACIONAIS SOBRE MARCAS

A utilizac&o de signos visando identificar a procedéncia de determinado produto
remonta as civiliza¢des antigas. Contudo, a normatizacdo da protecéo, inicialmente
ocorreu apenas na idade medieval, sendo que o regulamento ocorria de forma
diferente para os paises da Civil Law e da Common Law® (BRUCH et al., 2019).

Tendo em vista que as leis marcarias de cada pais, ao determinarem a
abrangéncia dos seus registros de marcas costumam limitar aos seus territorios, em

razdo do principio da territorialidade, passaram a surgir regramentos internacionais

5 Civil Law: Conceito francés de que o Juiz possuia o papel de aplicador das leis criadas pelo Poder
Legislativo. Nesse sistema, o direito nasce da lei positivada (escrita) e € aplicado pelo judiciario
(MARINONI, 2009).

Common Law: Conceito inglés de que a lei surge dos costumes. Ha duas vertentes: a common law
sob a dtica da teoria declaratéria, na qual o direito era apenas “declarado” pelo juiz, baseado em
precedentes judiciais; e a common law sob a 6tica da teoria positivista, na qual o juiz “criava” o direito.
O direito era fruto da vontade dos juizes, ndo sendo descoberto por eles, mas sim criado (MARINONI,
2009).
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sobre a matéria que impunham aos seus signatarios observancia de algumas regras
marcarias minimas a serem observadas em cada pais (DINWOODIE, 2004).

Dessa forma, surgiram regramentos marcarios multilaterais, os quais tornaram-
se mais eficazes que os acordos bilaterais adotados até entao.

A fim de uma melhor visualizacdo sobre os diversos acordos e tratados

internacionais - e alguns regionais - sobre o tema, apresenta-se a seguir a Tabela 1.

Tabela 1 — Acordos e Tratados Internacionais sobre Marcas (Continua)

Acordo/Tratado Ano Observacoes
1883 (firmado) | Estabeleceu pressupostos que deveriam ser respeitados
Revisbes: por todas as partes contratantes.
Convencao Unido | 1885 (Roma) | Inicialmente entre 11 paises, quais sejam: Brasil, Bélgica,
de Paris para a 1900 Espanha, Republica Francesa, Republica da Guatemala,
Protecao da (Bruxelas) Itdlia, Paises Baixos (Holanda), Portugal, Republica do
Propriedade 1911 Salvador, Sérvia e Suica.
Industrial (CUP). (Washington) | Na Ultima atualizagcdo, em Estolcomo, foi criada a
1925 (Haia) Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).
1934 Essa Ultima verséo (1967) foi adotada na integra pelo Brasil,
(Londres) através do Decreto 1.263/1994.
1958 (Lisboa)
1967

(Estocolmo)

Acordo de Madrid

1891

Refere-se a 4 protocolos firmados em conjunto.

O Brasil internalizou o acordo por meio da Lei 376/ 1896
e do Decreto 2.380/1896, bem como denunciou-o em
1934.

1957 (firmado)

Criou uma classificacdo internacional (NCL) de bens e
servicos, que possui 45 classes.

Acordo de Nice Revisdes: E utilizada na WIPO e no Protocolo de Madri, bem como em
1967 todos o0s paises signatarios. Também é adotada nos
(Estocolmo) pedidos de registro de marcas nacionais brasileiros, apesar
1977 de o Brasil ndo ser signatéario do Acordo.
(Genebra),
emendada em
1979
1973 Criou a Classificacdo de Viena (VCL) de componentes
Acordo de Viena (firmado), figurativos das marcas.
emendado em | Em 1998, foi firmada a 82 edi¢cdo da classificacao.
1985 O Brasil ndo é signatéario, mas utiliza essa classificacéo.
1981 (firmado) | Dispunha sobre a protecao do simbolo olimpico.
Tratado de Nairobi 1982 (em
vigor)

Protocolo de Madri

1991 (firmado)
1996 (em
vigor)

Esse Protocolo, juntamente com o “Acordo de Madri”,
compreende o0 chamado “Sistema de Madri .

Brasil internalizou o Protocolo por meio do Decreto n° 10.033
de 2019, regulamentado pela Resolucdo INPI n® 247/2019.
O Protocolo passou a vigorar no pais em 02/10/2019 e seréa
abordado de forma mais detalhada no proximo tépico do
presente trabalho.
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Tabela 1 — Acordos e Tratados Internacionais sobre Marcas (Concluséo)

Acordo/Tratado

Ano

Observacoes

Acordo sobre os
Aspectos de Direito
de Propriedade
Intelectual
relacionados com o
Comércio (TRIPS)

1994

Faz parte do Acordo de Marraquexe, que criou a OMC.
Todos os paises signatarios da OMS fazem parte do TRIPS.
Suas regras criaram novas obrigacdes e aumentaram a
protecdo minima estabelecida pela CUP, a respeito de
direitos gerais de Pl e, em especial, sobre marcas.

Trademark Law
Treaty (TLT), que
pode ser traduzido
como “Tratado Lei
de Marcas”.

1994 (firmado)
1996 (em
vigor)

Padronizou e agilizou as formalidades para os

Registros nacionais e regionais de marcas, tornando-os
mais faceis e simples. A maioria das disposicfes desse
tratado pode ser divididas em trés categorias, quais sejam:
1°) depdsito de pedido de registro; 2°) modificagfes apos a
concesséo do registro e; 3°) renovacédo do registro.

Entre outras disposicfes, esse acordo uniformizou em 10
anos a duracéo de cada periodo de vigéncia do registro.

Regulamento  No.
40/1994
sobre a marca da

Unido Europeia.

1994 (firmado)
2017
(substituido
pelo
Regulamento
N0.1001/2017)

Regula pedidos de marca dentro da Unido Europeia. Por
exemplo, um unico pedido de registro de marca pode levar
a uma protecao marcdaria em toda a Unido Europeia.

Protocolo de
Harmonizacdo de
Normas sobre
Propriedade

Intelectual em
Matéria de marcas,
Indicacbes de

Procedéncia
e Denominacéo de
Origem

1995
(Mercosul)

E um acordo regional, assim como o Regulamento da Uni&o
Europeia.

Seus artigos 5 a 20 tratam da protecao marcaria.

O Brasil ndo internalizou o Protocolo.

Singapore Treaty on

the Law of
Trademarks,
conhecido como
“Tratado de
Cingapura”.

2006 (firmado)
2009 (em
vigor)

Trata da harmonizacdo internacional
administrativos para registro de Marcas.
Dentre outras, estabelece disposicfes relativas a licencas
de marcas, pedidos multiclasses e a utlizacdo da
Classificacéo Internacional de Nice.

dos processos

Fonte: elaboracao prépria, com base nos trabalhos de Bruch et al (2019) e WIPO/INPI (2020).

Dentre os principais acordos internacionais que visam regular o direito marcario

destaca-se a CUP e o Protocolo de Madri, pois tais instrumentos possibilitam o registro

de uma marca originaria de um pais em outro (CELA, 2015).

Pelo sistema da CUP, quando um signatario do referido tratado deposita um

pedido de marca no seu pais, possui um prazo durante o qual Ihe é permitido solicitar

a protecdo da sua marca em outros paises que também sejam signatarios do referido

acordo. A data de depdsito do requerimento nos demais paises é chamada de “data

de prioridade”. Ou seja, desde que o depdsito marcario em tais paises tenha ocorrido

dentro do prazo de seis meses da data de depdsito no pais de origem, nos demais

paises constara como “data de depdsito” a mesma do primeiro processo marcario
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(realizado no pais de origem do depositante). Caso o0 prazo de seis meses néo seja
observado, o0 depositante ndo podera se utilizar da data de prioridade.
Consequentemente, o depositante tera que “observar a ‘fila normal’ do pais para o
gual pretende ter a sua marca registrada (BARCELLOS, 2019).

Tendo em vista algumas dificuldades encontradas nos registros marcarios
realizados em outros paises por meio do sistema da CUP, em 1989, foi criado o
Protocolo de Madri (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]),
tema do préximo tépico da presente pesquisa, no qual serdo abordadas suas

caracteristicas, vantagens e desvantagens.

2.3. PROTOCOLO DE MADRI

Conforme mencionado na Tabela 1, o Protocolo de Madri, juntamente com o

Acordo de Madri, compreende o chamado “Sistema de Madri” ou “Sistema
Internacional de Registro de Marcas” (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION, [s. d.]).

O Brasil foi signatario do Acordo de Madri durante o periodo de 1896 a 1934,

quando se retirou do Acordo, tendo em vista que para a politica econémica do governo
de Getulio Vargas ndo havia interesse em o0 pais permanecer no referido Acordo
(MAIA, 2020).

O Protocolo de Madri surgiu em 1989, entrou em vigor em 01/12/1995 e passou
a ser utiizado em 01/04/1996 (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION, [s. d.]). Possui 126 paises signatarios, conforme site da WIPO
(WIPO, [2022]).

Pode utilizar esse sistema pessoas — fisicas ou juridicas — que tenham
estabelecimento, domicilio ou nacionalidade em um pais membro do Acordo de Madri
ou do Protocolo de Madri (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION,
[s. d.]).

Um dos aspectos a ser destacado € o fato de que — ao contrario do Acordo de
Madri que o antecedeu - o Protocolo de Madri permite a adesao ndo apenas de paises,
mas também de Organizacdes Intergovernamentais. Para isso, € necessario 0

cumprimento de apenas duas condi¢des, quais sejam: 1#) no minimo um dos paises
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pertencentes a Organizacao deve ser signatario da CUP; 22) a Organizacdo possuir
uma estrutura responsavel pelo registro das marcas (SOARES; RAMALHO;
ISLABAO, 2021).

Tanto os paises signatarios do Acordo e do Protocolo de Madri quanto as
organizacdes signatarias do Protocolo sdo denominados de “Partes Contratantes” e
juntos constituem a chamada “Unido de Madri”, a qual trata-se de uma “unido especial’
prevista no artigo 19 da CUP (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION, [s. d.]).

Destaca-se, ainda, que o referido Protocolo uniformizou o prazo de duracdo do
registro marcario, estabelecendo o periodo de 10 anos, bem como adotou trés linguas
oficiais — francés, inglés e espanhol — que podem ser utilizadas nas
peticdes/requerimentos (SOARES; RAMALHO; ISLABAO, 2021).

A administracao do Sistema de Marcas do Protocolo de Madri € de competéncia
da WIPO, mais especificamente de sua Secretaria Internacional, a qual tem
atribuicbes relacionadas ao Registro Internacional, bem como as publicacdes
correspondentes a tais pedidos na Gazeta da WIPO (WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.])

O referido Protocolo possui dois objetivos, quais sejam: 1°) facilitar a obtencao
da protecao marcaria; 2°) a criagdo de um unico registro internacional que tenha efeito
equivalente a diversos registros marcarios nacionais (WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

Para utilizar esse sistema, € necessario ocorrer a intermediacdo de uma
“administracéo de origem” — no caso brasileiro, a administracdo de origem € o INPI.
Também deve existir uma ou mais marcas cujo pedido de registro tenha sido ao
menos depositado na administragdo de origem. No caso de a marca nacional ja ter
sido concedida, a mesma deve estar vigente e ativa. A marca objeto do pedido
internacional deve representar os mesmos produtos ou servicos da marca vinculada
a administracéo de origem (MARCONDES, 2020).

Em outras palavras, é requisito que o depositante possua, no momento do

protocolo do pedido de registro, ao menos um depdsito de marca no seu pais de
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origem. Tal marca constituira o “pedido base"® do depésito internacional (MESQUITA,
2016).

A WIPO destaca que a marca objeto do pedido internacional deve ser idéntica
a marca contida no “registro ou pedido base” e estar classificado na mesma
Classificacao de Nice - NCL (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION,
[s. d.]).

Importante mencionar que — com base no artigo 4 da CUP — é possivel
reivindicar prioridade no pedido internacional. Tal prioridade pode basear-se no pedido
vinculado a administracao de origem ou em pedido anterior apresentado perante pais
signatario da CUP ou da OMC (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION, [s. d.]).

Ressalta-se que ao se realizar o deposito de pedido de registro de marca
utilizando esse sistema, é necessario indicar em qual ou quais paises signatarios do
Sistema de Madri se deseja a protecdo da marca. No entanto, ao se designar um pais,
deve-se observar de qual tratado do Sistema de Madri o pais de origem’ e 0 pais
designado® fazem parte. Caso o pais de origem, seja membro apenas o Acordo de
Madri, mas ndo do Protocolo de Madri, poderdo ser designados apenas paises
pertencentes ao Acordo. Da mesma forma, se o pais de origem for signatario apenas
do Protocolo de Madri o depositante podera indicar como paises designados apenas
nacdes vinculadas ao Protocolo de Madri. Por outro lado, se o pais de origem for
membro tanto do Acordo quanto do Protocolo, o depositante podera indicar como pais
designado qualquer signatario de ambos os tratados de Madri (WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

Sendo assim, considera-se existir trés tipos de pedidos internacionais nesse
Sistema. Vejamos: 1°) Pedido “regido exclusivamente pelo Acordo de Madri”: quando
todas as designagbes ocorrem apenas em relacdo a paises signatarios
exclusivamente do Acordo; 2°) Pedido “regido” somente pelas regras do Protocolo de
Madri: quando todas as designacfes ocorrem apenas em relacao a paises signatarios

exclusivamente do Protocolo; e 3°) Pedido “regido” tanto pelo Acordo quanto pelo

6 “Pedido base ": quando a marca nacional que sera objeto do pedido de registro internacional por meio
do Protocolo de Madri foi apenas “depositada”. Ou seja, a marca nacional ainda néo foi analisada e
concedida pelo pais de origem. Ha apenas um “pedido” para que a marca seja registrada no pais.
“Registro base ": € quando a marca nacional ja foi concedida no pais de origem. Ha& um registro
marcario nacional que servira de base para um pedido de registro marcario internacional.

7 “Pais de origem " = pais com o qual o depositante possui vinculo.

8 “Pais designado " = aquele em que se deseja proteger a marca.
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Protocolo, nas situacbes em que sdo designados paises pertencentes a ambos
tratados de Madri. Na primeira situacéo, os depositos devem ser redigidos em francés.
Ja na segunda e terceira hipéteses, podem ser utilizadas as seguintes linguas: inglés,
francés ou espanhol, sendo possivel que a administracdo de origem limite tal regra a
apenas um ou dois desses idiomas. (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION, [s. d.]).

Importante mencionar que cabe a “Administracéo de Origem™ a realizacédo da
“certificacdo do pedido”, a qual consiste na comparacdo das informacdes prestadas
pelo depositante com as constantes na base de dados da administracdo de origem
(Manual de Marcas » 11 . Protocolo de Madri. INPI, 2022). Efetuada a certificacédo, o
pedido é remetido a Secretaria Internacional da WIPO (MARCONDES, 2020).

A fim de oferecer uma maior compreensdo do funcionamento marcario
internacional por meio do Protocolo de Madri, a seguir, apresentar-se-a as etapas do

tramite de um processo marcario por meio do referido protocolo.

2.3.1 Etapas do tramite de um pedido de registro de marca por meio do
Protocolo de Madri

A fim de demonstrar como ocorre o tramite de um processo marcario por meio
do Protocolo de Madri, apresentar-se-a a seguir alguns fluxogramas com cada etapa
necesséria até a decisao final do respectivo processo, desde o depdsito perante o
escritorio ou administracdo de origem (INPI).

A Figura 1 mostra a primeira etapa, qual seja: o preparo e o efetivo protocolo

do pedido marcério internacional perante a administracdo de origem brasileira (INPI).

“Administracdo de Origem” = perante a qual é efetuado o depésito do pedido de registro internacional.
No caso brasileiro, o INPI.
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Figura 1 — Tramite de processo marcario por meio do Protocolo de Madri (12 etapa: Protocolo)

Caso nao tenha cadastro no INPI, esse é o0 primeiro passo.
Atencéo : os dados cadastrais, titular e endereco precisam ser os mesmos dos constantes
no pedido ou registro da marca-base.

Preencha o formuléario
MM2 no idioma escolhido.

Emita e pague a GRU. Use o

Use o codigo 3004 ndmero da Nao esqueca de indicar os
Atencao 1. precisa GRU para paises nos quais deseja
informar o nimero do acessar o

proteger sua marca.

pedido base Ateng&o : alguns paises

e-marcas a

Atencéao 2 o valor dessa fim de exigem formularios
GRU sera pago em Reais. protocolar o complementares, os quais
Consultar Tabela de Pedido :

devem ser anexados
nesse momento.

Retribuicdes do INPI como
escritério de origem.

Internacional.

Fonte: elaboracgéo propria (2022).

Importante referir que no site do INPI ha links que ensinam como preencher o
formulario MM2 e como pagar as taxas internacionais. Apos enviar o formulario MM2
e 0s anexos, salve 0 numero da peticdo gerada. Use a Revista de Propriedade
Industrial (RPI) para acompanhar o andamento do pedido. (Marcas. Protocolo de
Madri. INPI, 2021).

A préxima etapa envolve a analise do pedido internacional pelo escritrio de
origem, com o objetivo de analisar se as informag¢fes apresentadas no pedido estéo
de acordo com as informacgdes constantes no pedido ou registro da marca base.

Tal processo é chamado de “certificacdo” e antecede o envio do pedido a
Secretaria Internacional da WIPO. No entanto, se o pedido ndo cumprir as exigéncias,
o pedido n&o é certificado, sendo arquivado pelo INPI, sem ocorrer o envio a WIPO
(Protocolo de Madri. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL,
2021).

A seguir, apresenta-se a Figura 2, que consiste em um fluxograma da segunda
etapa, na qual ocorre a certificagdo do pedido internacional pelo INPI.
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Figura 2 — Segunda etapa: a certificacdo do pedido internacional pelo INPI

Ao receber um pedido marcério internacional por meio do Protocolo de Madri, o INPI verifica se
0s dados do depositante e da marca solicitada estdo de acordo com os constantes no pedido ou
registro da marca base.

Se nenhum problema for encontrado, o

Sendo encontradas diferencas, o INPI informa ao T -,
pedido é certificado pelo INPI

requerente, a fim de que sejam resolvidos os
problemas encontrados, no prazo de 60 dias a
partir da publicacao da notificacéo na RPI.

Se os problemas ndo Apbs serem O pedido
forem resolvidos ou o solucionados
depositante ndo os problemas,
respondeu a notificacao, o pedido é WIPO
o pedido internacional é certificado
arquivado pelo INPI pelo INPI

internacional
€ enviado a

Fonte: elaboragdo prépria (2022).

ApoOs o pedido ser certificado e enviado a WIPO, o acompanhamento do
andamento do mesmo pode ser feito por meio da plataforma Madri Monitor©.
Entretanto, a WIPO pode enviar comunicados ao depositante, caso esse tenha
cadastrado seu endereco de e-mail (Servicos > Marcas > Protocolo de Madri. INPI,
2021).

Apés a chegada do pedido na Secretaria Internacional ocorre a proxima etapa,
da qual elaborou-se um organograma, apresentado na Figura 3.

10 No endereco: < https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>. Clicar na Aba “WIPO Gazette” e, depois,
na aba “Search by Registration Number or Mark or Holder”. Informe o nimero do pedido internacional
no campo IRN.




Figura 3 — Terceira etapa: o processamento inicial pela Secretaria Internacional

A WIPO realiza o exame formal do pedido. Ou seja, verifica se os requisitos do Pedido
Internacional por meio do Protocolo de Madri foram atendidos.

Se forem encontradas
irregularidades, a secretaria
internacional comunicara ao

depositante e ao INPI da
ocorréncia da irregularidade.
Se nado sanada no prazo
estabelecido pela secretaria
internacional, o pedido sera
considerado abandonado .
Atencao 1 : o prazo comega
a contar do recebimento do
e-mail enviado pela
Secretaria Internacional.
Atencéo 2 : Algumas taxas
sao devidas a administracéo
de origem (INPI). Qutras a
WIPO. As taxas devidas a
WIPO devem ser pagas em
francos suicos diretamente a
secretaria internacional.

Dica: consultar a Tabela de
RetribuicBes e utilizar a
Ferramenta de Calculo,

disponiveis no site da WIPO.

Se nao forem encontradas irregularidades ou

estas forem encontradas, mas sanadas, a WIPO
inscreve o pedido marcario no cadastro
nacional
Atencdo : é a partir da data da inscrigcao
internacional que comeca a contar o prazo de 5
anos em que o pedido internacional é dependente

da marca base, podendo sofrer ataque central

+
notifica os paises designados
+
publica a inscricdo internacional no Madri Monitor
+
emite o certificado de inscricdo internacional

Inicia-se a fase de andlise do pedido internacional
por cada um dos paises designados
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Fonte: elaboracgéo propria (2022).

Conforme demonstrado na Figura 3, durante a andlise do pedido internacional
pela Secretaria da WIPO, se forem encontradas irregularidades, o INPI e o
depositante serdo comunicados. Dentre os pontos analisados pela Secretaria
Internacional durante esta fase, temos o preenchimento ou ndao dos requisitos do
Acordo ou do Protocolo de Madri, bem como se as taxas foram corretamente pagas
(WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

Nesse ponto, cumpre fazer um esclarecimento: a comunicacdo de eventual
irregularidade € realizada simultaneamente ao INPlI e ao depositante,
independentemente de quem seja que tenha a obrigacdo de sanar a irregularidade.

Outro ponto interessante a destacar € o de que a WIPO utiliza o termo “notificacéo”
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quando ha obrigacdo da parte destinataria em responder a WIPO. Porém, quando a
parte destinataria ndo possuir obrigacao de responder a WIPO, esta “informa” - e ndo
“notifica” (Manual de Marcas » 11 . Protocolo de Madri. INPI, 2022).

Caso seja necessario realizar a “complementacdo de retribuicdo”, deve ser
emitida uma Guia de Recolhimento da Unido (GRU), no exato valor necessario a
complementacdo vigente na data do protocolo do cumprimento de exigéncia,

utilizando-se o cédigo 800. No entanto, é importante ndo _esquecer de mencionar

nessa GRU o numero da GRU anterior. Outro alerta importante: para satisfazer a

exigéncia de complementacéo de retribuicdo, ndo basta apenas gerar e pagar a GRU.
E necessario encaminhar o comprovante do pagamento “por meio do servico de
‘cumprimento de exigéncia decorrente de exame de conformidade em peti¢cdo’ (cédigo
382), referente a peticdo do pedido internacional correspondente”(Manual de Marcas »
11 . Protocolo de Madri. INPI, 2022, s.p.).

Caso nao sejam emitidas exigéncias ou estas tenham sido emitidas e
atendidas, a WIPO “certifica” o pedido internacional e publica na sua respectiva
revista. Inicia-se, nesse momento, a fase de andlise do pedido pelos paises
designados. Ou seja, pelos paises em que se deseja proteger a marca (WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

A Figura 4 apresenta um organograma que demonstra as situacdes que podem

surgir nessa fase.
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Figura 4 — Quarta etapa: analise do pedido pelos paises designados

O pedido é recebido pelo escritério do pais designado para a protecdo da marca e é publicado
pelo 6rgédo responsavel, abrindo prazo para apresentacéo de Oposicao. Atencao 1 : Nessa
etapa, podem ser formuladas exigéncias pelo escritorio do pais designado, as quais devem ser
cumpridas diretamente no referido pais. Dica: a WIPO disponibiliza por meio do “Madrid
Member Profiles” uma descricdo das normas praticadas em cada pais membro.

Se terceiro apresenta Oposicao N&o ha Oposicéo

Em, no maximo, 18 meses o pais designado deve se
Abre prazo para manifestar sobre a aceitacdo ou ndo do pedido.
apresentar
contestacéo a
Oposicéo ,
diretamente no O pais designado
pais designado, emite uma Recusa
seguindo as leis Proviséria do
nacionais daquele pedido informando a
pais. recusa a WIPO
Atencao : nesse
momento é muito
recomendada a

contratacdo de um .
correspondente A WIPO registra a

estrangeiro que recusa provisoria no Curiosidade : N&o ha previséo de
conheca as leis Registro pagamento de taxas correspondente
marcarias do pais. Internr_:u_:lonal e a concesséo e emisséo dp
notifica o certificado de registro. Porém,

Requerente sobre a alguns paises podem cobrar uma
Recusa Proviséria segunda parte da taxa de

e 0S seus motivos. retribuicdo, quando da concesséo
da marca em seu territorio.

O pais
designado
emite uma

“Declaracéo de
Concesséo da
Marca” antes
do prazo de 18
meses

Se nédo se
manifestar
nesse
prazo:
concessao
automatica
pela WIPO.

Revisdo, Recurso ou Contestacdo a Oposicdo  que ocorram apdés a
Recusa Proviséria serao analisados pelo pais designado emissor da
Recursa, sem a participacdo da WIPO nessa fase.

Apés finalizados os procedimentos internos, o Pais Designado deve enviar
uma declaracdo a WIPO, informando se mantém ou retira (total ou
parcialmente) a Recusa Provisoria.

Essa declaracao é registrada no Registro Internacional, publicada pela
WIPO e enviada uma cépia ao titular do registro.

Fonte: elaboragdo propria (2022).
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ApoOs o recebimento do pedido pelo pais designado, este ira avaliar o mesmo
sob as mesmas regras adotadas para seus pedidos nacionais, podendo emitir
exigéncias, as quais devem ser cumpridas diretamente no escritério do respectivo
pais. Se apresentada Oposi¢cdo ao pedido por terceiros, € fortemente aconselhavel
contratar um correspondente no pais para que apresente a defesa a Oposicédo de
acordo com as normas internas daquele pais. Apresentada ou ndo Oposicdo ao
pedido, o pais designado tem o prazo de 18 meses para se manifestar sobre o mesmo.
Nesse caso, podem ocorrer trés situacdes: 1) o pais se manifesta emitindo uma
“Recusa Provisoéria” dentro do prazo de 18 meses; 2°) o pais emite uma “Declaracéo
de Concessao da Marca” dentro do prazo de 18 meses; 3°) O pais ndo se manifesta
dentro do prazo e ocorre a “Concessao Automatica” do pedido pela WIPO (WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

No caso de ocorrer a recusa provisoria, esta € Registrada no Pedido
Internacional e publicada na “Gazeta” da WIPO, bem como a Secretaria Internacional
notifica o requerente da Recusa Proviséria e dos motivos que a ensejaram. Se ocorrer
pedido de Revisdo, Recurso ou Contestacdo a Oposicdo apds a Recusa Provisoria,
tais peticdes devem ser protocoladas diretamente no pais que emitiu a recusa e serao
analisadas sob a dtica da legislacdo interna daquele pais. Nessa etapa, ndo ha
participacdo da Secretaria Internacional. Ao final dessa fase, o pais designado enviara
uma Declaracdo a Secretaria Internacional, informando se mantém ou retira (total ou
parcialmente) a recusa proviséria (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION, [s. d.]) . A decisdo pode ser parcial, pois no caso de pedido
multiclasse a decisdo pode ser diferente para cada classe (por exemplo, concede o
pedido em relacéo a duas classes, mas indefere — mantendo a recusa provisoria —em
relacdo a outra classe).

A Declaracéo enviada pelo pais designado a WIPO sera registrada no Registro
Internacional e publicada na “Gazeta” dessa organizacao internacional. O titular do
pedido internacional recebera uma coépia do registro que sera encaminhada pela
WIPO (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

O pedido internacional tera validade de 10 anos, podendo ser prorrogado

indefinidamente por igual periodo, mediante pagamento das respectivas taxas de

renovacdo. Importante informar que seis meses antes de completar o periodo de
validade do registro internacional a WIPO encaminha e-mail ao titular e seu
procurador, se houver (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s.
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d.]). Porisso, é importante manter atualizado o(s) enderec¢o(s) de e-mail cadastrado(s)
perante a WIPO.

Finalizado esse panorama do funcionamento do Protocolo de Madri, a seguir,
sdo apresentados os aspectos entendidos pela literatura como sendo favoraveis e

desfavoraveis do Protocolo de Madri.

2.3.2. Pontos Favoraveis do Protocolo

Importante mencionar que ha poucas literaturas que abordam os aspectos
positivos e negativos do Protocolo em estudo de forma ampla e completa, detalhando
cada ponto. Muitos se preocupam apenas com alguns aspectos que consideram de
maior importancia, sem mencionar as demais caracteristicas do acordo ou
mencionando-as de forma muito breve. Por isso, apresenta-se a seguir alguns
posicionamentos encontrados na literatura, os quais serdo abordados de forma mais
aprofundada tendo em vista a relevancia do tema para a presente pesquisa. I1sso
porque entender os pontos favoraveis e desfavoraveis do Protocolo de Madri pode ser
importante para a compreensdo de como vem ocorrendo a utilizacdo do mesmo pelos
brasileiros.

Um trabalho identificou hove vantagens do Protocolo de Madri (MARCONDES,

2020), quais sejam:

a) Por meio de processo Unico pode-se requerer o registro de uma marca em
diversos paises;

b) Uso de uma unica lingua, independente da lingua oficial do pais a que se
dirige o pedido de registro de marca;

c) Evita diversidade de taxas de conversdo de moedas — independente da
moeda oficial do(s) pais(es) designado(s) - no momento do pagamento das
taxas, pois é utilizada moeda Unica;

d) Dispensa de constituicdo de procurador para o registro da marca nos paises
designados;

e) Previsibilidade — ha prazos a serem cumpridos pelos paises designados em
relacéo a resposta do pedido de registro da marca;

f) Data unica para prorrogacao dos registros — mesmo em caso de designacoes
posteriores de outros paises nos quais deseja proteger sua marca,

g) Possibilidade de o pedido ser multiclasse;

h) Possibilidade de haver a cotitularidade;
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i) Menores custos;

Outro estudo elencou cinco vantagens do Protocolo (SILVEIRA, 2018, p.79),
quais sejam:

1°) custos mais baixos;

2°) procedimentos de registro mais simplificados;

3°) menor tempo para a obtencao do registro;

4°) procedimento Unico e menos complexo para a prorrogacado do registro,
independentemente do numero de paises designados em que foi concedida a
protecao e

5°) centralizacdo das alteracdes necessarias (como por exemplo, de nome, de

sede, de transferéncias, etc.).

Como se percebe, ha opinides divergentes na literatura sobre quais sédo as
vantagens do referido sistema. A seguir, com base nos trabalhos de Marcondes (2020)
e de Silveira (2018) serdo abordadas as vantagens de forma mais detalhada, tendo
em vista que ha possibilidade de tais aspectos estarem relacionados com as possiveis
solucbes que serdo apresentadas ao final do trabalho, visando possibilitar maior

utilizag&o do Protocolo de Madri pelos brasileiros.

a) Processo e procedimento Unicos, Moeda Unica, Menores Custos, dispensa

da constituicdo de Procuradores e Menor Burocracia:

Cumpre, incialmente, esclarecer que se optou relacionar em um dnico topico
todos esses temas, por entender que eles se relacionam entre si, conforme restara
evidenciado a seguir.

O processo para registro de uma marca em outro(s) pais(es) por meio da CUP,
que era a Unica alternativa antes da criagdo do Protocolo de Madri, exigia a criacdo
de um processo marcario para cada pais em que se desejava proteger a marca no
ambito internacional. Também era necessario constituir representante naquele pais —
0 gue costumava gerar um alto custo para o titular da marca. Havia, ainda,
procedimentos e prazos diversos, conforme o pais em que se desejava a protecao
marcaria. Outro aspecto importante € o de que todas as taxas necessarias deviam ser
pagas na moeda daquele pais, ocasionando custos cambiarios. Tudo isso ocasionava

grande burocracia e altos custos para o titular da marca a ser protegida (MAIA, 2020).
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O Protocolo de Madri estabeleceu que para cada marca havera apenas um

unico processo administrativo multiclasses, independentemente do numero de paises

em que se deseja a protecdo marcaria, ou seja, independentemente do numero de
paises designados. Tal fato gera outras facilidades, como menor burocracia e
menores custos (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

Destaca-se que sO € possivel haver um Gnico processo marcario em razao da

geréncia realizada pela Secretaria Internacional da WIPO. Consequentemente, além
da menor burocracia para a renovacao de tal pedido e da Unica taxa, h& outras duas

vantagens decorrentes da existéncia de um Unico processo que merecem destaque,

quais sejam: a maior facilidade para rastreamento dos pedidos internacionais e a

maior facilidade na administracdo das marcas regqistradas por esse sistema
(BENNETT, [s. d.]).

Frise-se que a WIPO, ao elencar dentre as vantagens do Protocolo de Madri a

possibilidade de realizar modificacbes ap0s o0 registro por meio de um unico

procedimento _administrativo e o0 pagamento de somente uma taxa -

independentemente do nimero de paises designados nos quais se deseja realizar as
alteracOes - apresenta alguns exemplos de modificacbes que podem se beneficiar
desse sistema. Quais sejam: “modificacdo de nome ou endereco do titular, uma
modificacdo (total ou parcial) de titularidade ou, ainda, uma limitacdo da lista de
produtos e servigos” (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

No que tange as taxas, cumpre mencionar que, dependendo da finalidade,
algumas sdo pagas a Administracdo de Origem'!, outras sdo pagas diretamente a
Secretaria Internacional da WIPO. Em relacdo aos valores que devem ser pagos

diretamente a WIPO, tais valores devem ser pagos em francos suicos, cabendo ao

requerente o calculo dos valores a serem pagos. Contudo, destaca-se que a WIPO

oferece uma ferramenta de célculo, nos mesmos trés idiomas em que podem ser

redigidos os requerimentos, sendo aconselhavel a consulta a Tabela de Retribuicbes

disponivel no site da WIPO antes de iniciar o calculo. Frise-se que também é atribuicdo
do requerente o preenchimento dos formularios correspondentes e a indicacdo do
meio de pagamento utilizado. E altamente recomendado proceder ao pagamento das

taxas de forma prévia ao protocolo de requerimento ao qual se refere o valor pago.

11 No caso brasileiro, o INPI é a Administragdo de Origem, cabendo a ele receber a taxa de certificagéo
internacional, a de envio a Secretaria Internacional e eventualmente de “tratamento” peticdes
internacionais.
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Tal atitude evita notificacbes por irregularidades relacionadas ao pagamento
(MARCONDES, 2020).

Ainda no que se refere aos pagamentos de taxas, ressalta-se que o registro
marcario realizado por meio do Protocolo de Madri, segundo Garcia (2018) nao prevé
pagamento de taxas correspondentes a concessdo e a emissédo de certificado de
registro marcario, como ocorre em alguns sistemas marcarios internos. Contudo,
alguns paises cobram uma segunda parte da taxa de retribuicdo quando da
concessao da marca em seu territorio. A WIPO cita Cuba e Japao como exemplos de
paises que realizam essa cobranca (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION, [s. d.]). O Brasil também adotou a cobranca da referida segunda
parcela, conforme restard demonstrado no item 2.4 do presente trabalho.

Destaca-se, ainda, que o Protocolo de Madri ndo exige a contratacdo de
representantes nos paises designados para o depdésito de uma marca naquele
territdrio (MAIA, 2020). Contudo, é importante destacar que a dispensa de procurador
se da apenas para fins de depédsito do pedido. Para os demais atos processuais, como
a resposta de exigéncias, apresentacdo ou resposta a oposi¢cao, apresentacdo ou
respostas a recursos, faz-se necessaria a constituicdo de procurador local, da mesma
forma que ocorre nos pedidos de registro de marcas internacionais por meio da CUP
(NERES, 2019).

Tais aspectos ocasionam menores custos para a protecdo marcaria em outros

paises, bem como simplificam o procedimento a ser adotado, diminuindo a burocracia.

b) Unica Lingua:

Um dos aspectos que era considerado problemético no Acordo de Madri era a
guestdo do idioma oficial. O Unico a ser utilizado era o francés, independente da
origem do pais depositante. O Protocolo de Madri buscou resolver esse problema,
permitindo o uso de trés linguas. Além do francés, também restou permitido o uso do
inglés e do espanhol como linguas oficiais do sistema (SOARES; RAMALHO;
ISLABAO, 2021).

Ha que se destacar as razdes da inclusdo dessas duas linguas. O inglés foi
inserido com a intencdo de agradar algumas das grandes poténcias comerciais. O
espanhol, por sua vez, foi inserido com o objetivo de ocasionar uma maior adesao dos
paises latino-americanos, 0s quais representavam, a época, consideravel parcela dos
consumidores do mundo (MESQUITA, 2016).
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Importante esclarecer que o registro internacional de marcas por meio do
sistema da CUP exigia que o depédsito de pedido de registro de marca fosse
depositado no pais em que se desejava a prote¢cdo marcaria, utilizando o idioma do
pais em questdo. Isso significa que se a intencao fosse a de proteger uma marca na
China, o requerimento deveria ser apresentado em chinés.

O Protocolo de Madri veio facilitar esse aspecto, adotando trés idiomas oficiais
(WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

Frise-se que ao aderir ao Protocolo de Madri, o pais (“Administracdo de
origem”) pode estabelecer que o depositante fique limitado a apenas uma ou duas das
linguas oficiais, oferecendo a faculdade de escolha de qualquer um dos trés idiomas
(WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

c) Previsibilidade:

Por meio do Protocolo de Madri um pedido de registro de marca é tido por
concedido caso a administracéo de origem ndo manifeste sua recusa em determinado
prazo, que pode ser de 12 ou até 18 meses'?, a partir da data em que ocorreu a
notificacdo pela WIPO do depodsito de pedido de registro marcario (WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

Uma excecao a esse prazo ocorre em caso de o pedido ter sido objeto de
oposicao perante o pais designado. Nessa hipotese, a decisdo de recursa podera ser
comunicada a WIPO apds o prazo de 18 meses, desde que o pais designado tenha
efetivado a analise formal e proferido decisdo em sede de oposicdo, bem como
realizado a notificacdo correspondente, dentro do prazo de 18 meses (GARCIA,
2018). Essa recusa do escritorio designado — tanto a notificada a Secretaria
Internacional dentro do prazo quanto a notificada apds o prazo fatal — € chamada pela
WIPO de “recusa _ provisoria” (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION, [s. d.]).

Ressalta-se que os procedimentos ocorridos apds a recusa provisoria, como

por exemplo, recursos e manifestagdes, devem ser protocolados diretamente no pais
contratante que emitiu a referida recusa (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION, [s. d.]). Ou seja, tais procedimentos passam a observar a legislacéo

nacional do pais em que se objetiva a protecdo marcaria.

12 E realizada a opg&o por parte do pais membro pelo prazo de 12 ou 18 meses no ato de adesdo a
esse sistema internacional. No caso do Brasil, esse prazo é de 18 meses.
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Uma vez finalizados os procedimentos relacionados a recusa provisoria, 0
Estado-parte que a emitiu deve comunicar sua decisao final a Secretaria Internacional,
especificando se a mesma foi confirmada ou reformada, total ou parcialmente
(WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

N&o obstante, € unissono na bibliografia que a existéncia de um prazo maximo
para que as administracdes nacionais se manifestem sobre os pedidos marcarios
destinados ao seu territdrio garante maior previsibilidade aos depositantes. Isso
porque caso ndo ocorra nenhuma situagdo atentatoria ao pedido — como oposicao,
por exemplo — o depositante tem a garantia de que o seu pedido de registro marcario

nao ficara indefinidamente sendo analisado.

d) Data Unica para a prorrogacao do registro:

A existéncia de apenas uma data para a prorrogacéo do registro em todos 0s
paises designados e em todas as classes € uma facilidade decorrente do processo
anico, mencionado no item “a” supra.

O prazo de duracdo do registro € de 10 anos, renovavel indefinidamente por
igual periodo, mediante o pagamento das taxas de renovacdo (WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

Importante mencionar que a Administracdo de Origem possui 0 prazo de dois
meses para enviar o pedido de registro a Secretaria Internacional. Se cumprido esse
prazo de envio, a data do pedido de registro marcario internacional sera a data de
apresentacao do pedido junto a Administracdo de Origem. Caso tal prazo seja
descumprido, a data de depdsito passara a ser a mesma em que o mesmo foi recebido
na WIPO (GARCIA, 2018).

E a partir da data de apresentacdo do pedido perante a Administracdo de
Origem — ou a partir da data de recebimento deste na WIPO - que conta o prazo de
10 anos para a renovacao, pois em caso de deferimento do pedido, a concessao
retroage a uma dessas datas. Também deve-se mencionar que na hipotese de haver
designacao posterior de algum pais em que se deseje a protecdo marcéria, a data de
renovacao do pedido posteriormente concedido - para fins desse pais designado de
forma posterior - contara a partir da data de designacdo do mesmo (WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).
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O registro pode ser renovado em relacdo a todos ou apenas algumas das
partes designadas, mas deve abranger todos os produtos ou servigos presentes no
registro (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

e) Depodsitos Multiclasses:

Um dos pontos do Sistema de Madri considerados favoraveis é o fato de ele
permitir depdsitos muticlasses, através do qual, cada titular pode relacionar quantas
classes desejar para a protecdo de sua marca. Tudo em um unico pedido, pagando
uma taxa base. Porém, pode ser cobrada uma taxa complementar para cada deposito
perante cada pais designado, caso em tais paises ndo seja cobrada uma taxa
individual (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION - WIPO, [s. d.]).

Para se utilizar o sistema multiclasses, basta informar “mais de um pedido ou
registro de base” por meio de um determinado formulario (Protocolo de Madri.
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2021).

Importante esclarecer que o nimero de classes s6 altera os valores a serem
gastos com o pedido de registro por meio do Protocolo de Madri quando excedem a
trés. Isto €, até trés classes ndo ha taxa extra (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION, [s. d.]). Por isso, costuma ser considerado pelos autores como um
ponto favoravel a adesdo do Protocolo de Madri.

Segundo Soares, Ramalho e Islabdo (2021, p.760), o sistema multiclasses
possui dois aspectos importantes a serem considerados na escolha do Protocolo de

Madri para o registro de uma marca em outro pais, quais sejam:

a) estudo sobre a possibilidade de sobrestamento do exame de uma das
classes requeridas, sob pena de atrasar o exame das demais classes (que
nao estariam sofrendo com o sobrestamento se requeridas em separado);

b) necessidade de recolhimento das taxas de deferimento de todas as classes
deferidas, quando ha deferimento parcial e interesse no recurso ao
indeferimento das demais classes.

O sistema marcério brasileiro, por sua vez, s6 por meio da Resolugéao INPI/PR
248/2019% € que passou a adotar o sistema multiclasses. Tal adogéo esta diretamente

relacionada com a entrada em vigor do Protocolo de Madri em territério brasileiro.

13 Publicada em 09/09/2019. Essa resolugéo teve sua redagéo alterada pela Resolugao n° 257/2020 e
pela Portaria INPI/PR n° 016/2021. Importante mencionar que em 17/01/2022 foi publicada a Portaria
08/2022, a qual absorveu o conteudo inserido na Resolugdo 248/2019 revogando-a expressamente
juntamente com outras normativas sobre temas relacionados ao Protocolo de Madri.
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Contudo, a nivel nacional, na pratica, os depdsitos de marcas continuam ocorrendo

em apenas uma classe.

f) Da Cotitularidade:

Segundo explicacdo de Soares, Ramalho e Islabdo (2021, p.762), na
cotitularidade “E formado um condominio da marca, em que mais de uma pessoa
fisica ou juridica é proprietaria da marca.” Dessa forma, o sistema da cotitularidade
permite que a titularidade de uma determinada marca seja exercida direta ou
indiretamente por diversas pessoas, de forma efetiva e licita. Por exemplo, empresas
que compde 0 mesmo grupo empresarial podem compartilhar a propriedade de suas
marcas, administrando-as conjuntamente.

Em razdo da adocdo do Protocolo de Madri passou a ser permitida a
cotitularidade de marcas no Brasil, desde que todos 0s cotitulares possuam vinculo
com o territorio brasileiro - seja por nacionalidade ou por domicilio ou por possuir
estabelecimento comercial/industrial no Brasil (MARCONDES, 2020).

Alguns aspectos mais aprofundados sobre a questdo da cotitularidade ser&o
abordados no topico 2.4.1 , nos comentarios das normativas do INPI relacionadas ao
Protocolo de Madri.

Finalizada essa abordagem sobre as vantagens do Protocolo em estudo,

apresenta-se a seguir as desvantagens do referido sistema.

2.3.3. Pontos Desfavoraveis

Assim, como em relagdo aos aspectos favoraveis do Protocolo, também néo
foram encontradas muitas literaturas abordando de forma aprofundada e completa os
aspectos negativos dele. A maioria da maior destaque para determinados aspectos
negativos do Protocolo sem mencionar os demais ou mencionando-os de forma muito
rapida, sem profundidade.

Tendo em vista que, caso seja confirmada uma baixa utilizacdo brasileira do
Sistema, ha probabilidade de as causas dessa baixa utilizacdo estarem relacionadas
a aspectos identificados como negativos, a identificacéo de tais aspectos é importante
para a presente pesquisa.
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Segundo Przygoda(2019), as desvantagens mais relevantes em relacdo a
adocéao do Protocolo de Madri e razdo de poderem resultar na perda do direito ou em
protecdo mais restrita sdo as seguintes:

a) Ataque Central,

b) Requisito de “Marca Inicial”;

c) Restricdo a Mudanca de Propriedade;

d) LimitagBes Especificas do Pais.

A seguir, aborda-se cada uma dessas desvantagens de forma detalhada.

a) Ataque Central:

7

O Chamado “Ataque Central” é o aspecto do acordo que € alvo de preocupacao
por parte dos depositantes ou titulares de marcas e o0 que se apresenta como a maior
desvantagem do Protocolo. Trata-se da dependéncia existente entre o processo de
pedido internacional e o processo marcario de “registro nacional base”, pelo periodo
de 5 anos (GARCIA, 2018).

Conforme Garcia (2018, p.59), durante tal periodo “se o registo marcario

nacional base for recusado!*, retirado!®, cancelado®, anulado ou invalidado!’, o

14 Uma marca € “recusada” quando o pedido de registro é negado pela autoridade competente, por
meio de decisdo de indeferimento do pedido. O art. 160 da LPI estabelece que, in verbis: “Concluido o
exame, serd proferida deciséo, deferindo ou indeferindo o pedido de registro”. E, o art. 126, §2° da LPI
estabelece que, in verbis: “O INPI podera indeferir de oficio pedido de registro de marca que reproduza
ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida”. Se o pedido base tiver sido apenas
depositado no pais de origem (no caso, o Brasil) e vier a ser indeferido durante o periodo de vinculacdo
do registro internacional ao pedido base (5 anos), o registro internacional sera extinto.

15 Uma marca é “retirada” quando ocorre a desisténcia do pedido de registro, antes da decisdo da
autoridade competente em relacao ao depdésito marcario. Na pratica, € pouco usual a “retirada” de um
pedido de marca, mas se ocorrer, o pedido marcario internacional sera extinto.

16 A principal forma de uma marca ser “cancelada” ou “extinta” € quando, apés a sua concesséo, foi
objeto de a¢&o - administrativas ou judicial - de caducidade e ndo restou comprovado o uso da marca
nos ultimos cinco anos. Se a marca base for objeto de caducidade e a mesma restar procedente, a
marca sera extinta. Contudo, o art. 142 da LPI prevé outras formas de extingdo da marca, além da
caducidade (inciso lll), quais sejam: “pela expiracéo do prazo de vigéncia” (inciso 1); “pela renincia, que
podera ser total ou parcial em relacdo aos produtos ou servicos assinalados pela marca” (inciso Il) e
“pela inobservancia do disposto no art. 217" (inciso V). [Obs. O art. 217 estabelece que quem for
domiciliado em outro pais devera constituir e manter procurador no Brasil, conferindo-lhe poderes de
representacao judicial e extrajudicial]. Se a marca for extinta por qualquer das hip6teses do art. 142 da
LPI, o registro internacional também sera extinto.

17 Uma marca é “anulada” ou “invalidada” quando, apos ter sido concedida, nos primeiros 180 dias apés
a concessdo € objeto de Processo Administrativo de Nulidade (PAN) e o mesmo resta procedente,
anulando a marca que antes havia sido concedida em razdo de a autoridade competente entender que
a concessao nao obedeceu aos preceitos legais. A marca também pode ser anulada por meio de agao
judicial de nulidade. Nesse caso, se a agéao for procedente, o poder judiciario declarara a nulidade da
decisdo do INPI que concedeu a marca. Os dispositivos legais referentes a nulidade da marca estao
inseridos nos artigos 165 a 175 da LPI. Se a marca base for anulada, quer seja por meio de PAN ou
por acéo judicial de nulidade, o registro internacional sera extinto.
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registo internacional deixara de produzir efeitos”. Tal dependéncia encontra-se
prevista no artigo 6, ponto 3 do Protocolo.

Frise-se que é obrigacdo da administracdo de origem informar a secretaria da
WIPO responsavel pelos pedidos de marca por meio do Protocolo de Madri todo e
qualquer fato ou deciséo relativos ao término de efeitos ou negativa do registro base
ou pedido base. E, quando for o caso, requerer o cancelamento do registro
internacional, o qual sera publicado pela WIPO e notificado as partes (WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

No caso de o pedido internacional restar cancelado em virtude de um ataque
central, ha a possibilidade de nos trés meses seguintes a data de cancelamento, o
titular do registro cancelado ingressar com novo pedido de depdsito perante um dos
paises signatarios perante o qual possuia o0 registro internacional (SOARES;
RAMALHO; ISLABAO, 2021).

Tal depdsito sera nacional daquele pais designado, mas podera utilizar como
data de prioridade a data de registro internacional cancelado ou, se for o caso, a data
da designacdo posterior daquele pais — quando ap6s o depdsito do pedido
internacional, o titular solicita que sua marca seja protegida em outros paises nao
designados no momento do deposito. No entanto, essa faculdade de transformar o
pedido internacional cancelado em pedido nacional ndo € permitida para paises
designados signatarios do Acordo de Madri (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION, [s. d.]), bem como ocasiona custos excessivos ao depositante
(SILVEIRA, 2018).

Uma forma de se tentar evitar o ataque central € a realizacao de pesquisas de
anterioridades de forma prévia ao deposito da marca nacional, visando verificar os
riscos de a marca nao ser concedida por meio do Protocolo. Outra forma seria uma
rapida analise pela Administracdo de Origem do pedido marcario nacional que servira
de base para o registro internacional. Se o pedido nacional for rapidamente concedido,
em prazo inferior a um semestre por exemplo, o titular da marca possui maior
seguranca ao ingressar com o pedido de registro pelo Protocolo de Madri (GARCIA,
2018).

Outra forma de tentar minimizar as chances de sofrer um ataque central € a de
procurar garantir a efetividade da marca base antes de ingressar com o depdsito
internacional. Isso pode ser feito, por exemplo, esperando-se transcorrer o prazo para

apresentacao de Oposi¢cao no processo nacional da marca base antes de se realizar
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o depdsito internacional. Também é importante verificar se a marca base esta sendo
utilizada no pais de origem antes de ingressar com o pedido internacional, a fim de
evitar acao de terceiros por falta de uso da marca base (PRZYGODA, 2019). Outra
forma seria a de esperar obter o registro da marca base para somente depois do prazo

de apresentacdo de processo de nulidade ingressar com o pedido internacional.

b) Requisito de “Marca Base”:

Conforme j& mencionado no item 2.3., para utilizar o Protocolo de Madri, €
necessario que o depositante (tanto pessoa fisica quanto juridica) possua vinculo com
o pais de Origem (o qual deve ser membro do Acordo de Madri e/ou do Protocolo de
Madri). O vinculo pode ser de domicilio ou nacionalidade ou de estabelecimento
comercial ou industrial no territorio do pais (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION, [s. d.]). Logo, no caso da Unidao Europeia, é necessario ter um
vinculo com algum dos paises que a compde.

Przygoda (2019) entende que esse € um aspecto negativo do Protocolo.
Segundo o autor, a escolha de uma marca registrada perante o Escritorio de Marcas
da Unido Europeia ou a escolha da Unido Europeia como destino para protecéo da
marca gera maior chance de a marca base sofrer um Ataque Central. Isso porque, por
exemplo, a marca pode ser contestada se ocorrer qualquer hipotese de motivo para
recusa previsto em qualquer um dos 28 paises membros da Unido Europeia. Da
mesma forma, se a marca for considerada descritiva em qualquer uma das linguas
oficiais de algum dos paises pertencentes ao bloco europeu — independentemente do
tamanho populacional do pais - ela sera recusada. Outra questéo levantada pelo autor
é o fato de que a regra em comento cria dificuldades para pessoas que ndo tenham
nenhum dos vinculos exigidos com um pais signatario do Acordo ou do Protocolo de
Madri (PRZYGODA, 2019).

Destaca-se que Abdugopirocich (2021) também relaciona a exigéncia de
vinculos com o pais de origem como uma desvantagem do sistema. Para ele, as
exigéncias podem ocasionar problemas para quem iniciou ha pouco tempo suas
atividades no campo de abrangéncia da marca base ou que ainda esta na fase de
planejamento de seus negocios. O autor destaca que a protecdo dos ativos de

propriedade industrial é de alta relevancia para o desenvolvimento de uma nagao.
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c) Restricdo a Mudanca de Propriedade:

Para ser titular de um registro de marca internacional por meio do Protocolo de
Madri, € necessario possuir o mesmo tipo de vinculo exigido ao depositante (domicilio,
nacionalidade ou estabelecimento comercial ou industrial com um pais membro do
Acordo ou do Protocolo de Madri). Isso cria dificuldades para a transferéncia/aquisicéo
de titularidade de uma marca registrada por meio desse Protocolo. Isso porque se o
adquirente da marca ndo possuir nenhum dos vinculos exigidos com um pais
signatario de um dos dois tratados ndo podera adquirir a titularidade da mesma
(PRZYGODA, 2019).

d) Limitacdes Especificas do Pais:

O fato de serem observadas as limitacdes impostas pela legislacéo interna de
cada pais cria dificuldades ao depositante, tendo em vista que se torna necessario
que ele conheca previamente a legislacdo interna do pais, no qual pretende proteger
a sua marca (PRZYGODA, 2019).

A fim de contornar essa dificuldade, a WIPO disponibiliza por meio do “Madrid
Member Profiles” — ou “Perfis de Membros de Madri” - uma descricdo das normas
praticadas em cada pais membro. Trata-se de uma ferramenta disponivel no site da
Organizagao que auxilia os depositantes, principalmente aqueles que ndo possuem
conhecimento das legislacbes internas dos paises que pretendem designar
(PRZYGODA, 2019).

Ha, ainda, que se mencionar as limitacdes internas do pais de origem. Por
exemplo, o depdsito por meio do Protocolo de Madri fica limitado & lista de bens e
servigos relacionados no pedido base. Sendo assim, as designacbes posteriores
também estao restritas a essas limitacdes referentes a categoria de bens e servigos
constantes no registro base. Nos Estados Unidos, por exemplo, as categorias de
produtos sdo consideradas mais restritas e especificas se comparadas com a de
outros paises. Isso limita a abrangéncia da marca em designac¢des futuras por meio
do Protocolo (PRZYGODA, 2019).

No proximo tépico, aborda-se a adeséo do Brasil ao Protocolo de Madri.
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2.4. A ADESAO BRASILEIRA AO PROTOCOLO

Nesse topico, sdo abordados os aspectos nos quais o Protocolo foi
recepcionado no Brasil.

O Brasil depositou seu instrumento de adesdo ao Protocolo em comento
perante a WIPO em 2 de julho de 2019. Tal adeséo restou internalizada em territorio
brasileiro por meio do Decreto n°® 10.033 de 1° de outubro de 2019 (BRASIL, 2019), o
qual foi regulamentado pela Resolugéao INPI n° 247/2019 (BRASIL, 2019b), havendo
entrado em vigor no pais em 02/10/2019.

Tendo em vista as vantagens decorrentes do Protocolo de Madri — em especial
a menor burocracia e 0s menores custos - ha entendimento de que as novas regras
marcarias inseridas no direito interno brasileiro por consequéncia da adeséo do pais
ao Protocolo de Madri, podem colaborar com o aumento das relagdes comerciais
internacionais das empresas brasileiras (MAIA, 2020).

Frise-se que em 2018 - antes da entrada em vigor da adeséo brasileira ao
Protocolo — j& havia a previsao da possibilidade de que o Protocolo de Madri beneficiar
ndo apenas as exportacdes nacionais, mas também a internacionalizacdo da
economia brasileira (LEONARDOS, 2018).

Importante mencionar que € necessario ter-se ao menos uma marca
depositada no Brasil para ser possivel a utilizacdo da protecdo marcéaria por meio do
Protocolo de Madri. A marca a ser protegida no exterior deve ser exatamente igual a
depositada no Brasil, bem como devera possuir a mesma titularidade e identificar os
mesmos produtos e servicos que a marca brasileira (MAIA, 2020).

Interessante referir que um dos desafios do Protocolo de Madri € o fato de que
muitos paises latino-americanos ainda ndo integram o referido acordo internacional
(BARCELLOS, 2022).

Ha que se mencionar, ainda, que ao aderir ao Protocolo, o Brasil o fez com
algumas ressalvas, todas compativeis com a legislacdo patria e com os termos do
Protocolo. Barcellos (2022) elenca quais foram essas ressalvas brasileiras:

a) foi escolhido o prazo méaximo de 18 meses para fins de notificacdo de recusa
de registro marcario estrangeiro depositado no pais por estrangeiros por
meio desse sistema;

b) foi declarado que é possivel ndo conseguir cumprir o prazo de 18 meses em

caso de processos marcarios de maior complexidade (como por exemplo,
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agueles em gque ocorra a intervencao de terceiros visando evitar a concessao
do registro depositado via Protocolo);

) nos casos dos depasitos realizados por estrangeiros buscando protecdo em
territério brasileiro, manteve as “taxas nacionais”, na medida do possivel,
classificando-as como “taxas individuais”. Tal medida teve como objetivo
buscar uma paridade de custos para nacionais e estrangeiros;

d) foi estabelecido que somente os depdésitos estrangeiros realizados apés a
adesdo do Brasil ao Protocolo de Madri € que teriam a possibilidade de
estender sua protecdo marcaria para o territoério brasileiro. Estabeleceu,
ainda, que os idiomas a serem utilizados nos pedidos protocolados no pais
devem ser o Inglés ou o Espanhol,

€) no caso de recusas provisorias, a decisdo pode ser objeto de revisdo por
meio de recurso ao INPIl. Novamente, a intencédo foi de harmonizar as
normas da Lei de Propriedade Industrial brasileira com as do Protocolo de
Madri, de forma equilibrar os direitos de nacionais e estrangeiros;

f) mantém apenas aos brasileiros o direito de verificar os contratos de licencas
marcarias. N&o estabelecendo essa possibilidade aos processos

decorrentes do Protocolo em questao.

Como ja referido no item 2.3.2 do presente trabalho, o Brasil adotou a cobranca
da segunda parte da taxa de retribuicdo para os depdsitos marcarios internacionais
nos quais o Brasil &€ designado como territdrio em que o depositante tem interesse em
proteger a sua marca. Sobre o tema, no Manual de Marcas do INPI (Manual de
Marcas » 11 Protocolo de Madri»11.3.4. Concessao, prorrogacao, extingdo. INPI, [s.
d.]), ao abordar a concesséo, prorrogacéo e extingdo do processo marcario por meio

do Protocolo de Madri, é esclarecido que:

11.3.4 Concesséo, prorrogacao e extingédo

11.3.4.1 Concesséo

Quando for enviada a Secretaria Internacional uma declaracao de concessao
da protecdo ou uma declaracdo de concessdo posterior a uma recusa
proviséria, o INPI enviard notificacdo para pagamento da segunda parte da
retribuicdo individual relativa a designacdo do Brasil, em conformidade com o
art. 8(7) do Protocolo de Madri e com a Regra 34(3)(a) do Regulamento
Comum. Essa notificagéo indicara que o pagamento devera ser realizado no
prazo de 60 (sessenta) dias continuos contados da publicacédo do deferimento
da designacgéo na Revista da Propriedade Industrial.
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Ndo efetuado o pagamento no prazo previsto, a designacdo sera
definitivamente arquivada, ressalvada a hipotese de processamento
continuado prevista no Regulamento Comum. Informac¢des adicionais podem
ser encontradas no item 11.4.3.2 Prazos junto a Secretaria Internacional.
(grifo nosso)

Ou seja, embora ndo haja uma taxa chamada de “retribuicdo de concesséo”
para os depositos pelo Protocolo de Madri - como no caso dos registros de marcas
nacionais brasileiras'® - quando uma marca é concedida pelo meio do Protocolo, o
INPI notifica o titular da marca, a fim de que pague em 60 dias!® a “segunda parte da
retribuicdo individual”. Ou seja, na pratica, a referida segunda parcela funciona como
uma “taxa de concessao” ou “retribuicdo de concessdo”, pois 0 evento que gera a
necessidade de pagamento (fato gerador?®) é a publicacdo da concesséo da marca.

Ha que se mencionar, ainda, as situa¢gdes previstas no Manual de Marcas do
INPI sobre a extingdo total ou parcial da designagéo do Brasil nos pedidos marcarios
internacionais por meio do Protocolo de Madri (Manual de Marcas » 11 Protocolo de

Madri»11.3.4. Concessao, prorrogacao, extingdo. INPI, [s. d.]):

11.3.4.3 Extincdo

A designacéo do Brasil extingue-se, total ou parcialmente:

a) Pela expiracéo do prazo de vigéncia da inscri¢do internacional, quando néo
prorrogada em relacédo a designacéo do Brasil;

b) Pela restricdo a lista de produtos e servicos a respeito da designacéo do
Brasil;

c) Pela rendncia, em uma inscricdo internacional, a respeito da designacao
do Brasil;

d) Pelo cancelamento, total ou parcial, da inscri¢cao internacional; ou

e) Pela caducidade.

Quanto a alinea “a” acima, informa-se que a prorrogacdo de inscricdes
internacionais deve ser solicitada junto a Secretaria Internacional e que o INPI
somente extinguird a designagdo apds receber a notificacdo de que a
designacdo do Brasil ndo foi prorrogada, nos termos da Regra 31(4) do
Regulamento Comum.

No que se refere a alinea “d” acima, ressalta-se que, quando o cancelamento
da inscrigcdo internacional tenha sido solicitado pela Administracéo de origem,
o titular da inscricdo internacional podera solicitar a transformacédo da

18 De acordo com a Tabela de Retribuicdes do INPI. Disponivel em: <https://www.gov.br/inpi/pt-
br/servicos/tabelas-de-retribuicao/tabela-marcas.pdf >. Acesso em: 08/01/2023.

19 Destaca-se que, em relacdo ao prazo para pagamento da retribuicdo referente a concessdo da
marca, ndo é mencionado o prazo extraordinario de 30 dias existente para o pagamento da taxa de
concesséo dos depdsitos nacionais, de acordo com o art. 162, paragrafo Gnico da Lei 9.279/1996 (LPI).
Ou seja, o depositante internacional que nao pagar a segunda parcela da retribuigcdo em 60 dias apés
a publicacéo da concessao da sua marca terd seu pedido marcario arquivado no Brasil, pois ndo possui
0 prazo extraordinario de 30 dias existente para os depositantes nacionais.

2Conceito de Fato Gerador : “O fato gerador &, assim, a situacdo de fato, prevista na lei de forma
prévia, genérica e abstrata, que, ao ocorrer na vida real, faz com que, pela materializacéo do direito
ocorra o] nascimento da obrigacéo tributaria”. Disponivel em: <
https://www.portaltributario.com.br/tributario/fato _gerador.htm>. Acesso em: 07/01/2023.
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designacdo do Brasil em pedido ou registro nacional. Mais informacdes
podem ser obtidas no item 11.3.7 Transformac&o.

Em relacdo a alinea “e” acima, destaca-se que a analise de peticdes de
caducidade de designacdes do Brasil sera realizada em conformidade com o
disposto no item 6.5 Caducidade.

Mais informacdes sobre restricdo, renlncia e cancelamento podem ser
obtidas no item 11.3.5 Anotacdes.

(grifo nosso)

Percebe-se haver cinco formas de extingéo da designacao do Brasil como pais
em gue os depositantes estrangeiros desejam proteger suas marcas. Ou seja,
ocorrendo uma das cinco hipdteses, a marca depositada pelo Protocolo de Madri
deixa de ter protecdo em territério brasileiro, quer seja de forma parcial ou total.

A primeira hipGtese é a de expiracao do prazo de vigéncia (10 anos) pela ndo
renovacao do registro marcério dentro do prazo legal (seis meses antes da data de
expiracdo), com relacao ao registro no qual foi designado o Brasil como territério em
que era desejada a protecdo marcaria. Essa hipotese, corresponde ao disposto no
artigo 142, | da LPI2,

Esclarece-se que o registro internacional pode ser renovado em relagdo a todos
0s paises designados ou s6 em relacéo a alguns (ex. renova em relacédo aos Estados
Unidos, mas néo renova em relacédo ao Brasil porque o produto ou servico ndo teve o
“sucesso” esperado em territério brasileiro), bem como em relacdo a uma ou mais
classes de produtos ou servigcos (ex. renova em relacdo a classe 35, mas ndo em
relacdo a 25) (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).
Portanto, se o requerente internacional deseja manter o registro marcario pelo
Protocolo de Madri vigente no Brasil, deve requerer a sua prorrogagdo junto a
Secretaria Internacional; se ndo o fizer, o registro extingue-se.

A segunda hipotese € a de restricdo a lista de produtos e servigos relacionados
ao pedido que designou o Brasil. A limitacdo da lista de produtos ou servi¢os pode ser
realizada em relacdo a um ou a varios paises designados (WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]). Caso o depositante internacional deseje limitar
a lista de produtos e servicos em relacdo ao Brasil, ele pode solicitar a Restricdo a
Secretaria Internacional (perante a WIPO). Em resposta a um e-mail enviado ao Fale
Conosco do INPI??, foi esclarecido em relagéo a essa hipétese que (FALE CONOSCO.
INPI., 2023):

2L Art. 142. O registro da marca extingue-se: | - pela expiracdo do prazo de vigéncia.
2 FALE CONOSCO. INPI. Mensagem  n°®  1090199. E-mail  recebida  por
adv.rosangelapbarros@gmail.com em 10/01/2023.
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Se a designacdo é registro em vigor, a restricdo sera considerada uma
extingcdo dos produtos e servicos afetados. Ao contrario do que ocorre na via
nacional, onde seria aplicavel a renuncia parcial, na via do Protocolo a
renlncia abrange todos os produtos e servigcos (veja o item a seguir).
Portanto, para abrir mdo de parte da especificacdo somente, e  m relacéo
a determinada designacédo, o requerente precisa requ  eré-lo por meio de

restricdo.
(grifo nosso)

Essa hipotese mencionada no Manual de Marcas do INPI refere-se apenas as
restricbes em relacéo ao Brasil como pais designado. Ocorre, por exemplo, quando o
depositante identifica que ha marca semelhante a sua registrada no Brasil em
determinada classe e, para evitar complica¢cées no pedido, requer a desisténcia do
pedido marcério (a qual, no Protocolo de Madri é chamada de “restricdo parcial”)
somente para aquela classe colidente. O pedido permanece ativo para as demais
classes nas quais foi requerida a protecdo em territério brasileiro. No Protocolo de
Madri, a “restricdo parcial’ é diferente da “renuncia”, conforme sera esclarecido a
sequir.

A terceira hipotese € a de renuncia, em uma inscricdo internacional da
designacao do Brasil. Essa hipotese esta relacionada com a previsao do art. artigo
142, Il da LPI%. Entretanto, ha que se destacar que em nivel nacional, a “rendncia
parcial” permite a desisténcia de parte das especificacdes. No sistema do Protocolo
de Madri, no entanto, a “renuncia” refere-se a todos os produtos e servicos em relacéo
a uma parte (pais) designada, conforme esclarecido pela citacdo do Fale Conosco
supra. Em suma, na hipotese de “renuncia a designacao” o depositante desiste de
solicitar a protecdo de sua marca para o territorio brasileiro em todas as
classes/especificacbes constantes no pedido. No entanto, o pedido ou registro
marcario internacional permanece ativo para os demais paises designados, nas
mesmas classes/especificacdes constantes no requerimento (FALE CONOSCO.
INPI., 2023).

23 Art. 142. O registro da marca extingue-se: Il - pela rendncia, que podera ser total ou parcial em
relacdo aos produtos ou servicos assinalados pela marca.
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Para maiores esclarecimentos sobre o tema, acessar o item 11.3.5.3. do
Manual de Marcas do INPI, o qual aborda “Restricdo, Renlncia e Cancelamento”?
em relacdo aos pedidos marcérios formulados por meio do Protocolo de Madri.

A quarta hipotese € a de cancelamento da inscricdo internacional. O
cancelamento pode ser total ou apenas parcial. Ou seja, pode abranger todos ou
apenas algum(uns) produto(s) ou servico(s) constante(s) na especificacdo, mas
permanecer ativo em relagédo a outros, afetando a prote¢cdo marcaria perante todos o0s
paises designados (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

Segundo a resposta do INPI no Fale Conosco?® sobre esse tépico:

[...]. O cancelamento normalmente resulta da cessacdo de e feitos
total/parcial da marca de base, a qual, se ocorrida no periodo de cinco
anos da data da inscricdo internacional, provoca o correspondente
efeito sobre a designacao

Se determinada classe da inscricao internacional é cancelada a pedido da
Administracdo de Origem, a respectiva classe sera objeto de extingdo na
designacdo do Brasil, caso a designacdo ja seja registro em vigor. E
importante observar que o cancelamento a pedido da Administracdo de
Origem abre o prazo para que o requerente solicite a Transformacéo da
inscricdo internacional em pedido/registro nacional perante o INPI (mais
informagBes na secdo 11.3.7 do Manual de Marcas)

(grifo nosso)

Ou seja, o0 cancelamento da inscrigao internacional pode ocorrer, por exemplo,
como efeito de um Ataque Central a marca base do pedido de registro — quando a
marca base deixa de existir nos primeiros cinco anos, a contar da data da inscricao
internacional.

Nesse caso, € possivel requerer a transformacgéo do pedido internacional em
pedido nacional, desde que esse requerimento seja realizado dentro de um periodo
de trés meses a partir da data do cancelamento do registro base. Nessa hipétese, no
pedido nacional em questdo, a data de depdsito correspondera a data do registro
internacional (perante a WIPO, no sistema do Protocolo de Madri). Ou, a data de
deposito do pedido nacional correspondera a data de designagéo do pais. Essa Ultima

hipétese ocorrera somente quando o pais em que foi requerida a transformacao do

24 Disponivel em:
<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/11%C2%B73%C2%B75 Anota%C3%A7%C
3%B5es#11353-Restri%oC3%A7%C3%A30-Ren%C3%BAncia-e-Cancelamento>. Acesso em:
20/01/2023.

%  FALE CONOSCO. INPI. Mensagem n°  1090199. E-mail  recebido  por
adv.rosangelapbarros@gmail.com em 10/01/2023.
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pedido internacional em pedido nacional ter sido designado no sistema do Protocolo
de Madri em momento posterior ao registro internacional, como pais em que se
desejava proteger a marca (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION,
[s. d.]).

A Ultima hipotese é a de caducidade. Essa hipGtese esta relacionada ao
disposto no artigo 142, Il da LPI%%. Ocorre a caducidade quando a marca deixa de ser
usada da forma como foi concedida. Com a comprovac¢do do desuso da marca, é
declarada a caducidade do seu registro, passando a mesma a ser de “dominio
publico”, ou seja, outros podem utilizar a referida marca e requerer seu registro.

Realizada essa introducdo ao tema, a seguir, apresenta-se as normativas
publicadas pelo INPI sobre o Protocolo de Madri e temas diretamente relacionados a
ele.

2.4.1. Normatizagdes do INPI

Para a efetiva utilizag&o do Protocolo de Madri, foram necessarias edi¢des pelo
INPI de diversas Resolucdes e Portarias sobre o Protocolo e sobre matérias a ele
relacionadas, como por exemplo, a cotitularidade, o sistema multiclasses e a divisao
de pedidos. A seguir, apresenta-se a Figura 5, a qual demonstra a evolucao histérica
das normativas do INPI, suas tematicas e uma sintese das suas disposigoes.

26 Art. 142. O registro da marca extingue-se: Il - pela caducidade.



54

Figura 5 — Evolugéo histérica das normativas do INPI sobre temas relacionados ao Protocolo de Madri

Resolucao
PR
244/2019,
de
27/08/2019

Resolucao
PR
245/2019,
de
27/08/2019

Diviséo de
registros e

de pedidos

de registros
marcarios
(redacé@o alterada
pela Portaria n°
320/2020 e pela
Portaria INPI/PR
n° 35/2021).

Cotitularidade
em  processo
marcario (com
redacéo

alterada pela
Resolugdo n°
256/2020).

Permite o requerimento de divisdo do
registro ou do pedido de registro marcario,
mantendo-se a data de prioridade/depdsito,
bem como o periodo de vigéncia original.

Hipdteses de situacdo em que pode ser
solicitada:

a) em sobrestamento de exame em
processo marcario multiclasse;

b) para fins de transferéncia de titularidade.

Marca de certificacdo : o solicitante de
cotitularidade ndo pode ter qualquer tipo de
interesse de forma direta no produto /servi¢o
atestado.

Marcas coletivas : é proibida a cotitularidade.
Oposicdo, PAN e requerimento de
Caducidade: serdo admitidas mesmo que
apresentadas apenas por um dos cotitulares do
registro/depésito  marcarios em que se
baseiam as alegacdes. Caso a oposicao seja
fundamentada no pré-uso (art. 129, 81° da LPI)
e 0 PAN fundamente-se no art. 124, XXIlI
(marca que o terceiro nao poderia
desconhecer) ou no 126 (marca notoriamente
conhecida), devera ser protocolado em até 60
dias, os nomes de todos os titulares do direito
alegado, sob pena de tais peticbes ndo serem
admitidas.

Fonte: elaboracéo prépria, com base no site do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial -
Servicos - Marcas - LegislacaolNSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2021)



Resolucdo
PR
247/2019,
de
09/09/2019

Resolucao
PR
248/2019,
de
09/09/2019

Portaria INPI
320/2020, de
31/08/2020

Portaria
INPI/PR n°
323/2020,
de
04/09/2020

Figura 6 — Continuacéo da Figura 5 - Parte 2

Registro
marcario no
ambito do
Protocolo
de Madri.

Sistema
multiclasse  (com
redacdo alterada
pela Resolucdo n°
257/2020 e pela
Portaria INPI/PR n°
016/2021.

Altera o
vigéncia

Resolucdo INPI/PR

n° 244/2019

Regime de

cotitularidade

Inicialmente era a principal normativa brasileira sobre
o tema, com 10 péaginas, dividida em 5 capitulos.

No Capitulo 1, apresenta definicbes de diversos
termos relacionados ao tema.

No Capitulo 2, estabelece que os idiomas adotados
serdo o espanhol ou o inglés, bem como quem podera
ser depositante. Também aborda a Certificacdo
realizada pelo INPI & WIPO, bem como a divisdo do
pedido ou registro base, a prorrogagcdo, as
designacdes posteriores, as anotacdes e as

retificagdes no registro internacional.

O pedido multiclasses sera analisado de
forma separada em relacdo a cada classe,
podendo resultar em decisbes de
deferimento, de indeferimento e de
deferimento parcial, nas hipdteses descritas
na Resolugdo em comento.

Determina que pode ocorrer, de forma,
fundamentada, o sobrestamento do processo

marcArin em ralarin a 11ma nilt maic rlacenc

inicio da
da Determina que a vigéncia da Resolugao

244/2019 iniciard em 01/07/2021.

Estabelece a disponibilizagcéo do
peticionamento relativo ao regime de
cotitularidade em registro de marca no Sistema
e-INPI.
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Portaria INPI/PR n° 016/2021 , de 29/01/2021
Revoga o artigo 13 da Resolu¢éo INPI/PR N° 248/2019

Fonte: elaboracdo prépria, com base no site do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial -
Servicos - Marcas - LegislacaolNSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2021)
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Figura 7 — Continuacéo da Figura 5 - Parte Final

Portaria INPI/PR n° 035/2021 , de 29/06/2021
Altera Resolucéo INPI/PR n°® 244/2019, que dispde sobre a divisdo de registros e
pedidos de registro de marca.

Com 18 paginas, divididas em 18
Portaria capitulos. Compilou todas as
INPI/PR n° Recepcdo e 0 anteriores supra relacionadas , as
08/2022, processamento de quais foram automaticamente
de pedidos e peticdes revogadas com a publicacdo da
17/01/202 de marca e sobre o Portaria. E a normativa do INPI que
2 Manual de Marcas concentra hoje todas as normas

relacionadas ao Protocolo de Madri.

Fonte: elaboragdo prépria, com base no site do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial -
Servigos - Marcas - LegislacaolNSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2021) e
(INPI, 2022)

Como se percebe, entre 2019 e 2021 foram publicadas varias normativas do
INPI sobre temas relacionados ao Protocolo de Madri. Isso gerou dificuldades aos
usuarios, pois muitos tinham dificuldades em localizar tais normativas. Sendo assim,
em 17 de janeiro de 2022 foi publicada a Portaria INPI/PR n®08/2022 , a qual compilou
e consolidou todas as anteriores. Também normatizou outros temas relacionados,
como por exemplo, o peticionamento pelo sistema e-marcas; as classes de produtos
€ servicos; 0s exames marcarios, o certificado de registro, as marcas de alto renome;
as marcas coletivas, de certificacdo e de posicao; e sobre o Manual de Marcas (INPI,
2022).

Realizada essa abordagem acerca das normas relacionadas a adeséo do Brasil
ao Protocolo, cumpre apresentar, a seguir, algumas vantagens e desvantagens
especificas apontadas pela bibliografia em relacdo a adesao brasileira.

2.4.2. Vantagens da adeséo brasileira ao Protocolo  de Madri

Com base nas bibliografias selecionadas, apresenta-se 0s seguintes beneficios
decorrentes da adeséao brasileira ao Protocolo de Madri:
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a) Maior agilidade no exame marcéario pelo INPI:

O INPI viu-se obrigado a analisar os processos marcarios com mais agilidade,
em razao do prazo fatal de 18 meses para que o INPI apresente uma deciséo final
acerca dos pedidos via Protocolo de Madri que designaram nosso pais para a
protecdo da marca. Caso o INPI ndo cumpra esse prazo, ocorre a concessao
automatica do pedido internacional marcario. Ou seja, a concessao sera realizada
sem o exame de mérito do pedido depositado no INPIl. Consequentemente, pode
ocorrer, por exemplo, a concessdo automatica de uma marca estrangeira composta
por expressdao ou figura considerada corriqueira ou que constitua imitacdo ou
reproducdo de uma marca brasileira anteriormente registrada (SOARES; RAMALHO;
ISLABAO, 2021).

Por isso, 0s exames marcarios em nosso pais adquiriram maior agilidade ap6s
a adeséo ao Protocolo de Madri. Hoje, ha depdsitos de marcas concedidos em poucos
meses, como por exemplo, o processo n° 918519870 (marca Finotrato BIO-LITTER),
depositado em 23/10/2019 — ou seja, logo apds a entrada em vigor da adesao do
Brasil ao Protocolo de Madri - e concedido em 16/06/2020 (em menos de oito meses).
Antes, um processo marcario, mesmo que nao sofresse oposicéo, levava muitos anos
para ser finalizado. Esse € o caso, por exemplo, do processo n° 822880601 (marca
HERVAL), depositada em 16/05/2000 e concedida apenas em 25/07/2006 (mais de
seis anos apos o depdsito).

Tais exemplos, comprovam que a adesao brasileira ao Protocolo de Madri
gerou maior agilidade nos exames marcarios do INPI. Essa agilidade beneficia ndo
apenas 0s estrangeiros que designaram nosso pais como destino para a protecéo de
suas marcas, mas também os titulares de marcas brasileiras, 0s quais restavam -
muitas vezes - prejudicados pela demora no exame e na concessao de suas marcas,

situacdes corriqueiras antes da referida adesao.

b) Cotitularidade:

A cotitularidade em processo marcario ndo existia no Brasil antes da adeséo
ao referido Protocolo. Destaca-se que uma consideravel parcela das transferéncias
de titularidade registradas no INPI envolve empresas do mesmo grupo econdmico,
com objetivo de gestdo patrimonial. Com a cotitularidade pode ser formado um
“condominio de marca” no qual a mesma marca pode ter varios titulares. (SOARES;
RAMALHO; ISLABAO, 2021).
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Isso gera menor burocracia na gestdo marcaria de empresas pertencentes a
grupos econdmicos, faciltando a gestdo de suas marcas e a defesa de seus

interesses nesse setor.

¢) Reducéao da burocracia, simplificando e barateando os custos de um registro

internacional:

Com a adeséao ao Protocolo os procedimentos foram mais simplificados e os
custos foram reduzidos para que um empresario brasileiro consiga proteger suas
marcas no exterior. Isso favorece o0 sistema econbmico e a competitividade
(PETROCHINSKI; CZELUSNIAK, 2021).

Um fator a ser destacado é o de que muito paises exigem que os documentos
a serem apresentados para fins de registro marcario sejam originais e apresentados
de forma néo virtual, bem como contenham certificacdes cartorarias ou consulares ou
de embaixadas sediadas no pais de origem do titular da marca. Tais exigéncias
acarretam alto custo. Com o Protocolo de Madri, ocorreu a dispensa de certificacéo
cartoraria ou consular de documentos para fins de legitimagcédo do registro marcario,
salvo a certificacdo da administracdo do pais de origem — no caso brasileiro, o INPI
(MESQUITA, 2016).

Tais fatores também podem ocasionar um impulso para o crescimento do
relacionamento comercial internacional por parte das empresas brasileiras. Isso
porque para uma empresa ingressar no mercado internacional € vital um prévio
planejamento tatico marcario, envolvendo o registro da marca no mercado externo em
que a empresa pretende se inserir. Com as facilidades e os menores custos
decorrentes do Protocolo de Madri os empresarios brasileiros podem se sentir
estimulados a buscar os mercados internacionais (MAIA, 2020).

d) Como solucionador de controvérsias marcarias:

Muitas disputas entre marcas podem ser solucionadas com o uso do Protocolo
de Madri, pois a data de depdsito do pedido no pais de origem pode servir como data
de prioridade nos paises designados para a protecdo marcéaria. Dependendo do caso
concreto, isso pode garantir anterioridade a marca brasileira em detrimento de outra
marca oriunda de um dos paises designados para a protecdo da marca brasileira.
Dessa forma, longas disputas judiciais podem ser evitadas ou resolvidas com base na
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prioridade oriunda do Protocolo de Madri (PETROCHINSKI, VICTOR; CZELUSNIAK,
2021).

Além das vantagens supra elencadas que sdo especificas para 0 nosso pais,
as vantagens do Protocolo de Madri listadas no item 2.3.2 da presente pesquisa
(quais sejam: processo e procedimento Unicos, moeda e lingua Unicas, menores
custos e burocracia, dispensa da constituicdo de procuradores, previsibilidade, data
Unica para a prorrogacao do registro, depdésitos multiclasses e cotitularidade) também
se aplicam ao Brasil.

No proximo ponto, sdo abordadas as desvantagens especificas para o Brasil

em relacdo a adesédo do pais ao Protocolo em estudo.

2.4.3. Desvantagens para o Brasil com a adesdo ao P rotocolo de Madri

Inicialmente, cumpre esclarecer que a maioria da literatura sobre o Protocolo
de Madri ou trata apenas do Protocolo de forma mais genérica, sem abordar a adesao
do Brasil — por exemplo, os trabalhos de Prygoda (2019), Sujadmiko; AINI; Saputra
(2020), Duran (2020) e World Intellectual Property Organization - WIPO, [s. d.]), - ou
foram elaborados antes da adesao do Brasil — por exemplo, os trabalhos de Leonardos
(2018), Silveira (2018), Mesquita (2016) e Garcia (2018).

Algumas poucas literaturas foram elaboradas apés a adeséo brasileira. Dessas,
algumas foram redigidas quando muitas normas/regulamentacfes brasileiras ainda
estavam sendo desenvolvidas — como por exemplo o trabalho de Néres (2019). Outras
se concentraram em elencar algumas das vantagens do Protocolo de Madri para o
Brasil, como é o exemplo de Petrochinski; Czelusniak (2021) e Maia (2020).

Poucas abordam os pontos desfavoraveis do Protocolo em relacédo a adesao
brasileira. E, a maioria dos pontos desfavoraveis elencados nessas obras ja foram
objeto de normatizagéo por parte do INPI, de forma a resolvé-las ou minimiza-las.

Por exemplo, o trabalho de Soares; Ramalho; Islabdo (2021) apontava a
dificuldade de que o sistema multiclasses, embora previsto no Protocolo de Madri, néo
era adotado no Brasil. Contudo, com a Resolugao PR 248/2019 do INPI essa questéo
restou normatizada. Embora, na pratica, os brasileiros ainda ndo tenham aderido ao

sistema multiclasses, pois 0s depdsitos continuam ocorrendo em apenas uma classe
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em razéo da falta de atualizacdo do sistema do protocolo eletrénico do INPI nesse
sentido (SOARES, V.; RAMALHO, R.; ISLABAO, 2021).

Outro exemplo de ponto listado como desfavoravel ao Brasil pelos autores que
foi posteriormente solucionado em parte € o fato de, no caso de cotitularidade, ser
obrigatorio a pratica de todos os atos perante o INPI de forma conjunta por todos os
titulares (SOARES; RAMALHO; ISLABAO, 2021).

A referida solucéo veio por meio da Portaria 08/2022, publicada em 17/01/2022,
em seu art. 57 estabelece a possibilidade de que, exceto no caso do art. 50 da LPI
(nulidade de patente), os atos podem ser praticados por procurador Unico, com
poderes para representar todos os cotitulares. A seguir, apresenta-se a integra do art.
57 da Portaria 08/2022 (INPI, 2022), que trata da cotitularidade. In verbis:

Art. 57. Ressalvadas as hipéteses previstas no art. 50, 0s atos previstos na
Lein®9.279, de 1996, referentes a registros ou pedidos de registro de marca,
deverdo ser praticados conjuntamente por todos 0s cotitulares, requerentes
ou seus respectivos procuradores, ou por procurador Unico, com poderes
para representar todos e devidamente qualificados

81° Quando ndo praticados por procurador unico, 0s atos deverdo ser
assinados por todos os cotitulares, requerentes ou seus respectivos
procuradores.

§2° Na hipotese de representagdo, para fins de publica¢bes oficiais e de
cadastro junto ao INPI, somente sera anotado o procurador que efetuou o
depésito do pedido.

(grifo nosso)

O trabalho de Silveira (2018), por sua vez, aponta dentre as desvantagens para
as empresas brasileiras em razdo do Protocolo de Madri, a suposicdo de que os
depdsitos marcarios perante o INPI passariam a sofrer atrasos ainda maiores.
Contudo, ja restou evidenciado no item 2.4.1. que tal suposi¢cdo ndo se concretizou.
Ao contrario, ocorreu maior agilidade nos exames marcarios no pais, 0 que é
considerada uma vantagem da adesé&o do Brasil ao Protocolo.

Outra possivel desvantagem para o autor € de que ocasionaria maiores custos
e seria mais dificultoso realizar a pesquisa de anterioridade de um sinal, tendo em
vista que seria preciso buscar ndo apenas no sistema do INPI, mas também no da
WIPO (SILVEIRA, 2018).

Tal suposi¢cdo também ndo se confirmou, pois a WIPO montou a plataforma
“Madrid Monitor” que oferece buscas marcarias tanto simples quanto avancadas, as
quais sdo bem eficazes e gratuitas. Destaca-se que a busca avancada permite

selecionar varios campos de busca, como por exemplo, paises de origem e
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designados, paises dos procuradores, data de registro e de expiragcdo da marca,
marca, fonética da marca, classes da Classificacdo Internacional de NICE, bem como
a de Vienna, etc. (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2021).

Outra desvantagem que aparentemente foi solucionada: as altas despesas com
cartas rogatorias, caso o titular estrangeiro ndo possua procurador em nosso territorio
com poderes para representa-lo (SILVEIRA, 2018). Tal situacéo restou resolvida por
meio do art. 58 da Portaria 08/2022 combinado com o art. 217 da LPI. O art. 58 da
Portaria 08/2022 (PORTARIA/INPI/PR N° 08, DE 17 DE JANEIRO DE 2022. INPI,
2022) determina que, in verbis: “Cotitulares ou requerentes domiciliados no exterior
deverédo observar o disposto no art. 217 da Lei n® 9.279, de 1996".

O art. 217 da LPI (BRASIL, 1996), por sua vez, estabelece que, in verbis: “A
pessoa domiciliada no exterior deverd constituir e manter procurador devidamente
qualificado e domiciliado no Pais, com poderes para representa-la administrativa e
judicialmente, inclusive para receber citagdes”. Ou seja, ndo ha a hipétese legal de o
titular ou cotitular marcario estrangeiro ndo constituir procurador em nosso territério
com poderes para representa-lo. Sendo assim, ndo sdo necessarias as despesas com
cartas rogatorias.

Uma possivel desvantagem para as empresas brasileiras, segundo Silveira
(2018) - para a qual ndo se possui meios de verificacdo da sua concretizacdo ou nao

- € a de que devido ao grande numero de depdsitos marcarios gue ingressam no pais

em razdo do Protocolo de Madri, muitos processos ndo sejam analisados com calma

e profundamente pelo INPI, ocasionando decisdes contrarias as leis ou a direitos

preexistentes de titulares marcéarios brasileiros. Consequentemente, tais decistes
contrarias a legislagdo ou a direitos preexistentes ocasionariam maior demanda no
Judiciario, aumentando os custos e a inseguranca juridica relacionada ao direito
marcario dos brasileiros.

Como néao é possivel pesquisar no INPI por nimeros de Processos de Nulidade
Administrativa (PAN) protocolados anualmente no setor marcario, ndo ha como
verificar se, efetivamente, ocorreu ou ndo um aumento desse tipo de demanda
administrativa que visa corrigir tais erros decisérios dos examinadores nacionais.

Outra desvantagem apontada por Silveira (2018) é o fato de que as publicactes
marcarias da WIPO séo realizadas em inglés ou francés, o que dificultaria o acesso
as informac6es requeridas por depositantes estrangeiros objetivando protocolo de

oposicdes. Aparentemente, esse pode ser um problema, tendo em vista que apenas
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1% da populacdo brasileira possui fluéncia em inglés, segundo levantamento do
British Council (VASCONCELOS, 2021) e estima-se que um namero ainda menor de
brasileiros possua fluéncia em francés. Contudo, no site da WIPO, ha a opcao de se
escolher o idioma espanhol, que possui maior proximidade com nossa lingua,
podendo facilitar a compreensdo dos conteudos. Além disso, para quem possui
acesso a internet, sempre ha o recurso do “Google Tradutor” que pode auxiliar para
gue se obtenha um significado aproximado do conteudo.

Ha que se destacar, por fim, que as 4 desvantagens apontadas de forma
genérica ao Protocolo de Madri e debatidas no item 2.3.3 dessa pesquisa — quais
sejam: ataque central, requisito de marca base, restricdo a mudanca de propriedade
e limitacdes especificas do pais - podem ser aplicadas aos brasileiros, tendo em vista
a adeséo do Brasil ao Protocolo.

Finalizada essa abordagem acerca das vantagens e desvantagens do
Protocolo de Madri para nosso pais, faz-se interessante apresentar alguns resultados
preliminares obtidos na pesquisa realizada no manuscrito de Barros e Bruch (2021)
sobre os efeitos praticos da adeséo brasileira ao Protocolo em estudo. Portanto, esse
sera o proximo tépico do presente trabalho. Ressalta-se que a coOpia integral do

manuscrito se encontra no Apéndice A do presente trabalho.

2.4.4. Sobre os dados obtidos na pesquisa que gerou 0 Manuscrito Barros e
Bruch (2021)

O manuscrito em comento comprovou que apesar de a adesao brasileira ao
Protocolo de Madri ter ocorrido ha pouco mais de dois anos, o referido Protocolo vem
sendo utilizado pelos brasileiros, embora de forma muito discreta até o presente
momento (BARROS; BRUCH, 2021).

Isso porque o0s 204 depdsitos identificados na pesquisa que tinha o Brasil como
pais de origem estdo muito aquém do total de depdsitos marcarios brasileiros
ocorridos anualmente no pais. Em 2019, por exemplo, foram depositados 245.154
pedidos de registros de marcas perante o INPI, de acordo com o relatério de
estatisticas do INPI (INSTITUTO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2020). Contudo,
a pesquisa comprovou que a vigéncia do referido sistema nao foi ignorada por um
pequeno grupo de brasileiros (BARROS; BRUCH, 2021).
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Por outro lado, foram identificados 18.763 pedidos internacionais de registro de
marca utilizando o Protocolo de Madri, nos quais o Brasil foi um dos paises designados
para a protecdo da marca. Tal nUmero enfatiza a diferenca na utilizagdo do Protocolo
de Madri pelos brasileiros — que aparentemente pode-se supor como baixa - e a
utilizacdo ao mesmo Protocolo pelos demais paises signatarios do Sistema
(BARROS; BRUCH, 2021).

A diferenca entre os totais de depdsitos em cada pesquisa foi o que motivou o
presente trabalho.

Destaca-se, ainda, que o estudo apresentou informacdes relevantes para
possiveis investidores estrangeiros com interesse no mercado brasileiro. Por exemplo:
quais as nagbes em que nossos cidadaos demonstram possuir maior atracdo —
destacando-se que os Estados Unidos figuraram no topo da lista - e quais as
classificagcbes de produtos e servicos que sao mais relevantes para Nnossos
empresarios quando visam proteger suas marcas em mercados estrangeiros
(BARROS; BRUCH, 2021).

Também foram apresentados dados que sdo relevantes para ajudar os
empresarios nacionais a determinarem quais 0s mercados estrangeiros sao mais
importantes para as suas marcas. Por exemplo, foram identificados quais os paises
gue possuem maior interesse em registrar suas marcas em territorio brasileiro —
novamente o pais que se destacou foram os Estados Unidos - e quais classificagfes
de produtos e servigos sdo mais importantes para eles (BARROS; BRUCH, 2021).

Importante referir que em ambas as pesquisas as classes de produtos e
servicos que mais se destacaram foram as NCLs 9 (que compreende circuitos
integrados e micro conjuntos eletronicos), 35 (a qual esta relacionada ao comércio),
42 (relacionada a servicos cientificos, tecnologicos e de pesquisa) e 41 (referente a
servicos educacionais, treinamento e entretenimento). Frise-se a grande relacéo
existente entre as NCLs 9 e 42, tendo em vista que ambas envolvem setores
tecnologicos, a primeira direcionada aos produtos e a segunda aos servigos desse
setor (BARROS; BRUCH, 2021).

Um fato interessante de ser destacado é o de que, do total de 18.763 depdsitos

resultantes da pesquisa que teve o Brasil como pais designado?, foram identificados

27 Lembrando: “pais designado” é o pais em que se deseja proteger a marca por meio do Protocolo. No
caso, trata-se de depositos realizados por outros paises, nos quais o Brasil foi escolhido como um dos
destinos da protecao marcaria.
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cinco depdsitos que solicitaram protecao de suas marcas em TODAS as classes. Sao

elas:

Tabela 2 — Depésitos em todas as classes na pesquisa que teve o Brasil como pais designado no
Manuscrito Barros e Bruch (2021)

MARCA TITULAR (HOLDER) PAIS DEPOSITANTE
brother BROTHER INDUSTRIES, LTD. JP (JAPAO)
WILDBERRIES Limited Liability Company «Wildberries» RU (RUSSIA)
PARIS 2024 Comité International Olympique CH (SUICA)
FABERLIC Joint Stock Company "FABERLIC" RU (RUSSIA)
VW Volkswagen Aktiengesellschaft DE (ALEMANHA)

Fonte: elaboracgéo propria.

No que tange a pesquisa que teve o Brasil como pais de origem? (total de 204

depdsitos identificados), elaborou-se a Tabela 3 com os resultados encontrados em

relacdo a utilizacdo de depdsitos multiclasses nos pedidos brasileiros:

Tabela 3 — Relacao da utilizacdo dos depdésitos multiclasses por brasileiros na pesquisa que teve o
Brasil como pais de origem no Manuscrito Barros e Bruch (2021)

Numero de pedidos | Numero de classes utilizadas em cada pedido para pr  oteger as
brasileiros marcas brasileiras nos paises designados

125 Apenas 1 classe

39 Apenas 2 classes

24 Trés classes

16 Mais de 3 classes

Fonte: elaboracao propria.

Como se nota pela tabela supra, 125 pedidos brasileiros utilizaram apenas uma
classe para proteger a sua marca nos paises por eles designados, o que corresponde
a aproximadamente 61% do total. Foi identificado, ainda, que apenas 16 pedidos, isto
e, aproximadamente 8% dos pedidos, solicitaram protecdo da marca em mais de trés
classes (BARROS; BRUCH, 2021).

Importante lembrar que o nimero de classes s6 altera os valores a serem
gastos com o pedido de registro quando séo indicadas mais de trés classes. Em outras
palavras, até trés classes ndo ha taxa extra (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION - WIPO, [s. d.]). Ressalta-se que ndo ha taxa extra a ser cobrada
por parte da WIPO, a nivel internacional. Entretanto, para os brasileiros, a nivel

28 Lembrando: “pais de origem” é o pais que realiza o depdsito marcario por meio do Protocolo. Nesse
caso, trata-se de depdsitos marcarios realizados por brasileiros.
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nacional ha esse aumento. Isso porque no Brasil os depdsitos marcarios sao cobrados
por nameros de classes.

Sendo assim, o expressivo numero de depdsitos utilizando apenas uma classe
pode ter duas razbes. Primeiro, pode estar relacionado com 0s riscos para o registro
da marca pelo Protocolo de Madri ao se ampliar o escopo de abrangéncia do registro,
pois aumentando-se 0 numero de classes, aumenta-se o risco de a marca sofrer o
denominado Ataque Central. Segundo, que os depositantes brasileiros ainda estéao
muito acostumados a utilizar apenas uma classe nos depdsitos que visam proteger
suas marcas, 0 que é compreensivo, tendo em vista que o Protocolo de Madri entrou
em vigor no Brasil ha pouco tempo.

Importante mencionar que durante a reda¢do do Manuscrito em comento, foi
enviado um “Fale Conosco” ao INPI®. Na resposta, foram elencados todos os

aspectos analisados pelo INPI durante a fase de “Certificacdo” do pedido

internacional, quais sejam:

i. a data de recebimento do pedido internacional pelo INPI;

ii. o(s) numero(s) e data(s) do(s) pedido(s) ou registro(s) de base para o
pedido internacional,

iii. a correspondéncia entre o(s) titulare(s) do(s) pedido(s) ou registro(s) de
base e o(s) depositante(s) do pedido internacional;

iv. a correspondéncia entre o(s) endereco(s) do(s) depositante(s) e o(s)
enderec¢o(s) que consta(m) do(s) pedido(s) ou registro(s) de base;

V. a correspondéncia entre a marca apresentada no pedido internacional e
a(s) que consta(m) do(s) pedido(s) ou registro(s) de base;

vi. a correspondéncia entre os produtos e servi¢os reivindicados no pedido
internacional e o(s) que consta(m) do(s) pedido(s) ou registro(s) de base;

vii. a correspondéncia entre a indicacdo de cores constante do pedido
internacional e as que constam do(s) pedido(s) ou registro(s) de base, se
houver;

viii. a correspondéncia entre a indicacdo, se houver, de que a marca é
composta exclusivamente por uma cor ou por uma combinacéo de cores, sem
gualquer elemento figurativo feita no pedido internacional e a imagem da
marca constante do(s) pedido(s) ou registro(s) de base;

iXx. a correspondéncia entre qualquer indicagdo de que a marca €
tridimensional, coletiva ou de certificacdo feita no pedido internacional e as
constantes do(s) pedido(s) ou registro(s) de base; e

X. a correspondéncia entre a reivindicagdo de cores da marca constantes
do(s) pedido(s) ou registro(s) de base e a reivindicacdo feita no pedido
internacional, se houver.

Tais informacgOes prestadas pelo “Fale Conosco” sdo importantes para que o

depositante de pedido internacional tenha maior éxito em seu requerimento.

29 FALE CONOSCO. |INPI. Mensagem n° 962854. Mensagem recebida por:
adv.rosangelapbarros@gmail.com em 13/09/2021.
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Destaca-se que, caso todos os requisitos tenham sido atendidos, o INPI fara a
Certificacdo e enviard o pedido a Secretaria Internacional da WIPO — passando a
constar o processo marcario no site “Madrid Monitor” da WIPO, bem como notificara
0 requerente do envio em questdo, por meio de publicagdo na RPI — Revista de
Propriedade Industrial do INPI (INPI, 2021).

Por outro lado, ao ndo se observar algum desses requisitos, o INPI envia
notificacdo ao requerente, o qual possui o prazo de 60 dias para apresentar as
alteracdes solicitadas. Na hipétese de a notificacdo nédo ser respondida dentro do
prazo, o pedido internacional é tido por “inexistente” (INPI, 2021).

Caso a notificacdo seja respondida tempestivamente, surgem trés situacdes
possiveis (INPI, 2021), quais sejam:

12) Permanecendo alguma inconsisténcia ou néo tendo sido completamente
resolvida a inconsisténcia anterior, o INPI procede a nova notificacdo por meio da RPI
ou;

2°) E negada a certificac&o; ou

3°) Sanadas as inconsisténcias, é efetivada a certificagéo e o pedido € remetido
a WIPO.

Dessa forma, pode ocorrer uma diferenca entre o nimero de depdsitos tendo o
Brasil como pais de Origem relacionados no Painel do Protocolo de Madri do INPl e o
namero de processos tendo o Brasil como pais de origem constantes na plataforma
“Madrid Monitor” da WIPO. Tal diferenca foi constatada durante a pesquisa do
Manuscrito em tela, em relacdo aos pedidos existentes entre 02/10/2019 e
01/09/2021. No INPI constavam 44 depdsitos a mais do que no site da WIPO, razéo
pela qual foi gerado o “Fale Conosco™°. Segundo o INPI (INPI, 2021), a diferenca

identificada possui duas explicagdes, quais sejam:

[1] parte da diferenca compreende (i) os pedidos internacionais que foram
considerados inexistentes, em funcéo da falta de resposta a notificagédo de
inconsisténcia exarada na etapa de certificacdo; e (ii) os pedidos que tiveram
a certificacdo negada; e [2] parte da diferenca compreende os pedidos
internacionais que ainda estdo em trAmite perante o INPI e que ainda néo
cumpriram todos os requisitos de certificacdo para que sejam transmitidos a
Secretaria Internacional.

30 FALE CONOSCO. |INPI. Mensagem n° 962854, Mensagem recebida por:
adv.rosangelapbarros@gmail.com em 13/09/2021.
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Outra informacéao relevante obtida por meio do referido “Fale Conosco” foi a de
que durante o periodo de 01/10/2019 até a data da resposta do “Fale Conosco
(13/09/2021), nos 712 dias corridos desse periodo, ocorreram 254 pedidos

internacionais protocolados no INPI, resultando em uma média diaria de

aproximadamente 0,35 depdsitos de marcas pelo Protocolo de Madri (INPI, 2021). A

referida média diaria sugere a baixa utilizacdo pelos brasileiros do Protocolo em
guestéo, cujas causas pretende-se descobrir durante a presente pesquisa, bem como
pretende-se apresentar possiveis solu¢des para que ocorra a maior utilizacdo
brasileira.

Finalizado o referencial tedrico, apresenta-se, a seguir, a metodologia

empregada.
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA

Nesse topico, sdo apresentadas as etapas da metodologia desenvolvida no
presente trabalho. S&o apresentados, ainda, os procedimentos utilizados para revisao
da literatura e pesquisa em banco de dados, a matriz Swot, o Canvas, a identificacdo
dos problemas e os procedimentos adotados na elaboracdo dos Surveys, bem como
os procedimentos adotados na analise dos resultados dos Surveys. Destaca-se que a
elaboracao da matriz Swot e do Canvas sao exigéncias do programa Profnit.

A metodologia empregada foi descritiva e exploratoria e envolveu cinco etapas.

Na primeira etapa, realizou-se uma revisdao de literatura com analise
documental, bem como foram elaborados o Canvas e a matriz Swot.

Na segunda etapa, elaborou-se duas pesquisas do tipo surveys. A primeira
pesquisa direcionada a escritorios de Propriedade Intelectual (Pl). A segunda
pesquisa direcionada a usuarios do sistema marcario brasileiro (selecionados da
carteira de clientes marcarios de um escritério de Pl com endereco nos estados do
Rio Grande do Sul e de Santa Catarina), visando atingir os objetivos
supramencionados. Para a elaboracdo das perguntas, utilizou-se os resultados da
primeira etapa, bem como os dados obtidos com o manuscrito de Barros e Bruch
(2021). Os surveys permitiram a obtencdo de dados quantitativos relacionados ao
objetivo do trabalho.

Na terceira etapa, a pesquisa buscou dados no site do INPI, relativos a
depdsitos marcarios no pais. Tais dados permitem verificar o numero de depositos de
marcas realizados anualmente por depositantes nacionais e estrangeiros nos anos de
2018 a 2021, bem como verificar quais sao 0s principais depositantes marcarios
residentes e nado residentes no pais. Entende-se que tais informacdes podem ser Uteis
na compreensao dos resultados obtidos com os Surveys.

Na quarta etapa, foram realizadas pesquisas no site da WIPO, visando obter
dados dos depdsitos marcarios de outros paises, nos primeiros dois anos apos a
adesdo dos mesmos ao Protocolo de Madri. Dessa forma, foi possivel realizar uma
analise comparativa entre 0 numero de depdsitos realizados pelos brasileiros em
relacdo ao numero de depositos dos paises pesquisados. Tais pesquisas foram
realizadas com o objetivo de verificar se 0os nimeros encontrados no Manuscrito

correspondem ou nao a uma pouca utilizagao do protocolo de Madri pelos brasileiros.
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Na quinta etapa, com a identificacdo dos problemas, foi realizada uma busca

na literatura, a fim de encontrar possiveis respostas e/ou solugcdes, bem como foi

elaborado um relatério descritivo contendo os problemas identificados e as solu¢des

encontradas. A seguir, apresenta-se a Tabela 4 com cada etapa utilizada para a

elaboracao do presente trabalho.

Tabela 4 — Etapas da metodologia (Continua)
rocedimentos | Aborda- Sujeitos Técnica Local/ Forma de | Tratamento
de | gem Fonte Registro de Dados
Pesquisa
Etapas/
Objetivos
Estabelecer um Brasil e | Pesquisa Web of | EXCEL Andlise
panorama  do | Qualitativa | depositan- | documental Science, descritiva
funcionamento tes de | e
do Protocolo de outros bibliografica | Scopus,
Madri paises com
interesse Google
em Académico
proteger
suas Sites e
marcas no
Brasil Bibliotecas
Analisar as Pesquisa Web of | Anotacdes; | Andlise
consequéncias e | Qualitativa documental Science; Mendley; descritiva
0s  problemas Brasil e EXCEL
decorrentes da bibliografica; | Scopus;
adesao pelos Pesquisa em
brasileiros  do base de | Google
Protocolo dados Académico
realizada em
02/09/2021 Sites
Bibliotecas
Site da
WIPO
Analisar os | Qualitativa | Depositan- | Pesquisa INPI Anotagbes | Andlise
principais e tes realizada no descritiva
depositantes Quantitati- marcarios | site do INPI
marcarios no | va residentes
pais (antes de e ndo
depois da residentes
entrada em vigor no Brasil
do protocolo);
Realizar uma | Quantitati- Brasil e Pesquisa WIPO AnotacOes | Andlise
analise va outros realizada no descritiva
comparativa do paises site da WIPO
n° de depdsitos integrantes
marcarios do
brasileiros em Protocolo
relacdo a outros de Madri
paises membros
do Protocolo;




Tabela 4 — Etapas da metodologia (Conclus&o)

rocedimentos | Aborda- Sujeitos Técnica Local/ Forma de | Tratamento
de | gem Fonte Registro de Dados
Pesqui-
sa
Etapas/
Objetivos
Identificar as | Qualitativa | - Escritérios | Elaborar, Entrevista- | Formulario | Analise
causas da baixa | e de Pl | aplicar e | dos Google e | descritiva e
utilizagdo pelos | Quantitati- || brasileiros analisar EXCEL estatistica
brasileiros  do | va - Usuarios | dois béasica
Protocolo de Marcarios Surveys
Madri brasileiros
Identificar Pesquisa Surveys, Elaboragdo | Analise
solucées e | Qualitativa documen- do descritiva
alternativas aos tal Bibliotecas | Relatdrio
problemas e Técnico
encontrados bibliografi- | Sites, livros | Descritivo
ca

Publica-

coes,

Boletins

Fale

Conosco

(INPI)

Fonte: elaboracao propria.
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3.1. PROCEDIMENTOS UTILIZADOS PARA A REVISAO DA LITERATURA

Em relacdo ao embasamento tedrico do presente trabalho, buscou-se artigos
cientificos por meio de pesquisas nas plataformas Web of Science, Scopus e Google
Académico, utilizando os termos de pesquisa "Madrid Protocol" AND “trademark” AND
“Brazil”, bem como “Protocolo de Madri” AND “Marcas” AND “Brasil’. As pesquisas
efetuadas na plataforma Web of Science® ndo resultaram em artigos que

preenchessem os critérios de inclusdo apresentados na Tabela 5.

Tabela 5 - Critérios de inclusao e excluséo das literaturas encontradas (Continua)
CRITERIOS DE INCLUSAO CRITERIOS DE EXCLUSAO
Cl 1: Materiais que tratam sobre o Protocolo | CE 1: Materiais sobre o Protocolo de Madri

de Madri relacionado ao Brasil; relacionado ao Brasil, anteriores a 2019, ano
em que o Brasil aderiu ao Protocolo de Madri;

CE 2: Materiais que nao tratam sobre o
Protocolo de Madri ou o Sistema de Madri;

Cl 2: Materiais que tratam sobre o Protocolo
de Madri ou o Sistema de Madri de forma
ampla, abrangendo suas caracteristicas e
normas, nao limitado ao Brasil;

Cl 3: Materiais que tratam sobre Marcas.

CE 3: Materiais que ndo tratam sobre Marcas;

81 Utilizando a plataforma CAFE da CAPES, com login e senha previamente fornecidos pelo IFRS.
Acesso em 09/09/2021.
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Tabela 5 - Critérios de inclusao e excluséo das literaturas encontradas (Conclusao)
CRITERIOS DE INCLUSAO CRITERIOS DE EXCLUSAO

Cl 4: Excepcionalmente, materiais que | CE4: Materiais que tratem de outros temas
tratam sobre a adesdo brasileira ao | relacionados a Propriedade Intelectual (ex.:
Protocolo e a utilizacdo do Protocolo de | patentes);

Madri pelos brasileiros, anteriores a 2019,
mas que foram considerados de grande
relevancia para o trabalho.

CE 5: Materiais sobre Propriedade Intelectual,
voltados a uma area econbmica especifica (ex.:
agronegaqcio).

CE 6: Materiais que ndo estejam
disponibilizados na integra de forma gratuita

CE 7: Trabalhos em duplicatas, ou seja, que ja
foram localizados em outras pesquisas

Fonte: elaboracao propria.

Duas pesquisas efetuadas na plataforma Scopus?: geraram 10 resultados cada.
A primeira utilizou como termos de busca: TITLE-ABS-KEY (protocol AND madrid
AND trademark AND registration). A segunda, por sua vez, utilizou TITLE-ABS-KEY
("Madrid protocol® AND trademark). Os resultados dessas duas pesquisas também
foram submetidos aos critérios apresentados na Tabela 5.

A pesquisa no Google Académico*® utilizou os seguintes termos de busca
"Madrid Protocol" AND trademark AND Brazil, retornando 714 resultados, os quais
também foram submetidos aos critérios da Tabela 5.

Também foram efetuadas buscas nos seguintes sites: INPI?*;, WIPO3®;
Associacdo Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI)%¢ e Programa de Pés-
Graduacao em Propriedade Intelectual e Transferéncia de Tecnologia para a Inovacao
(Profnit)3”.

Por fim, também foi realizada busca de referéncias cruzadas sobre o tema, bem
como foi utilizado o “Fale Conosco” do INPI para obtengé&o de algumas informacdes
relevantes sobre o assunto. Os resultados do “Fale Conosco” foram apresentados nos
topicos 2.4. e 2.4.4. da presente pesquisa.

82 Também acessada por meio da plataforma CAFE da CAPES, com login e senha previamente
fornecidos pelo IFRS. Acesso em 09/09/2021.

33 Disponivel em: https://scholar.google.com/. Acesso em 12/09/2021.

34 Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas. Em especial, nos Menus “Protocolo de
Madri”, “Guia Basico de Marcas”, “Classificacdes” e “Legislacao”.

35 Disponivel em: https://www.wipo.int/portal/en/index.html . No Menu “Trademarks”.

36 Disponivel em: https://abpi.org.br/revistas-da-abpi/. No Menu “Conteddos” => “Revistas da ABPI".

87 Disponivel em: <http://www.profnit.org.br/pt/livros-profnit/>. No menu “Publica¢des” => “Livros
Profnit”.
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A seguir, apresenta-se detalhes sobre a elaboracdo da Matriz SWOT.

3.2. MATRIZ SWOT (FOFA)

Com o objetivo cumprir a exigéncia do Profnit, bem como de auxiliar na
metodologia e organizacao do trabalho, elaborou-se uma matriz SWOT.

A Matriz SWOT é uma técnica que busca a identificacdo de um panorama
almejado na pesquisa. A expressdo SWOT € formada pela juncdo das iniciais de
quatro palavras em inglés, quais sejam: Strengths, Weakness, Opportunities e
Threats. Tais termos podem ser traduzidos, respectivamente, como: Forcas,
Fraquezas, Oportunidades e Ameacas. Por isso, a referida ferramenta também é
conhecida como FOFA (NERES, 2019).

Em suma, a SWOT realiza “um diagnostico sobre como estamos hoje, olhando
nossas competéncias, forcas e fraquezas e também as oportunidades e ameacas do
mercado” (KLOECKNER, 2020, p.23).

A Matriz SWOT em questdo foi elaborada sob a ética da execucdo do
Trabalho, baseando-se nas pesquisas realizadas sobre o tema. A elaboracdo da
SWOT auxilia na organizacédo interna e externa do trabalho, identificando dificuldades
(fraquezas), ameacgas (possiveis resultados negativos), vantagens (oportunidades) e
motivacdo (forgas). A Tabela 6 apresenta o resultado da SWOT desenvolvida.

Tabela 6 — Matriz SWOT, elaborada sob a 6tica da execucéo do Trabalho

AJUDA ATRALHA
FORCAS: FRAQUEZAS:
1. Pesquisas 1. Pouca literatura sobre o Protocolo de
INTERNA 2. Banco de dados Madri, relacionada ao Brasil, desde outubro
(Organizagao) 3. E um tema novo, alvo de de 2019
interesse 2. Hauma percepgdo de que ele ndo é tdo
4. Investigar o nivel de interessante economicamente quanto se
utilizacdo do Protocolo de imagina
Madri pelos brasileiros
OPORTUNIDADES: AMEACAS:
EXTERNA 1. Descobrir as causas da 1. Falta de interesse de alguns entrevistados;
(Ambiente) provavel baixa utilizacao 2. Baixo retorno dos questionarios
do Protocolo de Madri 3. Nao conseguir identificar os problemas
pelos brasileiros 4. N3o conseguir encontrar soluges para os
2. Buscar solugdes problemas identificados
3. Pode melhorar o 5. O Brasil denunciar o acordo
ambiente competitivo

Fonte: elaboracgéo propria.
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A principal forca desse tema € a novidade. Trata-se de um tema novo, com
poucas pesquisas e banco de dados relacionados a utilizacdo do Protocolo de Madri
pelos brasileiros.

Por outro lado, a pouca literatura sobre o Protocolo de Madri relacionado
especificamente a recente adesao brasileira, em outubro de 2019, também constitui
uma fraqueza ou dificuldade. Tendo em vista os resultados da pesquisa Barros; Bruch
(2021), talvez o referido Protocolo nao seja visto como tdo vantajoso economicamente
quanto a literatura alega.

No entanto, a presente pesquisa € uma oportunidade de se identificar as
causas da baixa utilizacéo do Protocolo de Madri pelos brasileiros, buscando solucdes
e, consequentemente, melhorando a competitividade das nossas empresas frente ao
mercado internacional, com a devida prote¢cdo marcaria.

Dentre as ameacas identificadas, temos a possibilidade de alguns
entrevistados nao apresentarem interesse em responder aos questionarios,
ocasionando um baixo retorno dos mesmos e a impossibilidade de identificar os
problemas causadores da suposta baixa utilizagdo do Protocolo de Madri pelos
brasileiros. Outra ameaca possivel, em nivel estremo, seria a de o Brasil decidir
denunciar o Protocolo ao perceber que ndo ocorreu expressiva utilizacdo pelos
brasileiros do Protocolo de Madri.

Finalizada essa explanagéo sobre a SWOT desenvolvida, a seguir aborda-se a
elaboracao e os resultados do Canvas.

3.3. CANVAS

Objetivando cumprir a exigéncia do Profnit, bem como elaborar um plano de
trabalho para a presente pesquisa, foi gerado um Canvas.

O Canvas € um “modelo de negdcios” que surgiu em contraponto aos “planos
de negébcios”, 0s quais exigiam um grande numero de documentos a serem
preenchidos, ocasionando lentiddo no processo e grande esforco (KLOECKNER,
2020, p.14).

Cumpre esclarecer que o termo Canvas pode ser traduzido por “Tela”. O
Modelo Canvas, também conhecido como “Business Model Canvas”, surgiu em 2000,
tendo sido idealizado pelo suico Alexander Osterwalder. Trata-se de uma ferramenta

de visualizacdo que objetiva facilitar o entendimento de um Plano de Negocios,
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apresentando um mapa visual com um resumo dos principais pontos do planejamento
e as caracteristicas do projeto (ANDRADE, 2018).

A elaboragéo do Canvas auxiliou na estruturacao da presente pesquisa, pois
avaliou varios aspectos-chave do trabalho e seu resultado é apresentado na Tabela

7, a seqguir.
Tabela 7 - Canvas
Parcerias Atividades Propostas de Valor: Relacionamento: | Segmentos
Chave: Chave: - Analisar os principais - Fornecer de Clientes:
- Escritério de | - Pesquisa na depositantes marcarios esclarecimentos - Usuarios
PI literatura no pais (antes de depois || sobre o do sistema
da entrada em vigor do funcionamento marcario
- INPI - Elaboragdo de | protocolo); do Protocolo para | brasileiro
questionarios escritdrios de Pl e
- ABAPI - Verificar se a utilizacdo | empresas - Escritérios
- Analise dos brasileira do Protocolo de Pl
- ABPI questionarios de Madri pode ser brasileiros
considerada baixa ou
- Federagoes nao, por meio de -
. Recursos . . Canais:
da Industria pesquisa comparativa .
L Chave: , Publicagdes a
e/ou comércio com outros paises
- Bancos de serem
membros do Protocolo; . -
Dados disponibilizadas
- Identificar causas da pelas s'egumtes
- Bases . e parcerias-chaves:
. baixa utilizagdo do
indexadas de . 1. OAB
. Protocolo de Madri
revistas e elos brasileiros 2. INPI
artigos P 3. ABPI
o 4. ABAPI
- Propor solucdes
- Internet
Estrutura de Custos: Fontes de Receita:
1. Horas de trabalho 2. Investimento préprio, para doagdo pro bono para a
sociedade

Fonte: elaboracao prépria, com base no modelo disponivel em (MODELO DE CANVAS, [s. d.]).

Os segmentos de clientes identificados foram os usuarios marcarios brasileiros

- 0s quais compreendem os titulares de marcas, quer sejam pessoas fisicas ou
juridicas — e os escritérios de advocacia que atuam da area de Propriedade Industrial,
pois tais escritérios atuam como procuradores na maioria dos pedidos de registro de
marca realizados por meio do Protocolo de Madri, de acordo com o (BARROS;
BRUCH, 2021).

O relacionamento é o fornecimento de esclarecimento sobre o funcionamento

do Protocolo de Madri aos segmentos de clientes.
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Os canais a serem utilizados para a divulgacédo dos resultados da pesquisa
serdo a OAB, o INPI, a ABPI e a ABAPI, por meio de publica¢des disponibilizadas em
seus sites.

Destaca-se que as parcerias chave e os canais sdo muito parecidos, pois

ambos os campos incluem o INPI, a ABPI e a ABAPI. Isso porque tais entidades
possuem grande atuacdo no setor marcario brasileiro. O INPI por ser o Orgao
responsavel pelos registros marcarios brasileiros e possuir papel relevante nos
registros marcarios perante o Protocolo de Madri. A ABPI e a ABAPI por estarem
ligadas a profissionais brasileiros que atuam no ramo da propriedade Industrial.
Destaca-se, ainda, que tais entidades possuem revistas publicadas com regularidade
em seus sites. Dessa forma, tais 6érgados podem auxiliar com informacdes relevantes
sobre o tema e, ainda, divulgar através das suas revistas os resultados da presente
pesquisa.

As Federacdes da Industria e/ou comércio também constituem parcerias chave
por estarem ligados direta ou indiretamente aos segmentos de clientes (escritorios de
Pl e usuéarios marcarios brasileiros).

As propostas de valor sdo a andlise dos principais depositantes marcarios no

pais, a realizacdo de pesquisa comparativa com outros paises membros do Protocolo,
a identificacdo das causas da baixa utilizacdo do Protocolo de Madri pelos brasileiros,
bem como a propositura de solu¢des para melhorar a utilizacao brasileira.

As atividades chave do presente trabalho seréo a pesquisa e a elaboracéo de

questionarios, bem como a analise dos resultados destes.

Os recursos chave a serem utilizados serdo bancos de dados, bases indexadas

de revistas e artigos cientificos e a internet.

Os custos do projeto serdo as horas de trabalho da pesquisadora e as fontes
de receita sdo constituidas de investimento préprio, com o objetivo de doacdo pro
bono a sociedade.

A seguir, apresenta-se os procedimentos adotados para as pesquisas em
bancos de dados.
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3.4. PROCEDIMENTOS UTILIZADOS PARA AS PESQUISA EM BANCO DE
DADOS

Foram realizadas pesquisas em bancos de dados da WIPO em dois momentos
distintos. O primeiro, durante a elaboracdo do manuscrito Barros e Bruch (2021), que
serviu de fundamento e inspiragdo para o presente trabalho. O segundo momento
ocorreu apés os resultados dos dois surveys. Sendo assim, os procedimentos
realizados para as referidas buscas serdo apresentados em dois subtdpicos,

permitindo uma melhor compreenséo da metodologia utilizada.

3.4.1. Pesquisa realizada no banco de dados da WIPO  para o Manuscrito Barros
e Bruch (2021)

Inicialmente, realizou-se duas pesquisas relacionadas aos depdsitos efetivados
por meio do Protocolo de Madri, utilizando-se o banco de dados da WIPO, através da
busca avancada do site®.

Uma busca tendo o Brasil (BR) como “pais de origem” e outra com o Brasil (BR)
como “parte contratante designada”. Os resultados dessas duas pesquisas foram
exportados para o Excel, permitindo a geracéao de graficos, para melhor analise dos
resultados, os quais deram origem ao manuscrito “Efeitos da Adesao Brasileira ao
Protocolo de Madri” (BARROS; BRUCH, 2021). O manuscrito evidenciou a provavel
baixa utilizagdo do Protocolo de Madri pelos brasileiros, motivo que ensejou a
presente pesquisa. Os principais dados obtidos na pesquisa do referido manuscrito
foram apresentados no tépico 2.4.4. da presente pesquisa e a integra do manuscrito
encontra-se no Apéndice A deste trabalho.

Apés a realizacdo das etapas apresentadas, faz-se interessante apresentar 0s
procedimentos realizados para a pesquisa comparativa entre o0 niumero de depdésitos
marcarios por meio do Protocolo de Madri realizados por brasileiros e por outros
paises membro desse sistema. Sendo assim, este serd o proximo subtopico da

presente pesquisa.

38 Disponivel em: https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en. Acesso em 01/09/2021.
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3.4.2. Procedimentos realizados para a pesquisa com  parativa entre o numero
de depdsitos marcarios realizados por brasileiros e m relacdo ao numero
de depdsitos de outros paises-membros do Protocolo de Madri

A fim de permitir uma andlise comparativa do nimero de depdsitos marcérios
realizados por brasileiros por meio do Protocolo de Madri com o nimero de depdsitos
marcarios realizados por outros sete paises por meio do mesmo Protocolo, foram
realizadas pesquisas no site da WIPO, utilizando-se a busca avancada (Advanced
Search). Os critérios utilizados nessas pesquisas, bem como na escolha dos paises a
serem pesquisados estdo descritos a seguir.

Na realizacdo das pesquisas, foram preenchidos sempre dois campos, quais
sejam: a data de registro (Date Registration) e o pais de origem (Country Origin). Em
relacdo a data de registro utilizou-se sempre a opcao “Date Range”, a qual permite
escolhermos um intervalo de tempo.

No tocante a escolha dos paises integrantes dessa pesquisa comparativa,
utilizou-se trés critérios, quais sejam:

1) paises que aderiram recentemente ao Protocolo;

2) dois paises europeus que aderiram ao Protocolo de Madri ha mais tempo; e

3) outros dois paises que aderiram ao Protocolo de Madri ha mais tempo que
nao fossem europeus.

Os paises que aderiram ao referido Protocolo recentemente foram: "Malasia"
(que internalizou o Protocolo em 27/12/2019), "Canada" (que internalizou o Protocolo
em 17/06/2019), e "Tailandia" (que internalizou o Protocolo em 07/11/2017).

Em relacdo aos paises europeus, escolheu-se Portugal (que internalizou o
Protocolo em 20/03/1997) e Italia (que internalizou o Protocolo em 17/04/2000). A
escolha desses dois paises deve-se ao fato de eles serem integrantes da Europa
Meridional, regido que - assim como o Brasil - possui a agricultura como uma das suas
atividades econdmicas principais (SOUSA, [s. d.]).

Dentre os outros dois paises que adeririam ao Protocolo de Madri ha mais
tempo que ndo fossem europeus, escolheu-se os Estados Unidos (que internalizou o
Protocolo em 02/11/2003) e o México (que internalizou o Protocolo em 19/02/2013),
devido a relevancia econémica desses paises no continente americano.

Quanto ao periodo da pesquisa comparativa realizada, importante mencionar
que a pesquisa de Barros e Bruch (2021) realizou pesquisas levando em consideracéo
o periodo de 02/10/2019 (data da entrada em vigor do Protocolo de Madri no Brasil)
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até 01/09/2021 (data de realizacdo da pesquisa para o manuscrito, faltando apenas
um més e um dia para completar dois anos da vigéncia do Protocolo em territorio
brasileiro). Sendo assim, para uma melhor analise comparativa para a presente
pesquisa, utilizou-se periodo correspondente. Ou seja, cada uma das pesquisas
comparativas realizadas no site da WIPO teve por data de inicio a data da entrada em
vigor do Protocolo de Madri no pais pesquisado e a data de término da pesquisa sendo
um més e um dia antes de completar dois anos da vigéncia do Protocolo em seu
territorio.

Os resultados dessas pesquisas serdo apresentados no Capitulo 4 da presente
pesquisa.

ApOs o0s esclarecimentos acerca da pesquisa comparativa, apresenta-se a
seguir os procedimentos realizados visando a identificacdo dos possiveis problemas
da baixa utilizacdo do Protocolo de Madri pelos brasileiros, 0s quais serdo objeto de
perguntas nos dois surveys propostos, bem como os procedimentos a serem adotados

na elaboracéo e aplicacdo dos referidos questionarios.

3.5. PROCEDIMENTOS UTILIZADOS PARA ELABORACAO E
APLICACAO DOS SURVEYs

Por meio da andlise da literatura encontrada, bem como com base em dados
coletados em palestras e seminarios sobre o tema Protocolo de Madri®®, identificou-
se 0s pontos a serem abordados nos dois surveys, 0s quais serdo apresentados na
descricéo dos procedimentos adotados para a elaboracdo dos respectivos surveys.

Ambos os surveys foram elaborados de forma a nao permitir a identificacéo dos
entrevistados, bem como estes deram seu aceite em Termo de Livre e Esclarecido
Consentimento de forma prévia a aplicacdo dos questionarios. Destaca-se que 0
Termo de Livre e Esclarecido Consentimento se encontra no inicio dos Apéndices B
e C, os quais contém os referidos questionarios. Sendo assim, a presente pesquisa
se enquadra na situagao prevista no Art.1°, paragrafo Unico, inciso VIl da Resolucdo
N° 510, de 07 de abril de 2016 do Conselho Nacional de Saude, in verbis:

39 Associacdo Paulista de Propriedade Intelectual. Curso de Curta Duragdo — Oficina Pratica do
Protocolo de Madri: depdsitos e seus desdobramentos. 2021.
INPI. Palestra sobre o Protocolo de Madri.2021.
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Paragrafo Unico. N&o serdo registradas nem avaliadas pelo sistema
CEP/CONEP:

[...].

VIl - pesquisa que objetiva o aprofundamento tedérico de situagBes que
emergem espontanea e contingencialmente na pratica profissional, desde que
ndo revelem dados que possam identificar o sujeito ;

(grifo nosso)

Em raz&o de tal enquadramento, os surveys aplicados foram dispensados de
submiss&o & Comisséo de Etica.

Foi utilizado o formulario do Google para a elaboracdo dos surveys, os quais
foram enviados por e-mail e/ou WhatsApp a duas listas: uma de escritérios de Pl
brasileiros com atuacdo na area de marcas; outra a uma lista de clientes de marcas
de um escritério de Pl com sedes em dois estados brasileiros (Rio Grande do Sul e
Santa Catarina).

A escolha de envio ao grupo de escritérios de Pl ocorreu em razao de a
pesquisa de Barros e Bruch (2021) haver concluido que a maioria dos depésitos
brasileiros de marcas por meio do Protocolo de Madri ter ocorrido por meio de
procuradores. Sendo assim, tal grupo configura um publico usuario do Protocolo de
Madrid para registro de marcas.

Além dos profissionais atuantes em escritérios de Pl, h& outros usuarios do
sistema marcario brasileiro, quais sejam: os depositantes e os titulares/cotitulares de
processos marcarios perante o INPI. Por isso, o envio de um questionario a esse grupo
foi motivado pela intencéo de verificar o grau de conhecimento desses usuarios em
relacdo ao Protocolo de Madri, bem como a percepcdo deles em relacdo a esse
sistema.

As perguntas sao objetivas e fechadas, mas oferecem mudltiplas opcdes de
respostas. Em algumas, utilizou-se a escala Likert - de forma que o entrevistado possa
escolher qual a opgéo se encaixa melhor a sua percepcgao.

Cumpre apresentar um breve esclarecimento sobre a escala Likert, também
conhecida como “escala de satisfagdo”. E um tipo de pergunta que apresenta uma
gradacédo nas suas opcodes de respostas, podendo abranger de um extremo a outro,
normalmente, apresenta opg¢des “moderadas” ou “neutras”. Possuem esse nome em
homenagem ao seu criador - Rensis Likert — e sao tidas como “uma das formas mais
confiaveis de medir opinides, percepcdes e comportamentos.” (O QUE E..., [s. d.]).

Em ambos os questionarios foram elaboradas perguntas a fim de classificar o

grau de conhecimento do entrevistado sobre o Protocolo de Madri, bem como
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buscando identificar as possiveis causas da baixa utilizacdo do Protocolo de Madri
pelos brasileiros.

O guestionario voltado aos escritérios de Pl resultou em 11 perguntas, divididas
em sete sessdes. Nele, foram elaboradas questdes visando, por exemplo, identificar
eventuais dificuldades ou duvidas enfrentadas pelo entrevistado no uso do Protocolo
de Madri, provaveis motivos para 0 hao uso ou o baixo uso do sistema pelo escritorio,
bem como a opinido do entrevistado sobre pontos favoraveis e desfavoraveis do
Protocolo e se eles compreendem que algo precisa ser mudado e o qué.

A primeira secdo contém o Termo de Livre e Esclarecido Consentimento. As
perguntas foram inseridas a partir da segunda secéo, a qual contém as trés primeiras
perguntas desse questionario que foram marcadas como “obrigatdrias”, pois visavam
verificar o tempo de atuacdo do escritorio, a area de abrangéncia dele e se tinha ou
nao conhecimento sobre o Protocolo de Madri.

A patrtir da terceira pergunta — sec¢ao 03 - de acordo com a resposta dada a
questdo, o questionario poderia ser finalizado ou encaminhado para outra secéo de
perguntas. Assim, de acordo com as respostas dadas, alguns entrevistados
responderam apenas trés, seis ou dez questdes.

Os questionarios foram enviados para 14 escritérios de Pl e repassados a
contatos da ABAPI da ABPI e outros grupos de advogados atuantes na area.

Foi estabelecido um prazo final para as respostas e foram enviados e-mails de
lembretes. Mas, tendo em vista 0 numero de respostas, ocorreram algumas
prorrogacdes. Para melhor visualizacdo e compreensdo da organizacdo das
perguntas constantes no questionario voltado aos escritérios de PI, apresenta-se a

seguir a Figura 8, na qual consta a arvore de decisdo do referido questionario.
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Figura 8 — Arvore de decisdo do questionario aplicado aos escritérios de Pl

Questao 01

Questao 02

Questao 03

Questao 04

Envia Formulario

Questao 07
Questao 08

Questdo 09

Questdo 10

Questio 11 Envia Formulario

Fonte: elaboragdo propria

O questionario voltado aos demais usuéarios do sistema marcario brasileiro
totalizou 11 perguntas, divididas em 10 sessdes. Foram abordadas questdes visando
identificar, por exemplo, se o entrevistado € - ou tem potencial para ser - depositante
de marcas pelo Protocolo de Madri. No caso de ja ser usuario, o grau de satisfacao
com o sistema, eventuais duvidas, se acredita que algo precisa ser modificado no
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Protocolo de Madri e o qué. No caso de ndo ser usuario, qual o motivo e se pretende
um dia vir a utiliza-lo.

A primeira se¢do contém o termo de livre e esclarecido consentimento. As
perguntas foram inseridas a partir da segunda secao, a qual contém as cinco primeiras
perguntas do questionario, que foram marcadas como “obrigatorias”. A partir da sexta
pergunta, conforme a resposta que fosse dada a questao, o questionario poderia ser
finalizado ou encaminhado para outra secao de perguntas. Assim, de acordo com as
respostas dadas, alguns entrevistados poderiam responder apenas 6, 7, 8, 9 ou 11
guestoes.

Os questionarios foram enviados clientes de marcas de um escritério de Pl com
sede nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Cataria e atuagcdo em todo o
territorio nacional e no exterior.

Foi estabelecido um prazo final para as respostas e foram enviados e-mails de
lembretes.

Para melhor visualizacdo e compreensdao da organizacdo das perguntas
constantes no questiondrio voltado aos demais usudrios marcéarios brasileiros,
apresenta-se a seguir a Figura 9, na qual consta a arvore de decisdo do referido

questionario.
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Figura 9 — Arvore de decisdo do questionario aplicado aos demais USuarios marcarios

Questao 01

Questao 02

Questao 03

Questao 04

Envia Formulario

Questao 06
Questado 05

Questdo *

Envia Formulario

Questio 07 Questdo 07

Questao 08 Envia
Formulario N
Questao 7.1

Envia Formulario

Questao 09

Questao 10

Envia

Formulario Questado 11

Fonte: elaboracao prépria

A seguir, apresenta-se 0s procedimentos realizados para a analise dos dados

obtidos com os surveys.
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3.6. PROCEDIMENTOS PARA A ANALISE DOS DADOS OBTIDOS

O Google gerou gréficos a partir dos dados obtidos em cada pergunta por meio
dos Surveys. Tais dados também foram exportados para o Excel, de forma a
possibilitar a elaboragéo de outros gréficos, para a melhor andlise dos resultados.

Os resultados sdo apresentados no capitulo quatro e a discussado desses
resultados € objeto do capitulo cinco do presente trabalho.

A andlise efetuada envolveu estatistica basica dos dados obtidos e
apresentada de forma descritiva.

A seguir, apresenta-se os resultados obtidos na presente pesquisa.
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4. RESULTADOS

4.1. ANALISE DOS PRINCIPAIS DEPOSITANTES MARCARIOS
BRASILEIROS E ESTRANGEIROS NO BRASIL, ANTES E DEPOIS DA
VIGENCIA DO PROTOCOLO DE MADRI NO PAIS

Buscou-se informacdes por meio do site do INPI acerca dos principais
depositantes marcarios residentes e nao residentes no Brasil, visando-se verificar o
namero de depdsitos tanto por meio da CUP quanto por meio do Protocolo de Madri.

Tais dados sado relevantes para que seja possivel verificar se os principais
depositantes marcarios brasileiros antes da vigéncia do Protocolo de Madri, passaram
a utilizar o referido acordo internacional apés 02/10/2019 ou se permaneceram
utilizando a CUP para proteger suas marcas em outros paises. Da mesma forma,
permitira verificar se 0s depositantes estrangeiros que utilizavam a CUP para proteger
suas marcas em territério brasileiro continuaram buscando proteger suas marcas no
Brasil apos 02/10/2019 (entrada em vigor do Protocolo de Madri no pais).

Esta analise permitird verificar quem sdo os players brasileiros e estrangeiros
depositantes no Brasil que estdo adotando o Protocolo de Madri, se sdo depositantes
que utilizavam a CUP ou se sdo novos usuarios marcarios que ndo realizavam
depdsitos de marcas internacionalmente antes da vigéncia do Protocolo de Madri. Tais
informacdes sao relevantes para a andlise da utilizacdo ou nao do referido Protocolo
pelos brasileiros, pois permitirA uma comparacdo entre o comportamento dos
depositantes marcarios residentes e nao residentes no Brasil, antes e depois da
vigéncia do Protocolo de Madri em territorio brasileiro.

Buscou-se dados no “Relatério dos Indicadores de Propriedade Industrial”
constantes no site do INPI*. De acordo com o relatorio 2019, que apresenta os dados
do ano de 2018, no referido ano ocorreram no total 204.419 depdsitos de marcas no
Brasil. Destes, 176.063 foram efetivados por brasileiros residentes no pais e 28.356
foram efetivados por depositantes nao residentes (INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2019).

Dentre os paises dos depositantes ndo residentes, o pais que ocupa o0 primeiro
lugar do ranking sé@o os Estados Unidos, com 8.928 depdsitos marcarios no Brasil em

40 Obs.: Nesse “menu” do site do INPI constam cinco relatérios, elaborados nos anos de 2012, 2017,
2018, 2019 e 2020 respectivamente. Disponivel em:< https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-
conteudo/estatisticas/relatorios/indicadores-de-propriedade-industrial _pdf> . Acesso em: 2022-10-15.
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2018. Em segundo lugar, a Alemanha com 2.906 depdsitos e, em terceiro lugar, a
Franca com 2.003 depdsitos (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL, 2019). A Tabela 10 mostra o numero de depdésitos dos dez principais

paises depositantes de marcas no Brasil em 2018:

Tabela 10 — Ranking dos paises dos depositantes marcarios nédo residentes no Brasil em 2018

PAISES RELACIONADOS A DEPOSITANTES MARCARIOS NAO N° DE DEI?OSITOS
RESIDENTES NO BRASIL MARCARIOS

Estados Unidos 8.928
Alemanha 2.906
Franca 2.003
China 1.988
Reino Unido 1.304
Suica 1.232
Japéo 1.222
Italia 972

Espanha 684

Canada 647

Demais paises 6.470
Total de depdsitos marcarios por ndo residentes em 2018 28.356

Fonte: elaborado pela autora, com base nas informagdes obtidas no site do INPI*,

Destaca-se que, em 2018, o Brasil ainda ndo havia aderido ao Protocolo de
Madri. Portanto, os depdsitos representados na Tabela 10 referem-se a depdsitos
marcérios de estrangeiros realizados no Brasil, por meio da CUP.

Cumpre mencionar, ainda, os dados constantes no relatorio elaborado em
2020, o qual apresenta dados relativos ao ano de 2019. De acordo com esse relatorio,
durante o ano de 2019, ocorreu o total de 245.154 marcas depositadas no pais. Desse
total, 89% corresponderam a depositantes residentes no pais. Ou seja, ocorreu um
pequeno aumento entre os depdsitos marcarios efetuados por brasileiros entre 2018
(86%) e 2019 (89%). Por outro lado, 0 numero de depdsitos marcarios estrangeiros
(ndo residentes) no pais caiu de 28.356 (em 2018) para 26.390 (em 2019). A seguir,
apresenta-se uma tabela comparativa entre os dez paises que mais depositaram
pedidos de registro de marcas no Brasil nos anos de 2018 e 2019 (INPI, 2020).

41Disponivel em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/acesso-a-informacao/boletim-

mensal/arquivos/documentos/indicadores-de-pi 2019.pdf>. Acesso em 15/10/2022.
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Tabela 11 — Comparacdo entre os Rankings dos paises dos depositantes marcarios ndo
residentes no Brasil nos anos de 2018 e de 2019

DEPOSITANTES MARCARIOS NAO
RESIDENTES NO BRASIL NO ANO DE 2019

PAIS N° DE DEPOSITOS
Estados Unidos 8.301
| Alemanha 1.979
| China 1.929
Franca 1.568
| Suica 1.527
Japéao 1.126
Reino Unido 1.033
Italia 866
Canada 685
Espanha 645
Demais paises 6.731
Total de depositos de 26.390
ndo residentes em
2019

Fonte: elaborado pela autora, com base nas informagdes obtidas no site do INP1%?

Destaca-se que, o niumero de depdésitos marcarios de nao residentes no pais,
a partir da entrada em vigor do Protocolo de Madri (em 02/10/2019) engloba tanto os
depositos realizados por meio da CUP quanto os realizados por meio do Protocolo de
Madri. O INPI ndo fornece o niumero de depdsitos de ndo residentes separados por
sistema marcario utilizado (CUP ou Protocolo de Madri).

Discussdes mais detalhadas sobre a Tabela 11 serdo apresentadas no item
5.1 do presente trabalho.

Ha que se mencionar, ainda, o “Ranking Depositantes Residentes — 2020
(INPI, 2020), verificou- se que os trés maiores depositantes marcarios brasileiros, em
2020, foram:

1°) ZANTARA UTILIDADES DOMESTICAS E PRESENTES LTDA ME, com
253 depdsitos no ano;

2°) GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES AS, com 223 depdsitos no

ano;

42 INPI. “Os Indicadores de Propriedade Industrial 2019: O uso do sistema de propriedade industrial no
Brasil”. Disponivel em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/acesso-a-informacao/boletim-
mensal/arquivos/documentos/indicadores-de-pi_2019.pdf. Acesso em 15/10/2022. e

INPI. “Os Indicadores de Propriedade Industrial 2020: O uso do sistema de propriedade industrial
no Brasil”. Disponivel em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/acesso-a-informacao/boletim-
mensal/arquivos/documentos/indicadores-2020 aecon_vf-27-01-2021.pdf>. Acesso em: 20/10/2022.
43 Acessavel por meio do link “Estatisticas” do site do INPI.
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3°) TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS
LTDA, com 193 depdsitos no ano.

Nao foi localizado Ranking de depositantes Residentes dos anos de 2019 e
2021. Sendo assim, ndo foi possivel realizar um estudo comparativo com tais dados.

No que se refere aos depositantes estrangeiros - nao residentes — o “Ranking
Depositantes Nao Residentes — 2020 (INPI, 2020), identificou como os trés maiores
depositantes marcarios estrangeiros, no ano de 2020:

1°) AMAZON TECHNOLOGIES, com 212 depoésitos de marcas no ano;

2°) MICROSOFT, com 180 depdsitos de marcas no ano;

3°) GOOGLE, com 117 depdsitos de marcas no ano.

N&o foi localizado Ranking de maiores empresas depositantes néo residentes,
referente aos anos de 2019 e 2021. Sendo assim, nado foi possivel realizar um estudo
comparativo com tais dados.

Comentarios acerca desse Ranking serdo apresentados na secdo 5.1 da
presente pesquisa.

A sequir, apresenta-se 0s resultados obtidos na pesquisa comparativa dos
depdsitos marcérios brasileiros e com os depdésitos de outros paises membros do
Protocolo de Madri.

4.2. ANALISE DOS DEPOSITOS MARCARIOS EM OUTROS PAISES APOS
VIGENCIA DO PROTOCOLO DE MADRI EM SEUS TERRITORIOS

Nesse topico, € apresentada uma analise dos depdsitos marcarios apos a
entrada em vigor do Protocolo de Madri em outros paises, quais sejam: CANADA,
EUA, ITALIA, MALASIA, MEXICO, PORTUGAL e TAILANDIA.

Importante mencionar que o estudo dos depdsitos marcarios de tais paises é
importante para que seja possivel realizar uma analise comparativa entre o
desenvolvimento marcario apos a vigéncia do Protocolo de Madri no Brasil e nos
referidos paises. Dessa forma, sera possivel verificar se o nimero de depédsitos
marcérios de brasileiros por meio do Protocolo de Madri € considerado satisfatorio ou
nao se comparado com outros paises que aderiram a pouco tempo ao mesmo acordo

internacional.

44 Acessavel por meio do link “Estatisticas” do site do INPI.
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Ressalta-se que os dados que serdo apresentados a seguir foram obtidos
através de pesquisa de depdsitos marcarios realizada na plataforma Madri Monitor da
WIPO. Para melhor organiza¢do do conteudo, a relacdo dos paises e 0s respectivos

resultados da pesquisa serdo apresentados em ordem alfabética na Tabela 12.

Tabela 12 — Resultados das pesquisas comparativas de depdsitos marcarios na WIPO nos

primeiros anos apés a adesao ao Protocolo de Madri por outros paises
PAIS ADESAO AO PERIODO DA BUSCA RESULTADO®
PROTOCOLO MARCARIA NO MADRID
DE MADRI* MONITOR

CANADA 17/06/2019 17/06/2019 — 16/05/2021 1.212 depositos
EUA 02/11/2003 02/11/2003 — 01/10/2005 58.578 depdsitos
ITALIA 17/04/2000 17/04/2000 - 16/03/2002 3.362 depdsitos
MALASIA 27/12/2019 27/12/2019 — 26/11/2021 207 depdsitos
MEXICO 19/02/2013 19/02/2013 - 18/01/2015 118 depdsitos
PORTUGAL 20/03/1997 20/03/1997 — 19/02/1999 328 depositos
TAILANDIA 07/11/2017 07/11/2017 — 06/10/2019 229 depdsitos

Fonte: elaboracao propria (2022).

Em uma primeira andlise da Tabela 12 percebe-se que o nimero de depdsitos
realizados por brasileiros pelo Protocolo de Madri (204), no periodo de quase dois
anos da entrada em vigor do Protocolo no pais, segundo o manuscrito Barros; Bruch
(2021) e inferior a quase todos os resultados apresentados na pesquisa dos paises
constantes na referida tabela, sendo superior apenas ao numero de depdsitos tendo
0 México como pais de origem (118). Uma analise detalhada dos resultados da Tabela
12 é apresentada no item 5.2 do presente trabalho.

A seguir, apresenta-se 0s resultados obtidos com o Survey direcionado aos

escritérios de Pl brasileiros.

45 De acordo com a lista de Membros do Protocolo de Madri, divulgada pela WIPO. Disponivel em: <
https://www.wipo.int/export/sites/wwwi/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf>.  Acesso em
02/09/2022.

46 Corresponde ao numero de depoésitos marcarios por cada pais durante o periodo em analise por
meio do Protocolo de Madri.
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4.3. RESULTADOS DO SURVEY APLICADO AOS ESCRITORIOS DE PI

O objetivo do referido survey era verificar se utilizagcdo do Protocolo de Madri
pelos brasileiros (quer seja baixa ou alta) esta ou ndo relacionada ao comportamento
dos escritorios de Pl brasileiros, os quais atuam como procuradores perante
consideravel parcela dos processos marcarios nacionais e internacionais segundo a
pesquisa Barros e Bruch (2021).

O survey visava verificar, por exemplo, se os referidos escritérios ndo estdo
recomendando o uso do Protocolo aos seus clientes e por qual motivo; se ha falta de
conhecimento sobre o0 assunto ou se € uma questao financeira, envolvendo honorarios
dos profissionais prestadores de servigco e custos com correspondentes nos paises
em que seja necessario apresentar oposicdes, recursos, etc.

Dos e-mails enviados, obteve-se 39 respondentes. Dentre os resultados
obtidos, destaca-se que:

A primeira pergunta (secdo 02) visava verificar o tempo de atuacdo dos

escritérios na area de PI. A Figura 10 apresenta o gréafico das referidas respostas.

Figura 10 — Resultado da primeira pergunta (secdo 02) aplicada aos escritorios de PI.

| 1) Ha quanto tempo o escritério atua na drea de PI?

39 respostas

@ 2a) Amenos de 1 ano
@ b) Entre 1 e 5 anos

I c)Entre 5 & 10 anos
@ d) Ha mais de 10 anos

Fonte: grafico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, a partir das respostas obtidas.

O resultado demonstrou que a maioria dos respondentes (20 entrevistados =
51,3%) atua hd mais de dez anos na area de Propriedade Intelectual. Dos 39
entrevistados, 14 responderam que possuem tempo de atuagcédo na area entre 1 e 5
anos e 5 entrevistados atuam entre 5 e 10 anos.

Em relacdo a abrangéncia da pesquisa, esta foi verificada na segunda pergunta
da sec¢do 02, cujos resultados sao apresentados no grafico presente na Figura 11 :
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Figura 11 — Resultado da segunda pergunta (secdo 02) aplicada aos escritérios de PI.

2) Em quais regices do pais possui sede/filial?
39 respostas

@ =) Sul

@ b) Sudeste

@ c) Norte

@ d) Nordeste

@ =) Centro-Oeste

@ 1) Em mais de uma regido

@ g) Possuo sede ou filial no Brasil e/ no
exierior

Fonte: grafico elaborado pelo Google Forms, de forma automética, a partir das respostas obtidas.

A Figura 11 demonstra que houve respondentes de todas as regides do Brasil
- sendo a maioria (19 escritorios = 48,7%) da regido sul. Dos 39 respondentes, 6
escritorios (15,4%) possuem atuacdo em mais de uma regido e 1 escritorio possui
sede no Brasil e no exterior. Ou seja, conseguiu-se uma amostragem relativamente
diversificada.

No que se refere ao nivel de conhecimento sobre o Protocolo de Madri, o tema
foi objeto da terceira pergunta (secdo 02). O grafico gerado com as respostas da

terceira pergunta € apresentado na Figura 12 ..

Figura 12 — Resultado da terceira pergunta (se¢éo 02) aplicada aos escritérios de PlI:

3) Conhece o Protocolo de Madri?
39 respostas

@ a) Sim. Tenho conhecimento
aprofundado no assunto.

@ b) Sim. Conheco razoavelmente.

o c) Sim. Conhego superficialmente.
@ d) Nso. Nao conhego.

Fonte: grafico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, a partir das respostas obtidas.

O resultado da terceira pergunta demonstrou que nenhum entrevistado

respondeu desconhecer o tema. A resposta escolhida por 10 entrevistados (25,6%)
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foi a de que possuem conhecimento aprofundado. A maioria (18 escritorios - 46,2%
dos entrevistados) respondeu conhecer razoavelmente sobre o tema e 11
respondentes (28,2%) escolheram a opgéo de que possuem conhecimento superficial.

Na pergunta 4 (sec¢éo 03), foi questionado se o entrevistado j& havia realizado
algum deposito por meio do Protocolo de Madri. A Figura 13 apresenta o grafico das

respostas dessa pergunta.

Figura 13 — Resultado da quarta pergunta (secao 03) aplicada aos escritérios de PI:

4) Ja realizou algum depdsito internacional de marca através do Protocolo de Madri?
39 respostas

@ =) Sim, realizei,
@ b) Nao. Nunca utilizei o Protocolo de
Madiri;

¥ c¢) Estou preparando a documentacgao
para o(s) primeiro(s) deposito(s) por
meio do Protocolo

Fonte: grafico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, a partir das respostas obtidas.

Pela Figura 13 percebe-se que grande maioria (29 entrevistados = 74,4%)
respondeu que nunca realizou. Em segundo lugar, 8 escritorios (20,5%) disseram ja
ter realizado depdsitos por meio do Protocolo. E, apenas 2 escritorios responderam
estar preparando a documentagdo para o(s) primeiro(s) depdsito(s) por meio do
Protocolo.

Os 29 entrevistados que responderam nunca ter depositado marcas por meio
do Protocolo foram direcionados a pergunta que visava descobrir o motivo (pergunta
5 — secdo 04). Mas, somente 28 responderam essa questdo, cujo grafico esta

apresentado na Figura 14 .
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Figura 14 — Resultado da quinta pergunta (se¢éo 04) aplicada aos escritérios de PI:

5) Por que nunca utilizou o Protocolo de Madri?

28 respostas

@ a) Possuo dividas sobre a vantagem ou
nao do uso do Protocolo;

@ b) Entendo gue, financeiramente, para o
escritorio, ndo compensa (menores g...

@ c) Nao tenho clientes interessados em
realizar o registro internacional de sua...

@ d) Falta de fluéncia no Inglés efou no
Espanhol;

@ =) Ainda ndo consegui me aprofundar
nas regras do Protocolo de Madri

Fonte: grafico elaborado pelo Google Forms, de forma automética, a partir das respostas obtidas.

A Figura 14 demonstra que, dos 28 respondentes, 12 escolheram a opcéo de
gue nao possuem clientes interessados em realizar o depdsito internacional de suas
marcas. A segunda alternativa mais escolhida foi a resposta de 8 entrevistados, no
sentido de que ainda ndo conseguiram se aprofundar nas regras do Protocolo de
Madri. O motivo de que possuem duvidas sobre a vantagem ou ndo do Sistema foi
marcada por 5 pessoas. Em ultimo lugar, 3 entrevistados responderam que acreditam
que financeiramente, para o escritorio, ndo compensa em relacdo a honorarios.

Apos, tais entrevistados foram encaminhados a pergunta que visava descobrir
se 0 entrevistado acreditava que utilizaria o Protocolo de Madri no futuro (sexta

pergunta da secdo 04), cujos resultados sdo apresentados no gréafico da Figura 15 .

Figura 15 — Resultado da sexta pergunta (secao 04) aplicada aos escritérios de PI.

6) Acredita que possa a vir utilizar o Protocolo de Madri no futuro?
29 respostas

@ 2) Sim. com certeza. Parece ser a
melhor opgdo e a mais barata

@ b) Talvez. Dependendo do(s)
mercado(s) em que irei inserir a marca.

@) c) Talvez, ndo conhecgo suficiente sobre
o assunto

@ d) Nao, pois ja utilizei a CUP e deu
certo. Embora o Protocolo de Madri p...

@ <) Nao. Porque acho que nao é
vantajoso em termos de honorarios e/. ..

Fonte: grafico elaborado pelo Google Forms, de forma automética, a partir das respostas obtidas.
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A Figura 15 evidencia que, das 29 respostas, quase metade (14 entrevistados
= 48,3%) responderam que talvez viessem a utilizar, dependendo do mercado
internacional em que fosse inserir a marca. A segunda opg¢ao mais escolhida foi
marcada por 8 entrevistados (27,65%), 0s quais responderam que com certeza
utilizariam, pois entendem ser a op¢ao mais barata. O terceiro lugar ficou com a opcao
marcada por 4 entrevistados, 0s quais responderam que nao viriam a utilizar o sistema
por entenderem ndo ser vantajoso em relacdo a honorarios e custos com
correspondentes estrangeiros. Para esses quatro entrevistados o questionario foi
encerrado. A opcdo que foi menos escolhida (apenas 3 pessoas) foi a de que ndo
conhecem suficientemente o assunto, mas que talvez viessem a utilizar.

Os 8 entrevistados que responderam, na pergunta 4 da secao 03 (Figura 13),

gue ja haviam realizado depdsitos por meio do Protocolo e os 2 entrevistados que
responderam a mesma pergunta informando que estavam preparando a
documentacdo para o(s) primeiro(s) depositos(s) — ambos os grupos — foram

direcionados a quinta questéo (secdo 05)*’ que visava descobrir quantos depdsitos ja

haviam sido realizados ou estavam para ser realizados pelo advogado por meio do

Protocolo. A Figura 16 apresenta os resultados obtidos:

Figura 16 — Resultado da quinta pergunta (se¢éo 05) aplicada aos escritérios de PI:

5) Quantas marcas ja depositou ou esta para depositar pelo Protocolo de Madri?
10 respostas

@ b)Entre1eb

@ c)Entre 5e 10

& d)Entre 10 e 25

@ =) Mais de 25 depositos

Fonte: grafico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, a partir das respostas obtidas.

47 Importante esclarecer que essa pergunta foi nomeada como guinta guestéo (secéo 05), em razao
desses entrevistados ndo terem respondido a pergunta 5 da secdo 04 (Figura 14 ). Isso foi possivel
porque quinta questao (secéo 05) foi inserida em sec¢do do formulario diferente da secdo em que estava
a pergunta da Figura 14 .
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A Figura 15 demonstra que, dos dez respondentes dessa questdo, 3
entrevistados escolheram a alternativa “entre 1 e 5 depdésitos”; 2 responderam “entre
5 e 10 depodsitos”; outros 2 entrevistados responderam “entre 10 e 25 depdsitos” e
outros 3 entrevistados responderam “mais de 25 depdsitos”.

ApOs responder a essa pergunta, os entrevistados foram direcionados a sexta

pergunta da secdo 05, a qual visava verificar o grau de satisfacdo deles com o

Protocolo de Madri. Os resultados estéo apresentados na Figura 17 .

Figura 17 — Resultado da sexta pergunta (secao 05) aplicada aos escritérios de PI.

6) Qual seu grau de satisfagdo com esse sistema marcario?

10 respostas

@ a) Muito satisfeito. Pretendo usa-lo
novamente

@ b) Satisfeito. Talvez volte a utiliza-lo em
um proxime depasite internacional

I} c) Pouco satisfeito. Nao gerou tao
baixos custos como eu esperava, mas
atingi meus objetivos.

@ d) Insatisfeito. N3o obtive sucesso com
meu registro e acredito que a causa
esta em algumas regras do Sistema.

Fonte: grafico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, a partir das respostas obtidas.

Na Figura 17, resta evidente que, dos 10 respondentes, 4 entrevistados (40%)
responderam estarem satisfeitos; 3 (30%) responderam estarem muito satisfeitos e
outros 3 responderam estarem pouco satisfeitos, pois ndo gerou tdo baixos custos
COMO esperavam, mas conseguiram atingir seus objetivos.

Importante esclarecer que tanto os entrevistados que responderam a questdo

06 da secéo quatro (Figura 15) quanto os que responderam a guestdo 06 da secéo

05 (Figura 17) foram direcionados a questdo 07 da secdo 06, cujos resultados séo

apresentados no grafico constante na Figura 18 .
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Figura 18 — Resultado da sétima pergunta (secéo 06) aplicada aos escritérios de PI.

7) Vocé acredita que o Protocolo de Madri é um sistema vantajoso?
34 respostas

® a) Sim

@® b) Nzo

@ c) Depende da situagao. Em algumas
situagdes pode nao ser favoravel

Fonte: grafico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, a partir das respostas obtidas.

A Figura 18 evidencia que, dos 10 respondentes, 4 entrevistados (40%)
responderam estarem satisfeitos; 3 (30%) responderam estarem muito satisfeitos e
outros 3 responderam estarem pouco satisfeitos, pois ndo gerou tao baixos custos
COmo esperavam, mas conseguiram atingir seus objetivos.

A pergunta sobre os pontos considerados favoraveis do Protocolo (oitava
pergunta - secdo 06) foi respondida por 35 entrevistados e permitia que fosse marcada

mais de uma resposta a questdo. Os resultados estao apresentados na Figura 19 .

Figura 19 — Resultado da oitava pergunta (secdo 06) aplicada aos escritérios de PI.

8) Na sua opiniao, quais as principais vantagens do Protocolo de Madri?
35 regpostas

a) Depdsito multiclasses e co- TR
titularidade; SISART A%

b) Menores custos @ Gnica 10 (28.69)
moeda

c} Menor burocracia, processo

L 25 (71.4%)
unico, tnico idioma

d) Maior previsibilidade 5 (14,3%)

Fonte: grafico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, a partir das respostas obtidas.

Nota-se claramente que a alternativa campea da Figura 19 foi a que continha
“Menor burocracia, processo Uunico, Unico idioma” foi marcada 25 vezes,
correspondendo a 71,4% das respostas. A opcao que ficou em segundo lugar foi a
qgue continha “Depésito multiclasses e cotitularidade” foi marcada 13 vezes,
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correspondendo a 37,1%. Em terceiro lugar, a resposta “menores custos e Unica
moeda” foi marcada 10 vezes (28,65%). E, o item que recebeu memos marcacdes foi
0 que continha “maior previsibilidade”, a qual foi marcada apenas 5 vezes (14,5%).

A pergunta sobre os pontos considerados desfavoraveis do Protocolo de Madri
(nona pergunta da secdo 06) também foi respondida por 35 pessoas e tambéem
permitia a escolha de mais de uma opcéo. Os resultados sédo apresentados na Figura
20.

Figura 20 — Resultado da nona pergunta (secdo 06) aplicada aos escritérios de PI:

9) Na sua opinido, quais as desvantagens do Protocolo de Madri?
34 respostas

i Na sua opiniao, quais as
| desvantagens do Protocolo de...

-1 (2,9%)

a) Nao tenho fluéncia em

| nenhum dos idiomas adotados...
b) Elevados custos quando &
;necessa’uio apresentar manifest. ..

3 (8.8%)
-23 (67.6%)
c) Baixa remuneragao 5 (14.7%)
d) Ataque Central 6 (17.6%)

e) Outros motivos 6 (17,6%)

Fonte: grafico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, a partir das respostas obtidas.

A Figura 20 torna evidente que a resposta escolhida mais vezes (23) foi a
opcao “elevados custos quando é necessario apresentar manifestacdo a Oposicéo ou
ao Ataque Central”.

Empatadas em segundo lugar, com 6 marcacdes cada (17,6% cada), ficou o
“Ataque central” e “outros motivos”. Em terceiro lugar, foi escolhida a opcéo “baixa
remuneracao”, a qual foi marcada 5 vezes (14,75%). A op¢cdo menos escolhida foi a
“ndo tenho fluéncia em nenhum dos idiomas adotados pelo Protocolo”, a qual foi
marcada apenas 3 vezes.

O questionamento sobre se o entrevistado acreditava que alguma regra do
Protocolo deveria ser melhorada (décima pergunta da secdo 06) também foi
respondido por 35 pessoas, mas essa questao so permitia uma resposta. A Figura 21
apresenta os resultados obtidos.
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Figura 21 — Resultado da décima pergunta (secéo 06) aplicada aos escritérios de PI.

10) Voceé acha que alguma regra precisa ser melhorada no Protocolo de Madri?
35 respostas

@ a) Sim. Acho que ha algumas regras
que precisam ser melhoradas pela
WIPO

@ b) Sim, Acredito que as normas que
precisam ser melhoradas séo as de
direito interno relacionadas a matéria...

W c) Nao. Acho que as regras sao claras e
adequadas. N&o ha o que melhorar.

@ d) Sim. Outros assuntos.
® &) Concordo com as alternativas “a” e ‘b

Fonte: grafico elaborado pelo Google Forms, de forma automética, a partir das respostas obtidas.

Na Figura 21, dos 35 respondentes, 11 pessoas (31,4%) entendiam que sim,
gue algumas regras precisavam ser melhoradas pela WIPO. O segundo lugar ficou
com a opcao que ha regras a serem melhoradas tanto pela WIPO quanto pelo INPI, a
qual foi marcada por 9 entrevistados, correspondendo a 25,7% das respostas. O
terceiro lugar ficou com a opc¢éo de que as regras a serem melhoradas eram apenas
as de direito interno (de competéncia do INPI), a qual foi marcada por 8 pessoas. A
opc¢ao de que as regras sédo claras e ndo precisam ser melhoradas foi a escolhida por
5 pessoas (14,3%), para as quais o questionario foi encerrado. O ultimo lugar nessa

pergunta ficou com a alternativas “outros assuntos”, a qual foi marcada apenas duas

VEeZes.

A Ultima pergunta (décima primeira pergunta da se¢do 07) foi respondida
apenas por 30 pessoas e visava verificar sobre quais temas o0s entrevistados
acreditavam que o Protocolo precisava ser melhorado. O resultado estéa apresentado

na Figura 22 .
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Figura 22 — Resultado da décima primeira pergunta (secdo 07) aplicada aos escritérios de Pl

11) Sobre qual o tema que vocé acredita ser mais necessario haver modificacdo nas normas do

Protocolo de Madri?
30 respostas

@ =) Ataque Central

@ b) Depdsito Multiclasses

& ) Co-Titularidade

@ d) Situagdes relacionadas a Oposicéo,
Recurso e as respectivas manifestagdes

® e) ldiomas

@ 1) Outros temas

Fonte: grafico elaborado pelo Google Forms, de forma automética, a partir das respostas obtidas.

Resta evidente na Figura 22 que exatamente metade dos entrevistados (15)
responderam “Situacbes relacionadas a Oposicdo, Recurso e as respectivas
manifestacdes”. O segundo lugar ficou com a opcao “outros temas”, escolhida por 8
pessoas (26,7%). A terceira op¢ao mais escolhida foi o “Ataque Central”, marcada por
4 pessoas. A opcao “idiomas” foi marcada por 2 pessoas e a alternativa “depdsitos
multiclasses” foi marcada apenas por 1 entrevistado.

Discussdes sobre os resultados do survey em comento sdo apresentados no

topico 5.3 da presente pesquisa.

4.4, RESULTADOS DO SURVEY APLICADO AOS DEMAIS USUARIOS DE
MARCAS BRASILEIROS

O objetivo desse survey era verificar em que grau esta ocorrendo a utilizacédo
do Protocolo de Madri pelos brasileiros, bem como se a mesma esta ou nédo
relacionada ao desconhecimento sobre o tema ou ao porte empresarial; se ha duavidas
ou se ja houve situacdes de insucesso marcario por meio do Protocolo; se ha falta de
interesse no mercado internacional ou apenas em relacdo ao Protocolo de Madri.
Buscava-se descobrir, ainda, se a aparente falta de interesse dos empresarios
brasileiros no uso do Protocolo de Madri é relativamente igual em todos os setores da
economia (por exemplo, comeércio, industria, agronegocio, etc.) ou se € maior em um

ou alguns desses setores.
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O questionario foi enviado para 381 clientes com marcas
depositadas/registradas no Brasil, de um escritério de Pl com sede nos estados do
Rio Grande do Sul e Santa Catarina e atuacdo em todo o territério nacional. Desses,
100 e-mails retornaram por estarem desativados ou nao terem sido localizados.
Também ocorreu o envio para alguns clientes de marcas de outros escritorios. Foram
enviados alguns e-mails de lembretes, bem como ocorreram algumas prorrogacoes
do prazo final para respostas. Do total, apenas 32 responderam.

Tendo em vista que algumas respostas escolhidas encerravam previamente o
questionario, nenhum usuario respondeu as 11 perguntas. Os resultados obtidos séo
apresentados a seguir.

A primeira pergunta (secao 02) visava verificar o ramo de atuacédo da empresa.
Os resultados estao apresentados no grafico da Figura 23 .

Figura 23 — Resultado da primeira pergunta (se¢ao 02) aplicada aos demais usuarios marcarios
brasileiros

1) Em que ramo comercial/industrial vocé atua?
32 respostas

@ 2) Relacionado ao comércio de modo
geral

@ b) Relacionado 2 industria de modo
geral

¥ c) Relacionado ao agronegocio

@ d) Relacionado a prestagéo de servigos

Fonte: grafico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, a partir das respostas obtidas.

Dos 32 respondentes da primeira questéo, 12 (37,5%) atuam principalmente no
setor de prestacao de servicos, 10 (31,3%) atuam na industria, 8 (25%) no comércio
e 2 no setor relacionado ao agronegacio.

A segunda pergunta (se¢éo 02) visava verificar o tempo de atuagcéo da empresa

no mercado. Para melhor visualizacdo dos resultados, apresenta-se a Figura 24 .
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Figura 24 - Resultado da segunda pergunta (se¢do 02) aplicada aos demais usuarios
marcarios brasileiros

2) Ha quanto tempo atua no mercado?

32 respostas

@ a) A menos de 1 ano
@ b)Entre 1 e 5 anos

@ c)Entre 5 e 10 anos
@ d) Ha mais de 10 anos

Fonte: grafico elaborado pelo Google Forms, de forma automética, a partir das respostas obtidas.

A Figura 24 demonstra que, dos 32 entrevistados, 28 (87,5%) atuam h& mais
de dez anos. Duas empresas atuam entre 5 e 10 anos e outras duas empresas atuam
entre 1 e 5 anos.

A terceira pergunta (secdo 02) visava verificar as regides do pais em que a
empresa entrevistada possui sede ou filial. Os resultados sé&o apresentados no gréafico
da Figura 25 .

Figura 25 — Resultado da terceira pergunta (secédo 02) aplicada aos demais usuarios marcarios
brasileiros

3) Em quais regides do pais possui sede/filial?
32 respostas

@® a)sul

@ b) Sudeste

ii® c) Norte

@ d) Nordeste

@ =) Centro-Oeste

@ f) Em duas ou mais regites

80,6%

Fonte: grafico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, a partir das respostas obtidas.

A Figura 25 evidencia que a grande maioria (28 entrevistados) respondeu
possuir sede/filial na regido sul. Dois dos entrevistados responderam “em duas ou

mais regides” e 1 entrevistado respondeu a regiao sudeste.
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A quarta pergunta (secéo 02) visava verificar quantas marcas os entrevistados
possuem depositadas no pais. O grafico gerado com as respostas dessa pergunta €

apresentado na Figura 26 .

Figura 26 — Resultado da quarta pergunta (se¢éo 02) aplicada aos demais usuarios marcarios
brasileiros

4) Quantos depdsitos/registros de marcas possui perante o INPI?
32 respostas

@ =a) Estou preparando o primeiro depdsito
de marca;

@ b) Até 3 marcas;
) c) Entre 4 a 10;

@® d) Mais de 10.

Fonte: grafico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, a partir das respostas obtidas.

A Figura 26 demonstra que grande maioria (23 empresas = 71,9%) possuem
atée 3 marcas. Duas opc¢Oes ficaram empatadas em segundo lugar, cada uma
escolhida por 4 entrevistados (12,5%), as quais correspondiam a “mais de 10” e “estou
preparando a documentagcdo para ao primeiro deposito de marca”. Apenas um
entrevistado marcou a opc¢éao “entre 4 e 10 marcas”.

A quinta pergunta (secdo 02) objetivava verificar se o entrevistado possuia

marca depositada/registrada em outro(s) pais(es). O resultado é apresentado na
Figura 27 .
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Figura 27 — Resultado da quinta pergunta (se¢éo 02) aplicada aos demais usuarios marcarios
brasileiros

5) Possui marca depositada/registrada em outro(s) pais(es)?
32 respostas

@ a) Sim, tenho.
@ b) Nao, néo tenho.

Fonte: grafico elaborado pelo Google Forms, de forma automética, a partir das respostas obtidas.

A questdo apresentada na Figura 17 foi respondida pela maioria dos
entrevistados (26 = 81,3%) de forma negativa. Somente 6 entrevistados responderam
de forma afirmativa a essa pergunta.

Ressalta-se que os entrevistados que responderam de forma afirmativa a

quinta perqunta (secdo 02), foram direcionados a questao *, na secao 03 . Os que

responderam de forma negativa, foram direcionados a perqgunta 6, na secdo 04 .

A questéo * da secdo 03 visava verificar se 0 entrevistado que possui marca
depositada/registrada em outro(s) pais (es) ja ouviu falar sobre o Protocolo de Madri.

Os resultados obtidos nessa pergunta sédo apresentados na Figura 28 .

Figura 28 — Resultado da pergunta * (se¢éo 03) aplicada aos demais usuarios marcarios
brasileiros

Ja ouviu falar do Protocolo de Madri?
14 respostas

@ a) Nao nunca ouvi falar

@ b) Sim, tenho marcas depositadas por
meio do Protacolo de Madri

) c) Sim, conhego superficialmente o
assunto

@ d) Sim, conheco razoavelmente sobre a
matéria, mas ainda nao depositei
nenhuma marca por meio desse
Protocolo

Fonte: grafico elaborado pelo Google Forms, de forma automética, a partir das respostas obtidas.
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A questéo apresentada na Figura 28 foi respondida por 14 entrevistados e a
maioria (9 respondentes) disse nunca ter ouvido falar sobre o Protocolo. O

questionario foi finalizado para essas pessoas.

Em segundo lugar, 3 entrevistados disseram ter ouvido falar superficialmente
sobre o0 assunto. Um entrevistado disse que conhece razoavelmente sobre a matéria.

Esses 4 entrevistados que marcaram as letras “c” ou “d” na gquestdo *, foram

direcionados a questao 07 da secao 06 (Figura 31).

Um Unico entrevistado que respondeu a questdo da Figura 28 afirmando que
conhece e tem marca registrada por meio desse sistema (alternativa “b”). Esse Unico

entrevistado foi direcionado a questdo 07 da secdo 05 (Figura 30).

A pergunta que questionou 0s entrevistados que haviam marcado letra “b” na
guestdo 03 sobre o motivo de o entrevistado nunca ter depositado marca por meio do

Protocolo de Madri (questéo 6 da secao 04) foi respondida por 24 pessoas e oferecia

trés alternativas para respostas. O resultado esta apresentado no grafico da Figura
29.

Figura 29 — Resultado da pergunta 6 (sec¢do 04) aplicada aos demais usuarios marcarios
brasileiros

6) Se nunca depositou pedido de registro internacional de marca, por qual motivo?

24 respostas

@ 2) Imagino que tenha altos custos e
burocracia

@ b) Falta de interesse no mercado
internacional

¥ c) Estou preparando a documentagéo
para o primeiro depdsito internacional;

Fonte: grafico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, a partir das respostas obtidas.

A Figura 29 mostra que dos 24 entrevistados, 16 alegaram falta de interesse

no mercado internacional. Para esses entrevistados, o questionario foi finalizado.

Destaca-se, ainda, que 8 entrevistados responderam que imaginam que tenha altos
custos.
O udnico entrevistado que respondeu a questao apresentada na Figura 28 que

tinha marca depositada por meio do Protocolo de Madri foi direcionado a pergunta 07
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da secdo 05 que visava verificar o grau de satisfacdo dele com o sistema, o qual

respondeu estar satisfeito e que talvez volte a utiliza-lo. Para esse entrevistado, o

guestionario foi encerrado. Vejamos a Figura 30 com o resultado dessa questao.

Figura 30 — Resultado da pergunta 7 (secdo 05) aplicada aos demais usuarios marcarios
brasileiros

7) Se voce ja utilizou o Protocolo de Madri, qual seu grau de satisfagdo com esse sistema

marcario?
i 1 resposta

@ a) Muito satisfeito, Pretendo usa-lo
novamente

@ b) Satisfeito. Talvez volte a utiliza-lo em

um praximo depdsito internacional
&2 c) Ainda ndo tenho resultados
suficientes para classificar a minha sa...
@ d) Relativamente satisfeito. Nao gerou
t&o baixos custos como eu esperava,...
@ =) Insatisfeito. Nao obtive sucesso com
meu registro e acredito gue a causa e...

Fonte: grafico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, a partir das respostas obtidas.

A guestdo 07 da secao 06 foi respondida pelos entrevistados que marcaram as

alternativas “c” ou “d” na questao * da secao 03 (Figura 28). Ela questionava: “Caso
conheca o Protocolo de Madri, mas n&o tenha marca(s) depositada(s) por meio dele,
acredita que futuramente utilizaria o Protocolo de Madri?” Foi respondida por 5

entrevistados e 0 seu resultado é apresentado na Figura 31.

Figura 31 — Resultado da pergunta 7 (secao 06) aplicada aos demais usuarios marcarios
brasileiros

7) Caso conhecga o Protocolo de Madri, mas nao tenha marca(s) depositada(s) por meio dele,
acredita que futuramente utilizaria o Protocolo de Madri?

5 respostas

® a) Sim, com certeza. Parece sera
meilhor opgdo e a mais barata

@ b) Nao conhego o suficiente o Protocolo
de Madri para opinar

# c) Sim, talvez. Dependendo dois)
mercado(s) em que irei inserir minha
marca.

@ d) Nao. Nao pretendo utilizar o
Protocolo de Madri, pois ja utilizei outro
sistema e deu certo.

Fonte: grafico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, a partir das respostas obtidas
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A Figura 31 mostra que trés entrevistados responderam gque ndo conhecem o

suficiente do assunto para poder opinar, encerrando-se 0 questionario para esses

entrevistados. Um entrevistado respondeu a essa pergunta com “Sim, talvez.
Dependendo do(s) mercado(s) em que irei inserir minha marca”. E, o outro respondeu
“Sim, com certeza. Parece ser a melhor opcao e a mais barata”.

A pergunta 7.1 da secdo 07 visava verificar se quem esta se preparando para
depositar marca em outro pais ja ouviu falar do Protocolo de Madri foi respondida por
duas pessoas. A Figura 32 apresenta o resultado dessa questéo.

Figura 32 — Resultado da pergunta 7.1 (secdo 07) aplicada aos demais usuarios marcarios
brasileiros

7.1) Vocé que esta se preparando para depositar uma marca em outro pais ja ouviu falar do

Protocolo de Madri?
2 respostas

@ =) Nao, nunca ouvi falar;

@ b) Sim, ja ouvi falar. Mas, pretendo
utilizar outro sistema internaclional para
proteger minha marca;

¥ c) Sim, ja ouvi falar, inclusive pretendo
utiliza-lo.

@ d) Ouvi falar vagamente sobre o
assunto

Fonte: grafico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, a partir das respostas obtidas

A Figura 32 mostra que cada entrevistado escolheu uma alternativa diferente.
Um respondente disse que ouviu falar vagamente sobre o assunto. Outro disse que

nunca ouviu falar, encerrando-se o questionario para este.

A pergunta 8 da secéo 8 questionava se o entrevistado possuia alguma duvida

sobre o Protocolo de Madri foi respondida por 3 pessoas, sendo que o resultado é

apresentado na Figura 33.
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Figura 33 — Resultado da pergunta 8 (secao 08) aplicada aos demais usuarios marcarios
brasileiros

8) Possui alguma duivida sobre o e Madri? Qual (is)?

3 respostas

@ a) Né&o tenho dividas. Conhego
razoavelmente o assunto

@ b) Sim, tenho algumas duvidas, mas
possuo marcas depositadas por mejo do
Protocolo de Madri

c) Ndo conheco suficientemente o
assunto para possuir davidas

Fonte: grafico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, a partir das respostas obtidas

A Figura 33 mostra que todas os respondentes escolheram a mesma
alternativa, qual seja: que ndo conhecem suficientemente o assunto para possuir

duvidas. Sendo assim, foi encerrado o questionario para esses entrevistados.

As perguntas 9, 10 e 11 ndo possuiram respondentes, tendo em vista 0s
encerramentos antecipados dos questionarios com base nas respostas obtidas em
algumas perguntas, principalmente, em relagcdo ao fato de os entrevistados né&o
possuirem conhecimento sobre o tema. Sendo assim, nao foi possivel verificar qual a
opinido dos usuarios marcarios brasileiros (excetuados os escritorios de PI, que foram
destinatarios de questionario proprio) sobre vantagens, desvantagens e regras que
possivelmente poderiam/deveriam ser modificadas sobre o tema. A fim de comprovar
gue ndo houve respostas nas referidas questdes, a Figura 34 apresenta o resumo

das mesmas fornecidas pelo Google Forms.
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Figura 34 — Resultado das perguntas 9, 10 (secao 09) e 11 (secao 10) do questionario aplicado
aos demais usuarios marcarios brasileiros

Segao sem titulo

9) Na sua opinido, quais suas principais vantagens do Protocolo de Madri?

0 resposta

Ainda n&o ha respostas para esta pergunta.

10) Voce acha que alguma regra do Protocolo de Madri precisa ser melhorada?

O resposta

Ainda ndo ha respostas para esta pergunta.

11) Sobre gqual o tema que vocé acredita ser mais necessaric haver modificagao nas normas do
Protocolo de Madri?

Ainda n3o ha respostas para esta pergunta.

Fonte: Google Forms, gerado de forma automatica, demonstrando que n&o foram obtidas respostas a
essas perguntas.

Discussbes sobre os resultados do presente survey sao apresentados na
secédo 5.4 do presente trabalho.

4.5. RESULTADOS COM O PRODUTO TECNOLOGICO

O Produto Tecnologico desenvolvido consistiu em um Relatério Técnico
Descritivo, constante no Apéndice D do presente trabalho, por meio do qual
apresentou-se como esta sendo a utilizacdo do Protocolo de Madri pelos brasileiros,
apontando objetivamente os problemas identificados em ambos 0s questionarios e
apresentando possiveis solu¢des encontradas na literatura.

Verificou-se que 0 numero de depositos brasileiros pelo Protocolo de Madri
identificados na pesquisa de Barros e Bruch (2021) corresponde a uma baixa
utilizacéo brasileira desse sistema marcario, tendo em vista o estudo comparativo com
o numero de depdsitos de outros paises.

O survey destinado aos escritorios de Pl identificou que a questdao da
remuneracao dos profissionais que atuam nesses processos marcarios € um ponto de
duvidas entre esses profissionais, pois eles acreditam que o Protocolo de Madri nédo
€ vantajoso financeiramente a seus escritérios. Os elevados custos em razdo da
necessidade de apresentacdo de Manifestacdo a Oposicao ou ao Ataque Central sdo

as principais desvantagens desse sistema identificadas pelos entrevistados. Dentre
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0S aspectos que 0s entrevistados desse survey apontaram como que 0S que mais
necessitam ser melhoradas estdo as situacdes relacionadas a Oposicao, Ataque
Central, Recurso e as respectivas manifestacoes.

O survey destinado aos demais usuarios de marcas brasileiros identificou que
uma das principais razdes da baixa utilizacao brasileira do Protocolo de Madri € a falta
de conhecimento sobre esse sistema e seu funcionamento por parte dos titulares
marcarios, bem como foi identificada uma aparente falta de interesse deles no
mercado internacional.

Portanto, tendo em vista os resultados obtidos, pode-se resumir os problemas
identificados em cinco pontos, quais sejam:

1 — Falta de conhecimento sobre o tema,;

2 — Falta de interesse no mercado internacional;

3 — Suspeita de que o sistema néo é vantajoso (em relacdo a honorarios) aos
profissionais que atuam como procuradores;

4 — Elevados custos relacionados a apresentacdo de Manifestacao a Oposicao
ou ao Ataque Central,

5 — Necessidade de melhoria das normas relacionadas a Oposi¢do, Ataque

Central, Recurso e as respectivas manifestacoes.

Possiveis solugbes a cada um desses problemas sdo apresentadas no
Relatério Técnico Descritivo (Apéndice D), bem como na secdo 6 da presente
pesquisa.

O resultado final do Relatorio sera encaminhado a OAB, ao INPI, a ABPIl e a
ABAPI, visando informé-los dos resultados da pesquisa e de sugestdes de solucbes
aos problemas identificados, a fim de que tais 6rgdos possam tomar iniciativas junto
ao Poder Publico que possibilitem a concretizacdo de medidas legislativas que
possam vir a ser identificadas como necesséarias a solucdo de alguns problemas
identificados.

No gue tange ao INPI, é provavel que algumas medidas que venham a ser
identificadas como possivelmente solucionadoras dos problemas identificados
possam ser tomadas de forma independente pela autarquia.

Dessa forma, pretende-se proporcionar meios para que ocorra uma maior

utilizacdo do Protocolo _de Madri_pelos brasileiros, impulsionando o comércio

internacional dos empresarios brasileiros. Isso beneficiara os titulares marcarios, pois
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proporcionara aumento da lucratividade e da valorizacdo de suas marcas com a
abertura de novos mercados. Consequentemente, o Brasil também sera beneficiado,
pois ocorrera crescimento das exportacdes nacionais, bem como o aumento do PIB

brasileiro.
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5. DISCUSSAO:

Nesse tOpico, apresentaremos algumas consideragdes sobre os resultados
obtidos com a presente pesquisa. Ou seja, serdo debatidos nesse tdpico os resultados
da pesquisa sobre os principais depositantes marcarios no pais, os resultados da
pesquisa comparativa de depdsitos marcarios brasileiros com outros paises que
fazem parte do Protocolo de Madri e os resultados dos dois surveys. A primeira

discusséo a ser realizada é a relativa aos principais depositantes marcarios no Brasil.

5.1. DISCUSSAO SOBRE A PESQUISA DOS PRINCIPAIS DEPOSITANTES
MARCARIOS NO BRASIL

Os resultados dessa discussao foram apresentados no item 4.1. da presente
pesquisa, no qual apresentou-se dados obtidos no site do INPI sobre os depdsitos
marcarios no Brasil nos anos de 2018, 2019 e 2020.

A Tabela 11 demonstrou que os Estados Unidos e a Alemanha permaneceram,
respectivamente, em primeiro e segundo lugar nos anos de 2018 e 2019, bem como
que a Franca e a China trocaram de lugar entre si (3° e 4° lugares) de um ano para
outro. Mesma situacéo ocorrida entre a Espanha e o Canada, os quais figuraram nas
duas ultimas posi¢cdes nos anos de 2018 e 2019, apenas trocando entre si suas
classificagdes (9° e 10 lugar).

A Tabela 11 demonstrou, ainda, que os paises interessados em proteger suas
marcas em nosso pais nos anos de 2018 e 2019 foram praticamente 0os mesmos e
liderados pelos Estados Unidos e Alemanha.

Em relagéo aos Estados Unidos, a presente pesquisa confirma os resultados
do manuscrito de Barros e Bruch (2021), na qual desde a adesao brasileira ao
Protocolo de Madri até 01/09/2021, os Estados Unidos foram o pais que mais
designou o Brasil como pais em que desejava a sua protecdo marcéria. Isso indica
gue desde 2018 os Estados Unidos é o pais que mais possui interesse em proteger
suas marcas no territorio brasileiro.

Esclarece-se que ndo ha dados sobre numeros de depdsitos marcarios pela
CUP em nenhum banco de dados disponivel. Sendo assim, ndo ha como avaliar se o
interesse dos Estados Unidos em proteger suas marcas em territorio brasileiro

diminuiu ou ndo com a adesao do Brasil ao Protocolo de Madri.
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Pelos dados apresentados no item 4.1 da presente pesquisa, sabe-se que em
2018, os EUA depositaram 8.928 marcas em territério brasileiro, por meio da CUP —
tendo-se me vista que a época o sistema no Protocolo de Madri ainda ndo havia
entrado em vigor no pais.

Tendo em vista os resultados obtidos no Manuscrito, sabe-se, ainda, que desde
a adeséo do Brasil ao referido sistema marcario internacional até 01/09/2021 os
Estados Unidos depositaram, por meio do Protocolo de Madri, 4.798 pedidos de
registro de marcas nos quais o Brasil era o pais designado (BARROS; BRUCH, 2021).

Dessa forma, a Unica afirmacéo que se pode fazer em relacdo aos depdsitos
marcarios americanos no Brasil ap0s a adesdo brasileira é a de que os Estados
Unidos continuam interessados em proteger suas marcas em territorio brasileiro. Nao
h& como saber se esse interesse aumentou ou diminuiu apds a adesao do Brasil ao
Protocolo, pois os Estados Unidos podem estar utilizando mais a CUP para realizar
seus depdsitos marcarios no Brasil. No entanto, os dados obtidos no “Ranking
Depositantes Nao Residentes — 20207, evidenciaram que as trés empresas
estrangeiras que mais depositaram marcas no Brasil em 2020 sdo empresas
americanas (AMAZON TECHNOLOGIES, MICROSOFT e GOOGLE). Isso confirma a
manutencdo do interesse das empresas americanas em proteger suas marcas no
Brasil.

No que se refere a Alemanha, apesar de o pais ter figurado em segundo lugar
em numero de depdsitos marcarios no Brasil nos anos de 2018 e 2019, na pesquisa
do manuscrito de Barros e Bruch (2021), a Alemanha figurou em sétimo lugar em
namero de depdsitos marcarios nos quais o Brasil foi pais designado. Na referida
pesquisa, a Alemanha depositou apenas 929 depdsitos marcarios. Importante lembrar
gue a Alemanha ja vinha depositando cada menos marcas em territorio brasileiro. Isso
foi comprovado na Tabela 11, na qual restou evidenciado que em 2018 a Alemanha
depositou 2.906 marcas no Brasil e em 2019 apenas 1.979 marcas. Importante
lembrar, ainda, que as 929 marcas depositadas pela Alemanha por meio do Protocolo
de Madri no Brasil correspondem a um periodo de quase dois anos (de 02/10/2019 a
01/09/2021). Sendo assim, parte das marcas relacionadas para o ano de 2019 na
Tabela 11 estdo compreendidas nas 929 marcas identificadas na pesquisa do
manuscrito. Tais resultados podem significar duas coisas:

1 - ou a Alemanha reduziu muito seu interesse marcario no territério brasileiro;
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2 - ou a Alemanha esta utilizando pouco o Protocolo de Madri para os depdésitos
em que pretende proteger suas marcas em territério brasileiro. Isto €, a Alemanha vem
utilizando mais a CUP ao buscar prote¢éo marcéria no Brasil.

Interessante destacar, ainda, que todos os paises que figuraram na Tabela 11
como os 10 maiores depositantes marcarios nao residentes no Brasil estédo presentes
na pesquisa do manuscrito. Contudo, neste foram relacionados os 20 maiores
depositantes marcarios - ndo os 10, como na Tabela 11. Mesmo assim, a maioria dos
paises constantes na Tabela 11 esta relacionada entre os 10 maiores depositantes
no gréafico 2 do manuscrito (BARROS; BRUCH, 2021).

Provavelmente, os paises relacionados na presente pesquisa permanecem
interessados em proteger suas marcas no Brasil, embora uns paises o tenham feito
mais por meio do Protocolo de Madri do que outros.

A seguir, apresenta-se 0s comentarios em relacéo a pesquisa comparativa.

5.2. DISCUSSAO DOS RESULTADOS DA PESQUISA COMPARATIVA COM
OUTROS PAISES

Em relacdo as pesquisas realizadas no site Madrid Monitor da WIPO, a fim de
verificar o nimero de depoésitos marcarios de alguns paises (CANADA, EUA, ITALIA,
MALASIA, MEXICO, PORTUGAL e TAILANDIA) desde a ades&o dos referidos paises
ao Protocolo de Madri até o periodo de dois anos menos um més e um dia, visando
obter dados possiveis de comparar-se com o numero de depositos efetivados por
brasileiros nesse mesmo intervalo de tempo por meio desse mesmo sistema,

apresenta-se as seguintes consideracgdes:

a) Canada:

Interessante mencionar que apesar de adesdo do Canada haver entrado em
vigor apenas em 17/06/2019, cinco anos antes, em 2014, o pais realizou significativas
modificacdes da sua legislacdo marcaria interna que datava de 1954. Tais alteragfes
visavam adaptar a legislacéo interna aos termos do Protocolo de Madri, alterando por
exemplo, o prazo de duracdo dos registros marcarios, que antes era de 15 anos,
passando a ser de dez anos (BALLAGH, 2020).

Destaca-se que o Canada ficou em primeiro lugar no ranking Competitividade

do Portal da Industria em 2020. O Brasil, por sua vez, ficou em 17° lugar do mesmo
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ranking dentre os 18 paises analisados (PORTAL DA INDUSTRIA, 2020). Sendo
assim, ja era esperado um numero superior de depdsitos nacionais canadenses
utilizando o referido sistema.

A pesquisa confirmou essa expectativa, pois o0 numero de depdsitos marcarios
por meio do Protocolo de Madri tendo o Canada como pais de origem (1.212) foi muito
superior ao numero de depdsitos marcarios tendo o Brasil como pais de origem (204).

Ou seja, os canadenses depositaram, aproximadamente, cinco vezes mais pedidos

de registros de marcas por meio do Protocolo de Madri do que os brasileiros no
mesmo periodo.

Frisa-se que o Canada — assim como o Brasil — teve em seus dois primeiros
anos apos a adesao ao Protocolo de Madri os reflexos econémicos sofridos em razao
da pandemia de Covid-19.

No entanto, apenas com base nos resultados da pesquisa do Canada, ndo ha
como afirmar que o numero de depdsitos brasileiros foi baixo no periodo. Torna-se

necessario analisar os demais resultados das pesquisas no site da WIPO.

b) Estados Unidos:

Devido a forte influéncia na economia mundial, a adesdo dos Estados Unidos

ao Protocolo de Madri € considerada por alguns autores como tendo sido um forte
incentivo a utilizagéo do referido sistema marcario internacional (DINWOODIE, 2004,
p.945).

No que tange ao sistema marcario americano, interessante destacar, que
alguns autores entendem que a rapidez com que um pedido marcério é analisado nos
Estados Unidos - em 2003 era em média de 18 meses — oferece uma importante
vantagem ao depositante americano que pretende proteger sua marca no mercado
internacional por meio do Protocolo de Madri. Isso porque, um registro marcario
nacional americano que fosse depositado em 2003 estaria finalizado em 2005 e ndo
poderia mais ser contestado em 2010. Por outro lado, o periodo de cinco anos de
dependéncia do pedido marcéario nacional ao pedido internacional depositado por
meio do Protocolo de Madri teria seu inicio em 2003 e término em 2008. Ou seja, de
2008 a 2010, mesmo que terceiro atacasse o pedido marcario nacional americano e
este viesse a ser invalidado, tal resultado ndo poderia ocasionar a invalidade do
registro internacional, tendo em vista que este s6 estaria ligado ao pedido nacional

por cinco anos — no exemplo, até 2008 somente (WILNER, 2003).
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Sendo assim, ja era esperado que o numero de depdésitos marcarios realizados
por americanos por meio do referido sistema fosse maior do que o depdsitos
realizados por brasileiros.

Contudo, o resultado impressionou: 58.578 depdsitos de marcas realizados por
americanos no periodo de quase dois anos apés a adeséo do pais ao Protocolo de
Madri. Comparando-se o numero de depdsitos realizados por brasileiros (204) por
meio desse sistema, no mesmo intervalo de tempo de quase dois anos apés a adesao
do pais, o nimero de depdsitos americanos (58.578) €, aproximadamente, mais de
284 vezes o numero de depdsitos brasileiros.

Apesar dessa grande diferenca nos resultados, ndo ha como afirmar — somente
com base na pesquisa de depdsitos marcarios americanos - que o numero de
depositos brasileiros durante o periodo foi pequeno, tendo em vista a diferenca
temporal entre as datas de adesdes desses dois paises (EUA: em 2003; Brasil: em
2019 — pouco antes do inicio da pandemia de Covid-19 no pais). Faz-se necessario
analisar os dados dos demais paises a fim de poder afirmar que realmente os
depdsitos tendo o Brasil como pais de origem no Protocolo de Madri indicam uma

baixa utilizacdo desse sistema marcario pelos brasileiros.

c) Italia:

A Itélia aderiu ao Protocolo de Madri em 2000. Portanto, antes dos Estados
Unidos. Ou seja, havia apenas cinco anos que o Protocolo de Madri havia entrado em
vigor quando a Italia passou a integra-lo. Mesmo assim, tendo em vista ser um pais
com menor extensao territorial que o Brasil e os Estados Unidos, nao era previsivel
um numero tdo grande quanto o de depdsitos americanos. Mas, o resultado (3.362
depdsitos) para um periodo de quase dois anos foi um resultado inesperado e
surpreendente.

Comparando-se o0 numero de depdsitos de italianos por meio do Protocolo de
Madri com o numero de depdésitos brasileiros por meio desse mesmo sistema, no
mesmo intervalo de tempo, para cada brasileiro que depositou um pedido marcario,
houve mais de dezesseis italianos que fizeram o mesmo. Ou seja, 0 numero de
italianos que buscaram proteger suas marcas em outros paises foi dezesseis vezes
maior que o de brasileiros.

A primeira vista, o nimero de depdsitos brasileiros parece ser muito baixo

quando comparado com os depdsitos de italianos. Contudo, ndo ha como afirmar,
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categoricamente, apenas com base no numero de depositos de brasileiros e italianos,
que o numero de depdsitos daqueles no periodo foi baixo. E necessario analisar-se

um conjunto de resultados, envolvendo as outras pesquisas.

d) Malasia:

A Malasia € um pais do sudeste asiatico cuja extensao territorial, assim como
a populacional, sdo menores que a brasileira — assim como a Italia. Destaca-se que a
Malasia aderiu ao protocolo mais de dois meses depois do Brasil, em dezembro de
2019. Levando-se em consideracdo que ambos o0s paises foram afetados
economicamente pela pandemia do Covid-19 logo apés aderirem ao Protocolo de
Madri, a comparacao entre tais resultados parece ser a mais justa.

Apesar disso, 0 numero de depdsitos realizados por meio do Protocolo de Madri
por brasileiros (204) é menor que o numero de depdsitos no mesmo periodo realizados
por nacionais da Malésia (207 depdsitos).

Levando-se em consideragdo a extensao territorial e populacional brasileira,
bem como que o Brasil € conhecido como uma economia emergente, era esperado
que o numero de depdsitos tendo o Brasil como pais de origem fosse muito maior do
gue os depdsitos realizados tendo a Malasia como pais de origem. E, somando-se os
resultados das pesquisas no Canada, nos Estados Unidos e na Italia com a pesquisa
da Malasia, o numero de depdsitos marcarios brasileiros por meio do Protocolo de
Madri parece ser baixo. No entanto, ainda analisaremos o niumero de depdsitos de

outros paises para confirmar a aparente baixa utilizacéo brasileira desse sistema.

e) México:

A tabela 10 mostra que o numero de depdsitos marcérios tendo o Brasil como
pais de origem (204 depdsitos) foi maior que o numero de depdsitos realizados por
mexicanos (118 depdsitos) no mesmo intervalo de quase dois anos apés a adesao de
seus respectivos paises ao referido sistema marcario internacional. Ressalta-se,
entretanto, que a adesao do México ao Protocolo ocorreu em 2013 — mesmo ano da
adesao americana e seis anos antes da adeséao brasileira.

Precisa-se levar em conta que em 2013 menos paises pertenciam ao Protocolo
de Madri, o que pode justificar um menor nimero de depdsitos em um pais como o

México. Isso porque alguns dos paises nos quais 0s empresarios mexicanos teriam
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maior interesse em proteger suas marcas poderiam ainda nédo ter aderido ao Protocolo
de Madri em 2013.

Ha que se destacar, ainda, que a data final da pesquisa relacionada aos
depdsitos marcarios de mexicanos por meio do Protocolo de Madri foi 18/01/2015.
Nesse periodo, o pais em comento ainda ndo havia instalado em seu sistema nacional
o deposito multiclasses e o regramento para Oposicdes em processo marcario. Isso
significa que nesse periodo o sistema marcario mexicano ainda ndo estava
suficientemente fortalecido para estimular os nacionais a investirem em registros
marcarios internacionais (GALVEZ, 2015). Sendo assim, talvez tais fatores internos
justifiguem o baixo numero de depdsitos marcarios por mexicanos utilizando esse

sistema internacional.

No entanto, tais fatores ndo se aplicam ao Brasil, que desde 2019 possui
regramento interno do sistema marcario multiclasses, bem como possui previséo legal
sobre oposi¢des em processos marcarios prevista na LPI - publicada em 1996 — e tais
regramentos internos vém sendo amplamente utilizados pelos brasileiros. Logo, a
possivel justificativa para o baixo nimero de depdsitos marcarios mexicanos por meio
do Protocolo de Madri ndo podem servir de justificativa para os brasileiros.

Dessa forma, considerando-se o0s depdsitos marcarios nesse sistema
internacional tendo México como pais de origem, bem como associando-se tais
resultados as pesquisas do Canada, dos Estados Unidos, da Italia e da Malasia o
numero de depdsitos marcarios brasileiros por meio do referido sistema parece ter
sido baixo nesse periodo. Contudo, analisaremos, ainda, os depdsitos de Portugal e

da Tailandia.

f) Portugal:
Portugal € um pais europeu com importante relacionamento comercial com o

Brasil que aderiu ao Protocolo de Madri em 1997. Contudo, Portugal possui menor
extensao territorial e populacional em relagdo ao Brasil.

Apesar de a adeséo portuguesa ao Protocolo de Madri ter ocorrido ha mais de
20 anos antes da adesao brasileira, é interessante comparar o interesse dos
portugueses nos primeiros dois anos apds a adesao de Portugal com o interesse dos
brasileiros nos dois primeiros anos de vigéncia Protocolo de Madri no Brasil.
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A Tabela 12 mostra que o numero de depdésitos brasileiros (204) no periodo de
02/10/2019 a 01/09/2021 € menor que 0 numero de depdsitos realizados por Portugal
(328 depdsitos) ha mais de 20 anos. Se considerarmos que ha mais de 20 anos alguns
dos paises de interesse dos comerciantes portugueses — entre eles o Brasil — ndo
haviam aderido ao Protocolo de Madri € surpreendente que o numero de depdsitos de
nacionais portugueses tenha sido superior, aproximadamente, em cinquenta por
cento, ao numero de depdsitos marcarios de nacionais brasileiros por meio do
Protocolo de Madri.

Interessante mencionar que dentre as conclusdes do estudo de (MAMEDE;
FERNANDES; GODINHO, 2014) o uso de marcas em Portugal é pouco frequente na
maioria das empresas portuguesas. A pesquisa em comento constatou também que
ha uma maior tendéncia nas empresas constituidas recentemente do que nas
empresas constituidas ha mais tempo, bem como que ha uma maior probabilidade
nas empresas maiores — em especial as multinacionais — do que nas menores. Tendo
em que embora o artigo em comento tenha sido publicado em 2014, ele analisou
dados relativos a depdsitos marcarios dos portugueses no periodo de 1995 a 2006.
Ou seja, 0 periodo da pesquisa efetuada na WIPO (20/03/1997 — 19/02/1999) esta
compreendido nas pesquisas de Mamede; Fernandes e Gofinho (2014), as quais
retratam baixo interesse dos portugueses no registros de marcas.

Héa que se considerar, ainda, que na maioria do periodo que compreende 0s
dois primeiros anos de vigéncia do Protocolo em questdo em territorio brasileiro o
mundo estava enfrentando a pandemia de Covid-19 que impactou a economia de
todos os paises. Sendo assim, a Covid-19 pode ser pode um dos fatores
influenciadores da situacéo em tela, qual seja: a de que apesar de a extenséo territorial
e populacional do Brasil ser muito maior que a de Portugal, o nUmero de depdsitos
marcarios efetuados por brasileiros ser inferior ao niumero de depdsitos marcarios
efetuados por portugueses, mesmo estes possuindo pouco interesse em registros
marcarios. Entretanto, a analise conjunta de todas as pesquisas efetuadas nos demais
paises constantes na Tabela 12 sugerem que o numero de depdésito efetuados por
brasileiros € baixo. No entanto, analisaremos, ainda, o0s depositos marcarios

realizados pelo Protocolo de Madri tendo a Malasia como pais de origem.
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g) Tailandia:

A Tailandia é um pais do sudeste asiatico que aderiu ao Protocolo de Madri em
2017, aproximadamente dois anos antes do Basil. Sendo assim, os dois primeiros
anos de vigéncia do Protocolo de Madri na Tailandia ndo sofreram os impactos
econdmicos da pandemia da Covid-19.

Apesar da diferenca territorial e populacional entre esses dois paises, 0s
tailandeses realizaram 229 depdsitos no periodo de quase dois anos apds a adesao
da Tailandia ao Protocolo de Madri. Ao passo que o Brasil realizou apenas 204
depdsitos no mesmo intervalo de tempo.

Mesmo levando-se em consideracdo os impactos da pandemia da Covid-19
durante parte deste periodo na economia brasileira, era esperado uma maior
utilizagdo do referido sistema marcéario pelos brasileiros, em comparacdo com 0s
nameros da Tailandia, tendo em vista que a populacéo brasileira — assim como o
desenvolvimento da economia brasileira - sdo notoriamente muito maiores que as da

Tailandia.

Portanto, os resultados da Tabela 12 demonstram que, mesmo considerando-
se o cenario da pandemia de Covid-19 que esteve presente no Brasil a partir de marco
de 2020 — ou seja, que se iniciou em menos de cinco meses apos a entrada em vigor
do Protocolo de Madri no pais — os 204 depdésitos marcarios realizados por brasileiros
durante os quase dois anos apds a entrada em vigor do referido protocolo pode ser
considerado um namero baixo.

Finalizada a analise comparativa entre os depdsitos marcarios por meio do
Protocolo de Madri, passa-se a apresentar discussdes sobre os resultados obtidos
com o Survey aplicado aos escritorios de Pl brasileiros.

5.3. DISCUSSAO DOS RESULTADOS DO SURVEY APLICADO AOS
ESCRITORIOS DE PI BRASILEIROS

A primeira_pergunta visava verificar o tempo de atuacdo do escritorio

entrevistado na area de Pl e seu resultado foi apresentado na Figura 10 . As respostas
evidenciaram que o presente questiondrio conseguiu alcancar um publico bem
diversificado de profissionais da area, com diferentes niveis de profundidade sobre o

tema. Isso porque embora a maioria dos entrevistados (51,3%) possua consideravel
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conhecimento na area de PI (tendo em vista que atuam ha mais de dez anos nesse
ramo do direito), a outra metade divide-se em profissionais que ingressaram
relativamente a pouco tempo (menos de cinco anos) nessa area do direito e
profissionais que provavelmente possuam um conhecimento intermediario sobre o
tema, tendo em vista que atuam ha mais de cinco anos com PI.

Dessa forma, apesar de o numero de respostas nao ser impressionante, os 39
entrevistados fornecem uma amostragem que pode ser considerada satisfatoria para
a pesquisa, em razdo da diversidade de niveis de conhecimento sobre o tema.

A segunda pergunta visava verificar a regido do Brasil em que o escritério

respondente atuava e seu resultado foi apresento da na Figura 11. Restou
demonstrado que se conseguiu uma amostragem relativamente diversificada de
regido territorial de atuacéo dos escritorios entrevistados, pis embora a maioria dos
entrevistados atuasse na regido sul, as demais regides do pais também estavam
representadas por uma parcela de entrevistados, mesmo que essa parcela fosse
pequena em algumas regides. Além disso, um escritério respondente também possuia
sede no exterior.

Logo, ha uma razoavel possibilidade de as respostas obtidas com esse survey
retratar a percepcéo dos demais escritorios de Pl brasileiros, tendo em vista que esse
ramo do direito ndo € objeto de atuacao de muitos escritorios no pais, se compararmos
com a quantidade de escritorios atuantes nas demais areas do direito.

A terceira pergunta visava verificar o grau de conhecimento do entrevistado em

relacdo ao Protocolo de Madri e seu resultado foi apresentado na Figura 12 . Quase
um terco dos entrevistados (10 entrevistados = 25,6%) possuiam conhecimento
aprofundado sobre o Protocolo de Madri e os demais (dois tercos do total) possuiam
algum conhecimento sobre o assunto, quer fosse superficial, quer fosse
intermediario/razoavel o nivel desse conhecimento. Tal resultado demonstra a
relevancia das respostas obtidas nas perguntas seguintes.

A guarta pergunta visava verificar se 0 entrevistado ja havia realizado algum

depdsito marcario internacional por meio do Protocolo e seus resultados deram origem
a Figura 13 . Restou evidenciado que, apesar de todos os entrevistados atuarem na
area e possuirem certo conhecimento sobre o Protocolo de Madri, até o presente
momento, a esmagadora maioria deles (74,4%) ainda nao utilizou esse sistema. A fim

de verificar quais os motivos dessa né&o utilizacdo, tais entrevistados foram
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direcionados a pergunta 5 da secdo 04 (Figura 14), a qual sera a proxima pergunta

ser comentada.
Os 29 entrevistados que responderam na pergunta anterior que nunca
utilizaram o Protocolo, foram direcionados a guinta pergunta (secéo 04), a qual visava

descobrir o0 motivo da n&o utilizacao e que esta representada na Figura 14 . O grafico
demonstra que dos 28 respondentes, 12 pessoas (42,9%) responderam que né&o
possuem clientes interessados em realizar o depdésito internacional de suas marcas.
Espera-se que os motivos da falta de interesse dos clientes nesse sistema sejam
revelados no survey aplicado aos demais usuarios marcarios brasileiros, quais sejam:
depositantes/titulares de marcas nacionais, quer sejam pessoas fisicas, quer sejam
pessoas juridicas (clientes marcéarios de um escritério com sede/filial em dois estados
da regido sul do pais — Rio Grande do Sul e Santa Catarina).

A segunda alternativa mais escolhida na questdo apresentada na Figura 14 foi
a resposta de 8 entrevistados (28,6%), no sentido de que ainda ndo conseguiram se
aprofundar nas regras do Protocolo de Madri. A falta de profundidade sobre o
Protocolo de Madri por quase um terco dos entrevistados € compreensivel, tendo em
vista que o sistema entrou em vigor no Brasil ha pouco mais de trés anos e ainda ha
pouca literatura cientifica no pais sobre o tema.

O motivo de que possuem duvidas sobre a vantagem ou ndo do Sistema foi
marcada por 5 pessoas (17,9%). Tais davidas também sdo compreensiveis, pelos
mesmos motivos elencados no paragrafo anterior. Dessa forma, na secdo 06 da
presente pesquisa, serdo apresentadas sugestdes que visem levar mais
conhecimento aos profissionais atuantes nessa area, consequentemente, sanando
tais duvidas.

bY

Em dltimo lugar, 3 entrevistados (10,7%) responderam a quinta pergunta

(secdo 04) no sentido de que entendem que financeiramente, para o escritorio, nao
compensa em relacdo a honorarios. Esse € um aspecto que pode estar influenciando
0s escritérios a nao divulgar o Protocolo de Madri aos seus clientes e,
consequentemente, ocorrer uma suposta baixa utilizacdo desse sistema no pais.
Contudo, tal aspecto também pode estar relacionado com informacdes insuficientes
ou incompletas sobre o sistema, bem como com o fato de que ndo ha em grande
partes das tabelas de honorarios das sucursais da OAB previsdo de honorarios para

atuacao em depdsitos marcarios a nivel internacional. Essa Ultima hipétese pode estar
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causando inseguranca aos profissionais em relacéo aos valores a serem cobrados de
seus clientes para a prestacao desse tipo de servico.

Importante mencionar que a falta de fluéncia no inglés ou no espanhol n&o foi
escolhida por nenhum dos entrevistados como um dos motivos para a nao utilizacéo
do Protocolo de Madri. Conclui-se que apesar de a falta de fluéncia nos referidos
idiomas pela maioria dos brasileiros ter sido apontada por Silveira (2018) como uma
das desvantagens do Protocolo para os brasileiros, a auséncia da escolha dessa
alternativa sugere que tal dificuldade ndo € um empecilho a utilizacdo do sistema. Ou
seja, apesar de a maioria dos brasileiros ndao possuir fluéncia nesses idiomas, isso
nao € um fator relevante para a ndo utilizacéo do referido sistema marcario.

A sexta pergunta (secdo 04) visava descobrir se 0 entrevistado acreditava que

utilizaria o Protocolo de Madri no futuro. Os resultados dessa pergunta foram objeto
da Figura 15 . Das 29 pessoas que responderam essa pergunta, 14 (48,3%) afirmaram
que talvez viessem a utilizar, dependendo do mercado internacional em que fosse
inserir a marca. Tal resposta é compreensivel, tendo em vista que algumas literaturas
apontam que o Protocolo de Madri se torna mais barato em situa¢gdes nas quais ha a
intencdo de proteger a marca em mais de trés paises. Esse € 0 posicionamento, por
exemplo, apresentado no trabalho de Ballagh (2020).

A segunda opcédo mais escolhida foi marcada por 8 entrevistados (27,65%), 0s
quais responderam que com certeza utilizariam, pois entendem ser a opgdo mais
barata. O fato de quase um terco dos entrevistados ter escolhido essa alternativa é
explicada pelo fato de que a literatura costuma listar os baixos custos como um dos
principais beneficios desse sistema marcéario internacional. Pode-se citar, por
exemplo, os trabalhos de Przygoda (2019) e (ABDUGOPIROVICH, 2021).

O terceiro lugar ficou com a opcédo marcada por 4 entrevistados (13,8%), os
quais responderam que nao viriam a utilizar o sistema por entenderem ndo ser
vantajoso em relacdo a honorarios e custos com correspondentes estrangeiros. Para

esses guatro entrevistados o questionario foi encerrado.

Interessante destacar que a escolha dessa alternativa por quatro entrevistados
provavelmente ocorreu pelos mesmos motivos que levaram trés entrevistados a

escolher resposta semelhante na pergunta 5 da sesséo 4 (Figura 14 ). Percebe-se que

0s trés entrevistados da questdo 5 (sessdo 4 — Figura 14) que escolheram a

alternativa relacionada aos honorarios é provavelmente esses mesmos trés

entrevistados, ao responder a questao 06 da sessao 04 também escolheram a opcéo
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relacionada com a remuneracao dos profissionais da area. Contudo, na Figura 15
houve um entrevistado a mais que escolheu essa resposta.

Percebe-se que a questdo dos honorarios dos profissionais atuantes nesse
sistema € um ponto importante para a utilizacdo ou ndo do Protocolo de Madri por
esses profissionais. Senso assim, na secdo 06 da presente pesquisa, sera
apresentada sugestao para a solucédo desse problema.

A opcédo que foi menos escolhida (apenas 3 pessoas) foi a de que né&o
conhecem suficientemente o assunto, mas que talvez viessem a utilizar. Isso
demonstra a falta de conhecimento relativamente aprofundado (como por exemplo,
questdes praticas relacionadas ao peticionamento e ao andamento desse tipo de
processo marcario) pode estar impedindo uma parcela desses profissionais de
utilizarem o referido Protocolo. Nesse aspecto, talvez a presente pesquisa possa
auxiliar essa parcela de profissionais.

A quinta pergunta da sessédo 05 (Figura 16) que visava descobrir quantos

depdsitos ja haviam sido realizados ou estavam para ser realizados pelo advogado
por meio do Protocolo foi aplicada aos entrevistados que responderam a questao 04
da secédo 03 (Figura 13) no sentido de ja haverem depositado marcas pelo Protocolo
de Madri ou estarem preparando a documentacao para o(s) primeiro (s) depdsito (s)
por este sistema.

Dos dez entrevistados que responderam essa pergunta, 3 entrevistados (30%)
responderam entre 1 e 5 depdsitos; 2 entrevistados (20%) responderam entre 5 e 10
depdsitos; outros 2 (20%) responderam entre 10 e 25 depdsitos e outros 3
entrevistados (30%) responderam mais de 25 depdsitos. Ou seja, o resultado foi bem
equilibrado, tendo em vista que o percentual de maiores depositantes (mais de 25
depdsitos) equivale a 30% dos entrevistados, 0 mesmo percentual dos menores
depositantes (até 5 depdsitos). Da mesma forma, o grupo que ja depositou ou esta
para depositar entre 5 e 10 processos marcarios por esse sistema representou o
mesmo percentual de entrevistados que escolheu a opgéo entre 10 e 25 depdsitos
(20% dos entrevistados cada grupo).

Apesar de dez respondentes ser um numero pequeno de amostragem para
essa pergunta, o resultado sugere que dentre os entrevistados que estdo utilizando
esse sistema marcério internacional hd uma relativa boa utilizagédo desse sistema.

A pergunta 06 da secédo 05 visava verificar o grau de satisfacdo deles com o

Protocolo de Madri e foi apresentada na Figura 17. Dos 10 respondentes, 4
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entrevistados (40%) responderam estarem satisfeitos; 3 pessoas (30%) responderam
estarem muito satisfeitos e outros 3 (30%) responderam estarem pouco satisfeitos,
pois nhdo gerou tao baixos custos como esperavam, mas conseguiram atingir seus
objetivos.

Nota-se que nenhum entrevistado marcou a opcao “insatisfeito”. Isso
demonstra que dentre os usuarios do Protocolo de Madri tem havido um relativo grau
de satisfacdo, sendo que 70% dos entrevistados ou estava satisfeito ou muito
satisfeito com o sistema. E, mesmo os 30% que marcaram a opg¢ao “pouco satisfeito”,
o fizeram em relacdo a custos, pois 0s objetivos foram alcancados. A pouca satisfacéo
desses 3 entrevistados pode ser porque, provavelmente, eles usaram o sistema para
depositar suas marcas em menos de trés paises e, a literatura indica que a partir de
trés paises designados € que os custos se tornam menores, oferecendo melhor custo-
beneficio (BALLAGH, 2020).

O resultado dessa pergunta confirma que o uso do Protocolo de Madri pelos
brasileiros deve ser incentivado, pois gera alto grau de satisfacdo entre seus usuérios
(70%), os quais cogitam voltar a utilizar futuramente esse sistema para a prote¢ao de
suas marcas.

A questdo 07 da secdo 06 visava verificar se na opinido do entrevistado o

Protocolo de Madri era ou ndo um sistema vantajoso e foi apresentada na Figura 18 .
Dos 34 advogados que responderam essa pergunta, 19 deles (55,9 %) escolheram a
opcdo “Depende da situacdo. Em algumas situacdes pode néo ser favoravel” e 15
entrevistados (44,9%) responderam que entendem o sistema como sendo vantajoso.
A opcdo de que o sistema ndo seria vantajoso nao foi escolhida por nenhum
entrevistado.

Tal resultado demonstra que os advogados atuantes na area concordam com
a literatura no sentido de que, na maioria dos casos, ele € um sistema vantajoso para
o usuario. O resultado dessa pergunta confirma o resultado da pergunta da Figura 17,
no sentido de que ambas demonstram que o uso do Protocolo de Madri precisa ser
mais estimulado no pais.

A questdo 08 da secéo 06 visava verificar a opiniao do entrevistado sobre os

pontos considerados favoraveis do Protocolo e foi apresentada na Figura 19.
Esclarece-se que a referida questao permitia a marcagao de mais de uma resposta.
A alternativa camped dos 35 respondentes foi a que continha “Menor

burocracia, processo unico, unico idioma” foi marcada 25 vezes, correspondendo a
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71,4% das respostas. A opcdo que ficou em segundo lugar foi a que continha
“Depodsito multiclasses e cotitularidade” foi marcada 13 vezes, correspondendo a
37,1%. Em terceiro lugar, a resposta “menores custos e Unica moeda” foi marcada 10
vezes (28,65%). E, o item que recebeu menos marcacdes foi 0 que continha “maior
previsibilidade”, a qual foi marcada apenas 5 vezes (14,5%).

Tal resultado demonstra que para os procuradores atuantes na area de Pl no
Brasil a maior atratividade desse sistema € “Menor burocracia, processo unico, Unico
idioma”. Essas opcdes estdo dentre as elencadas pela WIPO como as principais
vantagens do Protocolo de Madri (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION, [s. d.]). Ou seja, esse sistema vem cumprindo, na pratica, a
proposta que levou a sua criagdo, constituindo-se em um sistema vantajoso para a
maioria dos seus usuarios, tornando o registro de marcas em outros paises mais facil
e acessivel.

A guestdo 09 da secéo 06 tinha por objetivo verificar a opinido do entrevistado

sobre os pontos do Protocolo de Madri que ele considera desfavoraveis e seu
resultado foi apresentado na Figura 20. A pergunta também foi respondida por 35
pessoas e, também, permitia a escolha de mais de uma opcao.

A resposta escolhida mais vezes (23) foi a opcéo “elevados custos quando é
necessario apresentar manifestacéo a Oposicéo ou ao Ataque Central”. Na secao 06
da presente pesquisa sera apresentada sugestado para esse problema identificado.

Sobre o tema “manifestacdo a Oposicdo e ao Ataque Central”, importante
esclarecer que ambas ocorrem em momentos distintos A primeira manifestacéo
ocorre dentro do prazo estabelecido pelo pais designado (o prazo para Oposicéo abre-
se apods a publicacdo do pedido de registro da marca). A segunda, por sua vez, pode
ocorrer dentro dos cinco primeiros anos apds o registro internacional realizado pela
Secretaria Internacional da WIPO (NERES, 2019). Contudo, ambas as manifestacdes
devem ser protocoladas perante o pais designado, de acordo com as normas
nacionais daquele pais (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s.
d.]). Por isso, costumam acarretar a necessidade de contratacao de “correspondentes
estrangeiros”, que sdo pessoas hacionais daquele pais e, consequentemente,
possuem o0 conhecimento necessario da legislacdo nacional para a redacdo das
referidas peticdes. Tal contratacdo acarreta custos, muitas vezes, elevados ao
depositante.
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Empatadas em segundo lugar, com 6 marcacdes cada (17,6% cada), ficou o
“Ataque central” e “outros motivos”. Nota-se que o Ataque Central também esta
inserido na preocupacdo de quem marcou a opg¢ao “b”, relacionada aos custos
decorrentes de tal circunstancia.

Em terceiro lugar, foi escolhida a opcdo “baixa remuneracdo”, a qual foi
marcada 5 vezes (14,75%). A escolha dessa alternativa confirma as respostas das
guestdes apresentadas nas Figuras 14 e 15, as quais também estdo relacionadas
com a remuneracao dos profissionais.

A opcédo menos escolhida foi a “ndo tenho fluéncia em nenhum dos idiomas
adotados pelo Protocolo”, a qual foi marcada apenas 3 vezes.

O resultado dessa pergunta (Figura 20 ), provavelmente, esta relacionado com
a resposta marcada por 55,9% dos entrevistados na questao sétima pergunta (secéo

06 — Figura 18), os quais escolheram a opcao “Depende da situacdo. Em algumas
situacdes pode néo ser favoravel”. A toda evidéncia os elevados custos decorrentes
da necessidade de apresentacdo de Manifestacdo a Oposicdo ou ao Ataque Central
podem estar relacionados com as situagdes nas quais 0 sistema pode ndo ser
favoravel. Portanto, sdo pontos que devem ser melhorados pela WIPO e/ou pelo INPI,
dentro das competéncias de cada um.

Contudo, ressalta-se que um depdsito internacional pode transcorrer
tranquilamente, sem nenhuma apresentacao de Oposi¢cédo ou de Ataque Central por
terceiros.

A guestdo 10 (sessdo 06) visava verificar se 0 entrevistado acreditava que

alguma regra do Protocolo deveria ser melhorada e, em caso de resposta afirmativa.
A referida questéo permitia a escolha de apenas uma alternativa. Os resultados desse
guestionamento foram apresentados na Figura 21 .

Dos 35 respondentes, 11 pessoas (31,4%) entendiam que sim, que algumas
regras precisavam ser melhoradas pela WIPO. A escolha dessa alternativa,
provavelmente, esta relacionada com o resultado da pergunta anterior (Figura 20 ) que
marcou como maiores desvantagens do sistema o0s altos custos no caso de
necessidade de Manifestacdo a Oposicao e Ataque Central. Isso porque tais regras
sdo de competéncia da WIPO no que tange aos aspectos gerais. Ja regramentos
especificos sobre o tramite em tais situagcdes é de competéncia interna de cada pais.

O segundo lugar ficou com a opcao que h4 regras a serem melhoradas tanto

pela WIPO quanto pelo INPI, a qual foi marcada por 9 entrevistados, correspondendo
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a 25,7% das respostas. A competéncia da WIPO é para as normas relativas ao
regramento desse proprio sistema marcario internacional. A competéncia do INPI esta
relacionada a normas de direito interno, como por exemplo, o depésito multiclasses e
a cotitularidade, opcao escolhida por 37,1% dos entrevistados na questéao
apresentada na Figura 19.

O terceiro lugar ficou com a opcao de que as regras a serem melhoradas eram
apenas as de direito interno (de competéncia do INPI), a qual foi marcada por 8
pessoas (22,9%). A toda evidéncia as regras que precisam ser melhoradas pelo INPI
estéo relacionadas a opc¢ao “outros motivos” escolhida na pergunta anterior (Figura
20) 6 vezes (17,6%). Isso porque o INPI s6 tem competéncia para regular normas
relacionadas ao direito interno do pais e as demais opc¢des apresentadas na questao
da Figura 20 ou estavam relacionadas com normas de competéncia da WIPO
(idiomas; custos quando necessario apresentar manifestacdo a Oposicdo ou ao
Ataque Central; e o proprio Ataque Central) ou com a remuneracéo dos profissionais.

A opcao de que as regras sao claras e ndo precisam ser melhoradas foi a
escolhida por 5 pessoas (14,3%), para as quais 0 questionario foi encerrado.

O ultimo lugar nessa pergunta ficou com a alternativas “outros assuntos”, a qual
foi marcada apenas duas vezes. Na secdo 6 do presente trabalho sera apresentada
sugestéo para identificacdo desses assuntos.

A Ultima pergunta (questdo 11 - secao 07) foi apresentada na Figura 22 . Tal

guestionamento foi respondido apenas por 30 pessoas e visava verificar sobre quais
temas o0s entrevistados acreditavam que o Protocolo precisava ser melhorado.
Exatamente metade dos entrevistados (15) responderam “Situacfes relacionadas a
Oposicao, Recurso e as respectivas manifestacées”. A escolha dessa alternativa
confirma o resultado da pergunta representada na Figura 20, na qual a op¢do mais
marcada foi a que abordava aspectos relativos a Oposicao e a Manifestacdo, bem
como a escolha da alternativa “a” (escolhida por 31,4% dos entrevistados) na questéo
apresentada na Figura 21, pois 0 regramento relativo a situacdes em que ocorra
Oposicdo e Manifestacdo € de competéncia da WIPO, embora normas mais
especificas sobre esse tema sejam, de competéncia interna dos paises.

O segundo lugar ficou com a opc¢éao “outros temas”, escolhida por 8 pessoas
(26,7%). Na secdo 6 do presente trabalho sera apresentada sugestdo para

identificacdo desses “outros temas”.
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A terceira op¢cao mais escolhida foi o “Ataque Central”, marcada por 4 pessoas
(13,3%). Isso confirma a literatura, que aponta o Ataque Central como uma das
principais desvantagens do sistema. Pode-se citar como exemplo, o trabalho de
Przygoda (2019).

A opcao “idiomas” foi marcada por 2 pessoas e a alternativa “depdsitos
multiclasses” foi marcada apenas por 1 entrevistado. Em relagcdo aos idiomas,
interessante lembrar que na questéo apresentada na Figura 14 a falta de fluéncia no
inglés ou no espanhol ndo foi escolhida por nenhum dos entrevistados como um dos
motivos para a nao utilizacdo do Protocolo de Madri. Contudo, restou identificada
como um dos pontos que seria hecessario haver modificacdo nas regras do Protocolo
de Madri. Ou seja, esses dois entrevistados, a toda evidéncia, concordam com a
opinido de Silveira (2018), no sentido de que a escolha apenas dos idiomas inglés e
espanhol € uma desvantagem desse sistema. Provavelmente, tais entrevistados
desejam a inclusdo do idioma portugués dentre os idiomas oficiais desse sistema
marcério, o que sem duvida, facilitaria muito a utilizacdo dele pelos brasileiros e
demais paises de origem portuguesa.

No que tange ao sistema multiclasses, marcada por um entrevistado, tal
sistema é novo no Brasil, pois passou a existir apenas ap0s a adesao brasileira ao
Protocolo de Madri, sendo a regulamentacao interna desse tema de competéncia do
INPI. Contudo, restou evidenciado que a esmagadora maioria dos entrevistados (29
dos 30) ndo considera haver necessidade de modificar as normas existentes sobre
esse tema. Dessa forma, pode-se considerar a regulamentacao existente sobre esse
tema como majoritariamente satisfatoria da forma como se encontra.

A opcéo “Cotitularidade” n&o foi marcada por nenhum entrevistado. Isso
demonstra que a regulamentacédo interna pelo INPI em relacdo ao tema esta sendo

entendida como satisfatoria pelos usuarios.

Portanto, o survey aplicado aos escritorios de Pl identificou como provaveis
motivos para uma suposta baixa utilizagédo do Protocolo de Madri pelos brasileiros:

» Os profissionais que atuam como procuradores nesse sistema acreditam
gue este ndo é vantajoso financeiramente em relacdo a honorarios. Essa
conclusao é resultado das respostas obtidas nas questdes 05 e 06 da
secao 04 (Figuras 14, 15 e 20 );
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» Elevados custos decorrentes da necessidade de apresentacdo de
Manifestacdo a Oposicdo ou ao Ataque Central sdo as principais
desvantagens desse sistema, conforme os resultados das respostas
apresentadas nas questdes das Figuras 19, 20 e 21 ;

» Situacdes relacionadas a Oposicdo, Ataque Central, Recurso e as
respectivas manifestacfes estdo dentre as que mais precisam ser
melhoradas, de acordo com as respostas obtidas na questao da Figura
22.

Esclarece-se que embora o tema relacionado aos idiomas do protocolo tenha
sido escolhido por dois entrevistados na questédo apresentada na Figura 22 como um
dos temas que entende que devem ser melhorados nesse sistema marcario
internacional, a falta de fluéncia nos idiomas oficiais do Protocolo de Madri (inglés e
espanhol) ndo parece ser um obstaculo a utilizacdo do Protocolo de Madri pelos
brasileiros, tendo em vista que na questao apresentada na Figura 14 a alternativa que
apresentava essa hipétese néo foi escolhida por nenhum dos entrevistados como um
dos motivos para a ndo utilizagdo do Protocolo. Por essa razdo, os idiomas do
Protocolo ndo foram relacionados como provaveis obstaculos a utilizacdo do mesmo
pelos brasileiros.

A seguir, apresenta-se a discusséo dos resultados obtidos por meio do survey

aplicado aos demais usuarios marcarios brasileiros.

5.4. DISCUSSAO DOS RESULTADOS DO SURVEY APLICADOS AOS
DEMAIS USUARIOS MARCARIOS BRASILEIROS

A primeira pergunta visava verificar o ramo de atuacdo da empresa, a fim de

verificar se ha ou nédo algum setor empresarial que possui menor interesse no
Protocolo de Madri. O resultado dessa pergunta foi representado no grafico da Figura
23. Restou demonstrado que, apesar de apenas dois entrevistados se declararem
atuantes no agronegocio, a presente pesquisa conseguiu coletar opinides dos quatro
principais setores econdmicos, com destaque para as empresas prestadoras de
servigos, as quais representaram mais de um tergco dos respondentes.

A sequnda pergunta visava verificar o tempo de atuacdo da empresa no

mercado e foi apresentada na Figura 24 . O resultado dessa pergunta demonstra que
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a grande maioria das empresas com marcas registradas (28 entrevistados = 87,5%)
€ composta por empresas que atuam ha mais de dez anos no mercado. Ou seja,
aparentemente, as empresas passam a possuir maior interesse no registro de suas
marcas apenas ap0s estarem mais “consolidadas” no mercado. Isso confirma a
pesquisa de Bellée e Cadore (2019), a qual realizou um estudo de caso em uma
empresa que atuou 39 anos no mercado brasileiro sem buscar a protecdo de sua
marca.

A terceira pergunta visava verificar as regides do pais em que a empresa

entrevistada possui sede ou filial e teve seu resultado apresentado na Figura 25.
Restou evidenciado que apesar do baixo numero de respondentes, a pesquisa
conseguiu amostragem satisfatéria, pois apesar de a grande maioria dos
entrevistados possuir sede ou filial apenas na regido sul, houve um entrevistado da
regiado sudeste e, inclusive, dois entrevistados que possuem sede ou filial em mais de
uma regido do pais.

A gquarta pergunta visava verificar quantas marcas 0s entrevistados possuem

depositadas no pais e seu resultado foi apresentado na Figura 26 . Foi demonstrado
que a maioria dos entrevistados (23) possuem até 3 marcas depositadas ou
registradas no pais e que 4 entrevistados ainda ndo haviam depositado marca perante
o INPI, estando em fase de preparacédo para o primeiro depdsito marcario. Ou seja,
dos 32 entrevistados, 27 ou ndo possuiam marca depositada ou possuiam menos de
trés. Apenas quatro entrevistados possuiam mais de dez marcas
depositadas/registradas no pais. Ou seja, apenas um oitavo dos entrevistados investe
significativamente em registros marcarios.

Ressalta-se que embora o sistema multiclasses esteja regulamentado no
Brasil, na pratica, cada depdsito nacional marcério sé pode ser efetuado em uma Unica
classe. Sendo assim, os brasileiros ao optarem pelo Protocolo de Madri para a
protecdo internacional de suas marcas, precisam realizar um depdsito internacional
para cada marca base, ja que esta esta vinculada a uma unica classe internacional.
Contudo, podem usar esse Unico depdsito para proteger a marca em diversos paises
(WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

A quinta pergunta (secdo 02) objetivava verificar se o entrevistado possuia

marca depositada/registrada em outro(s) pais(es) e foi apresentada na Figura 27 . Os

hY

6 entrevistados que responderam de forma afirmativa a quinta pergunta, foram
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direcionados_a questédo *, na secao 03 (Figura 28 ), a fim de verificar se o entrevistado

tinha ou ndo conhecimento sobre o Protocolo de Madri.
Os 26 entrevistados que responderam de forma negativa a questao
apresentada na Figura 27 , foram direcionados a_pergunta 6, na secéo 04 (Figura 29),

a fim de verificar por qual motivo ndo haviam buscado a protecdo de suas marcas no
mercado internacional.

A guestdo * da secdo 03 visava verificar se 0 entrevistado que possui marca

depositada/registrada em outro(s) pais (es) ja ouviu falar sobre o Protocolo de Madri,
tendo sido apresentada na Figura 28 .
A maioria (9 respondentes = 64,3%) disse nunca ter ouvido falar sobre o

Protocolo. O questionario foi finalizado para essas pessoas. Nota-se que mais da

metade dos entrevistados nao tinham ouvido falar do Protocolo de Madri. Isso
demonstra que ha falta de divulgacéao desse sistema marcario no pais, o que pode ser
um dos principais fatores da baixa utilizacdo do protocolo pelos brasileiros. Na secéo
6 do presente trabalho serdo apresentadas sugestdes que visem resolver essa
guestao.

Em segundo lugar, 3 entrevistados (21,4%) disseram ter ouvido falar
superficialmente sobre o assunto. Um entrevistado (7,1%) disse que conhece

razoavelmente sobre a matéria. Esses 4 entrevistados gue marcaram as letras “c” ou

“d” na questao *, foram direcionados a questdo 07, localizada na secdo 06 (Figura

31).

E, um Unico entrevistado (7,1%) respondeu que conhece e tem marca
registrada por meio desse sistema. Esse Unico entrevistado que respondeu a questao
* da secédo 03 (Figura 28) afirmando que conhece e tem marca registrada pelo
Protocolo de Madri (alternativa “b”) foi direcionado a guestao 07 da secéo 05 (Figura
30).

O fato de 12 (9+3) dos 14 respondentes dessa pergunta nunca terem ouvido
falar do Protocolo de Madri ou terem ouvido falar de forma superficial confirma a
pesquisa de Bellé e Cadore (2019), a qual constatou que a falta de conhecimento
sobre o registro marcario € um dos principais fatores para as empresas brasileiras
deixarem de buscar a protecdo de suas marcas. Apesar de a pesquisa dos referidos
autores ter sido direcionada a registros nacionais de marca, o resultado da pergunta *
(Figura 28) sugere que o desconhecimento sobre o Protocolo de Madri é um
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importante fator para a ndo utilizac&do do referido sistema marcario internacional pelos
brasileiros.

A guestdo 06 na secao 04 (Figura 29 ) questionou o0s entrevistados que haviam

marcado letra “b” na questdo 05 da secdo 02 (Figura 27) sobre o motivo de o

entrevistado nunca ter depositado marca por meio do Protocolo de Madri. O resultado

da pergunta 06 (secdo 04) foi apresentado na Figura 29 .

Dezesseis entrevistados (66,7%) alegaram falta de interesse no mercado
internacional. Para esses entrevistados, 0 questionario foi finalizado. Na secéo 06 do

presente trabalho, sera apresentada sugestéo para que se descubra os motivos dessa
alegada falta de interesse no mercado internacional.

Destaca-se, ainda, que 8 entrevistados (33,3%) responderam que imaginam
gue tenha altos custos. A resposta desses 8 entrevistados sugere que eles nao
conhecem o sistema do Protocolo de Madri, pois a bibliografia sugere que esse
sistema é financeiramente mais vantajoso do que o registro internacional pelo sistema
da CUP na maioria das situacdes (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION, [s. d.]). Sendo assim, tal resposta parece demonstrar que, embora
0s entrevistados tenham um certo conhecimento sobre o tema, ndo o conhecem de
forma aprofundada, ja& que n&o possuem certeza em relacdo aos custos desse
sistema. Sendo assim, na se¢cdo 06 do presente trabalho, apresentar-se-a solucdes
visando resolver esse problema,

A alternativa “c” néo foi escolhida por nenhum entrevistado. Ou seja, nhenhum
deles estava preparando documentacdo para 0 primeiro depodsito marcario
internacional.

O Unico entrevistado que havia respondido que tinha marca depositada por
meio do Protocolo de Madri foi direcionado a pergunta 07 da secdo 05 que visava

verificar o grau de satisfacdo dele com o sistema. O resultado dessa questdo é
apresentado na Figura 30. O unico entrevistado que utilizou o Protocolo de Madri
declarou estar satisfeito com esse sistema, inclusive sendo possivel voltar a utiliza-lo
no futuro.

Apesar de ser uma amostragem pequena, tal resultado sugere que o sistema
marcario do Protocolo de Madri pode ser vantajoso, como € afirmado pela literatura
em geral.

A questéo 07 da secéo 06 foi respondida pelos 5 entrevistados que marcaram

as alternativas “c” ou “d” na questédo * da secao 03. Ela questionava: “Caso conheca
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o Protocolo de Madri, mas ndo tenha marca(s) depositada(s) por meio dele, acredita
que futuramente utilizaria o Protocolo de Madri?” A Figura 31 apresentou o resultado
dessa questao, o qual mostrou que 3 entrevistados (60%) ndo conhecem o suficiente
do assunto para poder opinar (encerrando-se 0 questiondrio para esses

entrevistados). Ou seja, esses trés possuem pouca informacéo sobre o Protocolo de

Madri. Apesar da amostragem ser pequena, esse (falta de conhecimento suficiente
sobre o tema) parece ser um dos motivos para a aparente baixa utilizagdo desse
sistema pelos brasileiros.

A pergunta 7.1 da secdo 07 visava verificar se quem esta se preparando para

depositar marca em outro pais ja ouviu falar do Protocolo de Madri. O resultado dessa
pergunta foi apresentado na Figura 32 e foi no sentido de que a falta de informacao
sobre a existéncia, o funcionamento e as vantagens do Protocolo de Madri parece ser
um importante motivo para a baixa adocéo desse sistema pelos brasileiros.

A pergunta 8 da secéo 8 questionava se o entrevistado possuia alguma duvida

sobre o Protocolo de Madri e foi apresentada na Figura 33 . Os trés entrevistados aos
guais foi aplicada essa pergunta responderam que ndo conhecem suficientemente o

assunto para possuir duvidas, tendo sido encerrado 0 questionario para esses

entrevistados.

O guestionario aplicado aos usuarios marcarios brasileiros identificou, portanto,
as seguintes hipoteses para a aparente baixa utilizagdo do Protocolo de Madri pelos
brasileiros:

» Falta de conhecimento sobre a existéncia e as normas do Protocolo de
Madri pela maioria dos entrevistados. Essa hipotese foi verificada na
maioria das perguntas aplicadas e em todas essas a maioria das
respostas confirmou tal suspeita;

» Aparente falta de interesse no mercado internacional de alguns
entrevistados. Essa hipotese € resultado das respostas a questdo 6 da
secao 04 (Figura 29).
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6. POSSIVEIS SOLUCOES

A seguir, sera abordado cada um dos problemas identificados nos dois surveys
e as possiveis solu¢cdes aos mesmos:

1 — Falta de conhecimento sobre o tema  => restou evidenciado que 0s
depositantes de marcas brasileiros, em sua grande maioria ndo conhecem o Protocolo
de Madri ou ja ouviram falar apenas de forma superficial sobre o tema.

Uma forma de resolver isso € investir em publicidade e eventos académicos e
profissionais que abordem o tema.

Entidades como o INPI, a ABAPI, a ABPI, a OAB, 0 SESC, o SENAI, o SEBRAE
e as universidades devem promover eventos direcionados ao tema, com ampla
divulgacdo dos mesmos. Visando maior acesso a esses eventos é aconselhavel que
0S mesmos tenham custos a precos acessiveis ao publico destinado ou até mesmo
alguns sejam promovidos de forma gratuita, quando necessario para obter maior
interesse do publico destinado. Dessa forma, haverd maior incentivos a participacédo
desses eventos e, consequentemente, ocorrera maior esclarecimento dos
empresarios/usuarios marcarios brasileiros sobre o funcionamento e as vantagens
desse sistema.

Sugere-se, ainda, a publicacdo dos resultados dessa pesquisa nas revistas
periddicas da ABPI, ABAPI e OAB, pois essa é uma forma de encontrar solugbes aos
problemas identificados e de divulgar a existéncia e as vantagens do Protocolo de
Madri.

2 — Falta de interesse no mercado internacional => primeiramente, faz-se
necessario a realizacdo de pesquisas junto aos usudarios marcarios brasileiros a fim
de identificar as causas dessa falta de interesse no mercado internacional. Tais
pesquisas podem ser promovidas pelo SEBRAE, pelo SENAI, pelo SESI por meio de
pesquisas junto aos seus associados, bem como promovidas por universidades por
meio de pesquisas cientificas e, inclusive, em alguns casos, junto aos seus parques
tecnolégicos/incubadoras.

Identificadas as causas dessa falta de interesse, torna-se necessario comunicar
as autoridades legislativas competentes e ao INPI o resultado das pesquisas, de forma
que sejam possibilitadas as implementa¢fes das medidas necessérias ao incentivo
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para o ingresso das marcas brasileiras no mercado externo e, consequentemente,
fomentando as exportacbes do pais, 0 que provavelmente também tera impacto

positivo na economia interna do pais.

3 — Suspeita de que o sistema ndo € vantajoso aos p rofissionais que
atuam como procuradores em relagcdo a honorarios => Tal problema pode ser
solucionado com a inser¢ao desse tipo de servi¢co — realizado a nivel internacional -
nas tabelas de honorarios da OAB. Dessa forma, os profissionais dessa area - a
maioria com formacéo juridica - terdo uma ideia minima de padronizacéao de valores

de seus honorarios, que seja considerada justa pelo 6rgao de classe (OAB).

4 — Elevados custos relacionados a apresentacdo de Manifestacdo a
Oposicao ou ao Ataque Central => a questao desses custos, provavelmente, esta
relacionada ao fato de que para responder a Oposicdo e ao Ataque Central é
necessario constituir representante no pais em que foi apresentada a Oposi¢céo ou o
Ataque Central. Isso porque, tais manifestagcbes devem ocorrer dentro do sistema
marcario nacional de cada pais designado (em periodos distintos, pois a manifestacao
a Oposicdo ocorre, em regra, dentro do prazo de 18 meses que 0 pais designado
possui para decidir sobre o pedido de registro marcario; ja a manifestacdo ao Ataque
Central ocorre nos cinco anos posteriores ao registro pela secretaria internacional) e,
dessa forma, é essencial um conhecimento aprofundado do referido sistema nacional.
Isso torna necessaria a utilizacdo de correspondentes estrangeiros, 0s quais
conhecam profundamente as regras marcarias desses paises.

Sendo assim, caso o pedido internacional seja objeto de oposi¢ao ou de ataque
central, 0s custos para constituir representante no pais designado tornam mais altos
0S custos com o registro marcario.

Tendo em vista que esse tipo de regramento do Protocolo de Madri (sobre a
submissdo as regras marcéarias do pais designado no caso de Oposicdo, Ataque
central ou Manifestacdo a essas peticdes) é de competéncia da WIPO, sugere-se
levar a mesma tal preocupacdo dos usuarios marcarios brasileiros, a qual pode
corresponder a preocupacdo de usuarios marcarios de outros paises membros do
Protocolo.

Uma solucéo possivel seria a de que os paises signatarios oferecessem um

certo “desconto” para o servico de correspondente estrangeiro aos demais paises



136

membros do Protocolo quando o processo marcario fosse apresentado por meio do
Protocolo de Madri. Dessa forma, o Protocolo de Madri se tornaria ainda mais
vantajoso e, portanto, alvo de maior adesao.

Contudo, como a solucdo desse problema afetaria a todos os paises signatarios
do Protocolo, é necessario que a diminuicdo de custos esteja relacionada a medidas
gue néo prejudiquem financeiramente nenhuma das partes contratantes.

Dessa forma, sugere-se, ainda, que a WIPO realize pesquisas junto a seus
membros no sentido de verificar o grau de insatisfacdo em relacdo a esses custos,

bem como possibilitando receber propostas de solu¢cdes para as mesmas.

5 — Necessidade de melhoria das normas relacionadas a Oposicao,
Ataque Central, Recurso e as respectivas manifestag ~ des => as normativas gerais
sobre esses temas sdo de competéncia da WIPO e as especificas de competéncia
interna de cada pais (no caso brasileiro, do INPI).

Sendo assim, sugere-se ao INPI que realize junto aos seus Usuarios pesquisas
sobre tais temas, buscando identificar quais os aspectos especificos desses temas
que os brasileiros entendem precisar de melhorias.

A partir dos resultados, que o INPI tome as medidas consideradas necessarias
para a solucdo dos problemas identificados que sejam da sua competéncia, bem como
gue o INPI elabore e encaminhe um relatorio:

- a WIPO sugerindo alteracdes em relacdo aos aspectos gerais (tornando
possivel que a WIPO realize as alteracfes sugeridas ou de outras similares que
julguem mais adequadas, mas que atinjam 0 mesmo objetivo); e

- aos poderes legislativos nacionais competentes para as legislativas
especificas necessarias que extrapolem a competéncia do INPI.

Acredita-se que com essas medidas havera um crescimento natural do nimero

de depdsitos brasileiros por meio do Protocolo de Madri.

Finalizada a pesquisa, apresenta-se a seguir as conclusoes.
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7. CONCLUSOES:

O objetivo dessa pesquisa foi o de analisar como vem ocorrendo a utilizacéo
pelos brasileiros do Protocolo de Madri. Tal objetivo foi alcangado por meio cinco
etapas, quais sejam:

12) revisdo de literatura com analise documental, elaboracdo de Canvas e
SWOT,

2?2) elaboragéo de dois surveys; um direcionado a escritérios de Pl e outro
direcionado a clientes marcarios de um escritdrio com sede nos estados do Rio
Grande do Sul e de Santa Catarina e atuacdo a nivel nacional e internacional;

3%) verificacdo, por meio de dados obtidos no site do INPI, o nimero de
depdsitos de marcas realizados anualmente por depositantes nacionais e
estrangeiros, bem como verificagdo de quais sdo 0s principais depositantes marcarios
residentes e nédo residentes no pais;

43) realizacdo de um estudo comparativo do nimero de depdsitos marcarios
brasileiros em relacdo a outros paises que integram o protocolo, por meio de dados
obtidos no site da WIPO, sobre depdsitos marcarios de outros paises, nos primeiros
dois anos apos a adesdo dos mesmos ao Protocolo de Madri;

5%) realizacdo de uma busca na literatura, a fim de encontrar possiveis
respostas e/ou solugdes aos problemas identificados, bem elaboragéo de um relatério
descritivo contendo os problemas identificados e as solu¢gbes encontradas.

A pesquisa promoveu contribuicdes tedricas e praticas para o tema.

A presente pesquisa colaborou para a prética, pois:

| - apresentou organograma com 0O passo-a-passo do funcionamento do
Protocolo de Madri, tanto na etapa nacional quanto na internacional, apresentando
alertas e dicas para os usuarios. Tal organograma facilitara a compreensdo e a
utilizacao desse sistema pelos brasileiros;

Il - realizou andlise sobre os principais paises interessados em proteger suas
marcas no Brasil, desde 2018 até quase dois anos apés a adesdo do Brasil ao
Protocolo de Madri. Tal andlise é relevante para auxiliar as empresas brasileiras na
tomada de decisdo sobre em quais paises é promissor inserir seus produtos e servigos
e, consequentemente, proteger suas marcas, inclusive por area de interesse de

acordo com as NCLs mais requeridas;
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Il - identificou que os brasileiros que buscam a protecdo de suas marcas em
outros paises estdo utilizando pouco o sistema do Protocolo de Madri. O numero de
depdsitos brasileiros em quase dois anos apds a adesdo ao referido sistema é
relativamente menor se comparado com o0s depdsitos marcarios realizados pelos
paises abordados no estudo comparativo. Dessa forma, restou comprovado que a
utilizacao brasileira desse protocolo vem sendo baixa;

IV - identificou alguns provaveis motivos para a baixa utilizacdo do Protocolo
de Madri pelos empreendedores brasileiros, como o fato de que uma parcela destes
NAo possuir interesse em proteger suas marcas no mercado internacional e, ainda, a
falta de conhecimento sobre a existéncia, as caracteristicas e o funcionamento desse
sistema marcario internacional;

V - identificou alguns provaveis motivos para a baixa utilizagdo do Protocolo de
Madri pelos escritorios de PI brasileiros, como por exemplo, que esses profissionais
entendem que esse sistema nao € vantajoso financeiramente em relagéo a honorarios
e que ha elevados custos decorrentes da necessidade de apresentacdo de
Manifestagdo a Oposicdo ou ao Ataque Central. Identificou, ainda, que situagfes
relacionadas a Oposicdo, Ataque Central, Recurso e as respectivas manifestacbes
estdo dentre as regras que mais precisam ser melhoradas;

VI - apresentou sugestdes de solucdes para os problemas identificados,
buscando aumentar a utilizagao do Protocolo de Madri pelos brasileiros. Pode-se citar,
por exemplo, a necessidade de realizacdo de eventos que promovam o conhecimento
sobre a importancia da protecdo marcaria e a existéncia do Protocolo de Madri,
esclarecendo o funcionamento e as vantagens do mesmo, bem como a inclusédo nas
tabelas de honorarios da OAB desse tipo de servi¢o internacional. Apresentou-se,
ainda, a necessidade de realizagdo de pesquisas pelo INPI que visem identificar
pontos especificos do Protocolo que os usuarios entendem necessario serem
aperfeicoados. A publicacéo dos resultados dessa pesquisa nas revistas da OAB, da
ABAPI e da ABPI também é uma das formas de encontrar solu¢cbes aos problemas
identificados e de divulgar a existéncia e as vantagens do Protocolo de Madri. Tais
sugestbes, dentre outras, foram relacionadas no Relatério Técnico Descritivo
(Apéndice D), o qual sera encaminhado as entidades/0rgaos necessarias(os) para que
tais solucdes sejam implementadas.

A colaboracao para a teoria também ocorreu, tendo em vista que:
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| - apresentou uma analise detalhada sobre o funcionamento do Protocolo de
Madri, o qual é um tema recente no pais, com pouca bibliografia envolvendo a adeséo
brasileira e os efeitos praticos da mesma para os brasileiros. Sendo assim, o presente
trabalho supre uma parcela da deficiéncia teérica no Brasil;

Il - confirmou o entendimento de alguns autores, como por exemplo:

a) Barros e Bruch (2021): no sentido de que o numero de depdsitos marcarios
realizados por brasileiros por meio do Protocolo de Madri vem sendo baixo;

b) Przygoda (2019): no sentido de que o Protocolo de Madri é a op¢do mais
barata para a protecdo de marcas em outros paises, bem como que o Ataque Central
€ visto como uma das principais desvantagens do Protocolo de Madri, devendo tal
tema ser objeto de melhorias normativas pela WIPO;

c¢) Ballagh (2020): no sentido de que o Protocolo de Madri torna-se mais barato
quando utilizado para proteger marca em mais de trés paises;

d) Bellé e Cadore (2019): no sentido de que as empresas passam a ter mais
interesse em proteger suas marcas apos estarem mais “consolidadas” no mercado;

e) World Intelectual Property Organizantion - WIPO, [s. d.]: no sentido de que
“Menor burocracia, processo unico, unico idioma” sdo as maiores vantagens desse
sistema.

A pesquisa apresentou algumas limitacdes, como por exemplo:

» 0 numero de respondentes aos dois surveys, que embora tenha gerado
uma amostragem relativamente diversificada, pode ser considerada
pequena para o0 grande numero de destinatarios a quem foram
enviados;

» o fato de nédo se ter conseguido informacdes sobre depdsitos marcério
realizados por meio da CUP, antes e depois da entrada em vigor do
Protocolo de Madri. Tais informacdes ndao se encontram presentes em

nenhum banco de dados marcario disponiveis publicamente.

O tema do Protocolo de Madri é relativamente novo no Brasil, tendo em vista
que a adeséao do pais ao referido Protocolo ocorreu ha pouco mais de trés anos (em
02/10/2019). Contudo, a presente pesquisa comprovou as vantagens do referido
sistema marcario, bem como a baixa utilizagdo desse sistema pelos brasileiros. Sendo

assim, é importante a realizacdo de novos estudos sobre o Protocolo de Madri, como

por exemplo, os que visem responder aos seguintes questionamentos:
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guais sdo os motivos da constatada falta de interesse dos usuarios
marcarios brasileiros no mercado internacional?

quais sdo os aspectos especificos relacionados a Oposicéo, Ataque
Central, Recurso e as respectivas manifestacdes que 0S USUArios
brasileiros entendem ser necessario serem modificados/melhorados?
guais foram os mecanismos utilizados por outros paises a fim de
estimular seus nacionais a utilizarem o Protocolo de Madri? H& como
adaptar esses mecanismos a realizada brasileira? De que forma?
guanto tempo outros paises levaram, em média, para desenvolver um
maior interesse pelo Protocolo de Madri em seus nacionais, apos a
adesdao do pais ao protocolo?

daqui a alguns anos, com o provavel aumento da utilizacdo pelos
brasileiros do Protocolo de Madri, qual setor econémico brasileiro tera
adquirido maior destaque no mercado internacional? Como estimular os
outros setores econbmicos do pais a adquirem um desenvolvimento
equivalente? Tal desenvolvimento no mercado internacional gerou

beneficios econbmicos e sociais para o pais? Quais?
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APENDICE A — MANUSCRITO “EFEITOS DA ADESAO BRASILEI RA
AO PROTOCOLO DE MADRI”

Resuma

Objetivo: As marcas dao destaque e prestigio a um produserwico, diferenciando estes dos
concorrentes, por isso, tornam-se um ativo esiiggra empresarios. A partir de 02/10/2019
o Brasil passou a integrar o Protocolo de Madrgual regula o sistema internacional de
Registro de Marcas. Sendo assim, 0 presente aigiva analisar como vem ocorrendo a
evolucédo dos pedidos de registro de marcas enwddvenBrasil pelo Protocolo de Madri,
verificando os efeitos praticos da adeséo, por desdepdsitos dos pedidos de registro de
marcas.

Metodologia / Abordagem Foi utilizada umaabordagem exploratéria e descritivados
dados obtidos em duas pesquisas realizadas no dardados da WIPO: uma tendo o Brasil
como pais de origem, outra como pais designadanBliese dos dados, foram cruzados alguns
resultados obtidos, a fim de melhor verificar osite6 da entrada em vigor do referido
Protocolo no Brasil.

Descobertas Verificou-se que o Brasil foi designado em 18.d&Bdsitos internacionais, mas
somente 204 depositantes brasileiros utilizaramraioPolo, bem como que 14% desses
depadsitos brasileiros ndo constituiram procuragdoessiitado muito similar ao de depositantes
estrangeiros que nao utilizaram procuradores. @adis Unidos figuraram como maiores
depositantes estrangeiros, bem como principaldesiginado por brasileiros.

Originalidade / Valor: O estudo demonstrou os principais aspectos de @sta sendo a
evolucéo do Protocolo de Madri nesses dois prirmarms de implementagcéo do sistema no
Brasil.

Palavras-chave Sistema de Madri; Brasil; Registro de Marcas; @#p; Evolucéo.
Tipo de Artigo: Artigo de Pesquisa.
1. Introducéo

As marcas dao visibilidade e prestigio a um produtservi¢co. Por isso, muitas se tornam
um ativo estratégico para empresarios (CELA, 2015).

Vivemos em uma era totalmente tecnolégica em quéomunegocios iniciam e sdo
finalizados através de meios digitais. A tecnoldena rapidamente as marcas dos produtos ou
servicos para todas as partes do mundo, aproximasmdomerciantes de seus consumidores.
Para muitos, o fato de as marcas estarem dispaaials na internet pode significar que sejam
passiveis de apropriacao por qualquer pessoa, bagueé verdade. Isso faz com que seja cada
vez mais importante a protecdo de uma marca, queateira geral, s6 ocorre através de
registro junto ao orgao oficial nacional (MAIA, 2D2 Assim, pode-se garantir que terceiros
nao a reproduzam ou a imitem de forma indevidgugieando a reputacdo e os lucros da
empresa.

E importante frisar que a economia mundial é basgmicialmente na exportacdo de
produtos nacionais, bem como os produtos e sers@mselacionados a popularidade de suas
marcas. Em razéo disso, muito governos procuramsdporte para que Seus nacionais
consigam ter suas marcas como reconhecidamentieodeakor. Isso porque marcas famosas
costumam ser consideradas simbolos de seus paiggajndo investimentos
(ABDUGOPIROVICH, 2021).
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Por isso, a marca costuma ser conceituada commbds@cao que exerce, isto €, como um
direito da propriedade intelectual que visa ide@ifum produto ou servico diferenciando-o de
outro igual, semelhante ou afim de outro titulaRASIL, 1996).

Conforme WIPO/INPI (2020, p.16): “O valor da enmgaelepende cada vez mais das suas
ideias originais (inovagéo) e do valor distintivaafca)”. Assim, as empresas inovadoras e que
fornecem ao mercado produtos e/ou servicos quersam diferenciados em razdo da marca
que os identifica podem ter em seus ativos imasec@respondentes até a dois tercos do valor
da empresa. Em alguns casos, a marca pode se datiap mais valioso da empresa.

Isso porque o consumidor relaciona a marca a detada qualidade ou caracteristica
diferenciadora que lhe transmite seguranca e auydim relacdo ao produto ou servico
identificado por ela, distinguindo-o dos produtasservicos das empresas concorrentes.

Alguns exemplos de marcas que séao consideradasudgegvalor, pois superam o valor de
todo o patriménio fisico da empresa: a) Coca-Golgyal vale bilhbes de déblares; b) a Apple,
avaliada, em 2018, em um trilhdo de ddlares; cBrasil, a empresa petrolifera Petrobras,
avaliada em centenas de bilhdes de délares (WIFD/R020, p.16).

O sucesso dessas marcas se da porgue 0s conswrsdosejeitam a pagar mais pelos
produtos representados por tais marcas, ja qudhglsdransmitem uma ideia de qualidade e
reputacdo. Consequentemente, passam a preferisacag de tais produtos em detrimento de
outros produtos de mesma natureza pertencenteisas onarcas que lhes sdo desconhecidas
e/ou que néao lhes transmitem a ideia dos mesmosegat padrdes de qualidade.

Tais exemplos demonstram a importancia de se baspestecdo de uma marca, pois ela
somente pode chegar a atingir tal nivel de valon @odevido registro. Uma marca nao
protegida pode ser copiada pelas empresas contasyedo agregando valor ao patriménio da
empresa, ja que pode ser dificil para o consundidtinguir a marca original da marca copiada.
Se o titular da marca a registrou, pode exigir@aencorrente que esta copiando a sua marca
deixe de fazé-lo e ainda o indenize pelos evenpuajaizos causados pela concorréncia desleal
consequente da imitacdo ou reproducdo de sua nm@yoa no caso Corpelle x Cortelle,
julgado pela 32 Turma do Superior Tribunal de dadirasileiro — STJ (BRASIL. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTICA, 2014). Caso contrario, se $igjea ter que conviver com marcas
concorrentes semelhantes a sua, como do caso da fhknyo Pay”, indeferida pelo INPI, em
grau de recurso administrativo, no processo n°3A%E0, por colidir com marca anteriormente
registrada (Processo: 913962856 — marca “UunioNSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2021).

Sendo assim, uma marca com um adequado gerenc@rpede destacar-se no contexto
estratégico da empresa, pois a marca pode assorairaferéncia com maior amplitude, néo
correspondendo apenas a uma expressao ou figusdambhém a valores e ideais que passam
a integrar a marca (Panzoletial, 2018).

Tendo em vista esse adequado gerenciamento da, padeaser necessario providenciar o
Seu registro no exterior. E, em regra, para protege marca em Varios paises, € necessario
depositar em cada um desses paises e gerir tagespos de forma individualizada
(WIPO/INPI, 2020, 15), o que costuma gerar altcstasi

No ambito internacional, a Conveng¢ao da Unido des R@UP) e cAgreement on Trade-
Related Aspects of Intellectual Property RigIRIPS) estdo entre os principais acordos
internacionais que regulam a protecao das mare&b#iizam a realizacdo dos registros por
meio de regras harmonizadas internacionalmenteAd¢érdo de Madri e o Protocolo de Madri
estabelecem um sistema de protecdo da marca eisespnembros, visando simplificar os
trAmites necessarios.

No que tange ao Acordo de Madri, o Brasil foi signa do mesmo durante o breve periodo
de 1929 - adeséao ao acordo pelo Decreto n° 5.68%5418¢ 1934 - revogacao durante o governo
de Getulio Vargas através do Decreto n° 196/193k@ita, 2016, p.12).
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O Protocolo de Madri, por sua vez, também nomeadalguns estudiosos como “Sistema
de Madri”, foi firmado em 1991, e passou a ter ng@ em 1996 (Soares al., 2021). Atraves
do Protocolo de Madri, uma empresa sediada em ismm@Embro pode solicitar registro de sua
marca em varios outros paises membros do acordeg¢atde um unico protocolo, efetuando o
pagamento das taxas de cada pais (Betialh, 2019).

Em 2019, o Brasil aderiu ao Protocolo de Madrigdtesido tal adesao ratificada através do
Decreto n° 10.033/2019, o qual restou regulameratrdoés da Resolucdo INPI n° 247/2019
(Soarest al, 2021), entrando em vigor em 02/10/2019. A paital data, o Brasil passou a
poder atuar como pais de origem e como pais dekiglsto significa que o pais passou a poder
enviar (como pais de origem) e receber (como pesgydado) pedidos internacionais de
registro de marcas, através do referido sistenssnational (INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2022).

No Brasil, o Instituto Nacional de Propriedade ledeual (INPI) é o érgdo responsavel pelos
registros de marcas. No Sistema de Madri, taltutstiatua como “escritorio de origem” e
“escritorio designado’NJanual de Marcas 11 . Protocolo de Madr{2021]).

A classificacéo de produtos e servicos adotadd@&rasil é a Classificacao Internacional de
Nice (NCL), a qual possui 45 classes, sendo qutaases de 1 a 34 destinam-se a protecao de
produtos e as classes de 35 a 45 destinam-sesgdwate servicos. No entanto, tais classes nao
contemplam todas os tipos de produtos e servigsteakes. Por isso, 0 Instituto de Propriedade
Industrial (INPI) elaborou “Listas Auxiliares”, derma a tentar complementar a Classificacédo
original de Nice. Desde 04 de janeiro de 2021 est&igor no Brasil a lista atualizada da 112
edicao da referida classificacdo internacionalt@@o de Madri. INSTITUTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2021).

No ambito internacional, competéNorld Intellectual Property OrganizationWIPO, por
meio da sua Secretaria Internacional, administ@istema de Marcas regulado pelo Protocolo
de Madri. A referida secretaria é responsavel Bagistro Internacional, bem como pelas
publicacbes relacionadas aos referidos pedidos raet& da WIPO (WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, §. d]).

Uma caracteristica do Protocolo de Madri é a pdskide de realizar pedidos internacionais
“multiclasse”, bastando informar “mais de um pedalo registro de base” através de um
formulério especifico (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRDADE INDUSTRIAL, 2022).
Através desses pedidos multiclasse, pode-se praegarca em mais de uma classe de produto
ou servigo em um unico pedido de registro, ao inlegsrecisar protocolar um pedido para cada
classe em que se deseja a protecdo, como ocor@edm®s nacionais de marcas no Brasil.
Outra caracteristica interessante desse Protocolfat® de ele permitir a co-titularidade dos
depositantes.

O uso do Protocolo de Madri pode, inclusive, ftanlsolucdes de litigios envolvendo uso
de marca e concorréncia desleal, pois ao depasitaarca no pais de origem a data desse
deposito vale como data de prioridade nos depoddaamiesma marca nos paises designados
(Petrochinsket al, 2021).

Desde a entrada em vigor do Sistema de Madri amtotey brasileiro, em 02/10/2019, nao
foi encontrado nas pesquisas realizadas um estordtrando em que escala vem sendo
adotado o referido protocolo em pedidos que tenbd@rnasil como pais designado, nem em
pedidos que tenham o Brasil como pais de origem.

Tais informacdes sdo necessarias para se tomaeaorénto de quais mercados possuem
maior interesse em proteger suas marcas no Bragibaes sdo as areas (classes) de maior
interesse do mercado estrangeiro no pais. Atrawédaisl dados, também é possivel verificar
em quais mercados internacionais os depositardsfidiros tém maior interesse em proteger
suas marcas e em quais areas ha maior interesbeagdsiros.
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Sendo assim, o0 presente artigo pretende responskguante questdo de pesquisa: Como
tem sido a evolucéo dos pedidos de registro deas@&rmvolvendo o Brasil através do Protocolo
de Madri, desde a entrada em vigor do referidooprbd em territério brasileiro? O artigo visa
preencher essas lacunas de dados, possuindo cgetiwvamberal o de analisar a evolucao dos
pedidos de registro de marcas envolvendo o Bragizando o Protocolo de Madri, desde sua
entra em vigor no Brasil em 02/10/2019 até 01/GB120Visando tal objetivo, foram
estabelecidos 0s seguintes objetivos especificasgaresente estudo:

1 — Verificar em que medida o Brasil tem figuradonmo pais designado e como pais de
origem nos pedidos de registro de marca que utlma Protocolo de Madri, no periodo entre
02/10/2019 e 01/09/2021;

2 — Analisar a proporcionalidade em que ocorrerdeggsitos pelo Protocolo em relacao
aos depositos de registro de marca nacional pevdiEl.

A fim de atingir os objetivos estabelecidos, adetela metodologia a seguir detalhada.

2. Metodologia

A metodologia realizada feixploratoria e descritiva.

Para implementa-la, utilizamos duas etapas.

A primeira consistiu em duas pesquisas dos deposializados através do Protocolo de
Madri, utilizando-se o banco de dados da WIPO,vatada busca avancada do site
<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en Foram duas buscas: uma tendo o Brasil (BR)
como “pais de origem” e outra com o Brasil (BR) odiparte contratante designada”.

Os graficos gerados apresentaram as seguintemaf6es em relacdo a cada pesquisa:

- Quantos depdsitos durante esse periodo tiverBmagil como pais de origem e quantos
depdsitos tiveram o Brasil como pais designado;

- Quantos depositantes brasileiros (Brasil come gaiorigem) e depositantes estrangeiros
(Brasil como pais designado) constituiram ou nacyadores;

- Nos depdsitos em que o Brasil é o pais desigrmashl, é o pais dos procuradores nos
depositos em que estes foram constituidos.

- Quais os 20 principais paises designados nosilep@m que o Brasil € 0 pais de origem
(isto €, em quais mercados internacionais os digmbss brasileiros possuem maior interesse
em proteger suas marcas?) e quais 0S maiores paizesitantes nos pedidos em que o Brasil
consta como pais designado (ou seja, quais ossgglisemais possuem interesse em proteger
suas marcas no Brasil?)

- Quais as classes da Classificacdo de Nice méizadas pelos depositantes brasileiros
(isto €, quais sdo as areas de produtos e senyigogs depositantes nacionais possuem maior
interesse em proteger suas marcas no exteriog?pe grepositantes estrangeiros (ou seja, quais
as areas de produtos e de servigos que 0s depesiemirangeiros possuem maior interesse em
proteger suas marcas no Brasil?);

Na segunda, os dados coletados foram exportadasopBxcel, permitindo a geragao de
gréficos. Os dados foram analisados de maneiraitiese exploratoria, buscando identificar
padrdes relevantes para a pesquisa, inclusivermtozalguns dos resultados obtidos em cada
pesquisa, a fim de responder aos objetivos do pesetigo. Foram cruzados, por exemplo, o
percentual de depositantes brasileiros e estrarg@ire constituiram procuradores e 0s que nao
constituiram. Também foram cruzados os dados reégeas classes mais utilizadas nos
depdsitos brasileiros e as mais utilizadas nos siEoestrangeiros, bem como os paises
designados pelos depositantes brasileiros (Brasiocpais de origem) e o0s paises que
designaram o Brasil (Brasil como pais designado).

Referente ao embasamento tedrico, foram realizpdagquisas no Google Académico
(Disponivel em: &ttps://scholar.google.co®), utilizando os termos “*Madrid Protocol" AND
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trademark AND Brazil” e “"Madrid Protocol" AND trainark AND Brazil AND 2021”, bem
como em sites de referéncia sobre o tema, como mstduto Nacional de Propriedade
Intelectual (INPI), o daVorld Intellectual Property Organizatio(WIPO), o da Associacao
Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) e dogPama de Pos-Graduacao em Propriedade
Intelectual e Transferéncia de Tecnologia paraadgao (Profnit).

3. Resultados e Discussao

3.1. Numeros de depdésitos:
3.1.1. Depésitos nos quais o Brasil aparece como Paisider®

A busca avancada no site da WIR@ljzando o critério de busca em que foi preenatad
sigla BR no campo “Country - Origin”, resultou emm tiotal de204 depositosaté a data de
01/09/2021(WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2021).

Em 2019, conforme relatorios de estatisticas dad,lbEdrreram no total 245.154 depdsitos
de marcas no Brasil, entre depdsitos nacionaisteniacionais (Instituto de Propriedade
Industrial - INPI, 2020). Evidencia-se que o nume@egoedidos utilizando o protocolo é muito
inferior ao nimero total de depdsitos em um ano.

Para fins de comparacao, informa-se que de acamidevantamento da WIPO, no Brasil,
em 2020, ocorreram 269.636 depdsitos nacionaisrasilBo que corresponde a uma taxa de
19,7% de crescimento em relacdo ao ano anterid?Q)V2021, p.97).

3.1.2. Painel sobre o Protocolo de Madri, do INPI - Br&sils de Origem:

Verificou-se no site do INPI, no link do Painel sdlm Protocolo de Madri referente ao
periodo de 02/10/2019 a 02/09/2021 (INSTITUTO DACHRIEDADE INDUSTRIAL,
2021), uma pequena discrepancia em relacdo a besiizada no site da WIPO, a qual sera
debatida a seguir.

A busca avancada no site da WIRP€&sultou em um total d204 depdsitos pelo Protocolo
de Madri, tendo o Brasil como pais de origepaté a data de 01/09/2021

No entanto,no site do INPI, no referido Painel, consta o totade 248 depdsitos
originados do Brasil, até a data de 02/09/202Du seja, ha 44 depdsitos a mais no Painel
divulgado pelo INPI, no que se refere ao numerpeatkdos de registros de marcas oriundos
do Brasil, pelo sistema internacional.

Em razdo de tal diferenca, realizou-se um questento ao INPI, através do “Fale
Conosco” da autarquia. A consulta foi enviada ef®2/2021 e respondida no mesmo dia,
explicando que os pedidos somente sdo enviadoapiRO apds uma analise formal prévia.
Os depdsitos que ndo atendem as exigéncias, ngarateser enviados para a WIPO, sendo
arquivados. Por isso, 0 numero de depdsitos no &@NRaior do que na WIPO, pois no INPI
estdo contabilizados todos os depdsitos, inclussvgue ainda ndo foram objeto de analise
formal ou ja foram arquivados (FALE CONOSCO. INRD21).

3.1.3. Depdsitos nos quais o Brasil aparece como Paiginsekb:

A busca avancada no site da WIPO, utilizando @ritde busca em que foi preenchida a
sigla BR no campo “Designated contracting partgsultou até a data de 01/09/2021, em um
total del8.763 depdsitos internacionajsnos quais o Brasil foi indicado como pais degigna

Segundo o Portal da Industria, em 2018, ocorreud2@4depositos de pedidos de registro
de marcas, conforme informacgbes prestadas pelo #dPteferido site. Desse total, 86%
referiram-se a depositantes nacionais e apenasié4épositantes estrangeiros (PORTAL DA
INDUSTRIA, [s. d]). Considera-se um percentual expressivo, tendwista que o Protocolo
de Madri entrou em vigor em territorio brasileifmeaas outubro de 2019.
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Destaca-se que a literatura aponta como os obgetioaeferido protocolo a diminuicéo de
custos e a menor burocracia. Pode-se apresentay ememplos de literaturas com esse
posicionamento os trabalhos de Mesquita (2016re®N(2019), INPI (2021). Dessa forma,
presume-se que a burocracia e 0s custos para ubsitege marca no Brasil em 2018 eram
muito maiores do que apds a adesao ao Protocolo.

Tendo em vista 0 numero de depdsitos anual tot&l@f no Brasil (245.154), ocorreu um
significativo crescimento no numero total de defodsianuais entre 2018 e 2019, de
aproximadamente, 40 mil depdsitos no Brasil (laggitle Propriedade Industrial - INPI, 2020).

3.1.4. Painel sobre o Protocolo de Madri, do INPI — BrBsiis Designado:

Os dados coletados no site da WIPO, em relacdguinda pesquisa, estdo de acordo com
os dados constantes no site do INPI, constantéiskndo Painel sobre o Protocolo de Madri
referente ao periodo de 02/10/2019 a 02/09/202it(Itcsde Propriedade Industrial, 2021). No
referido Painel, consta até a data de 02/09/20&itabde 18.763 depdsitos internacionais de
marcas pelo Protocolo de Madri, tendo o Brasileeosrpaises designados. E, esse é exatamente
o total encontrado na pesquisa realizada no siWI8®.

3.2.Depositantes com ou sem procuradores:
3.2.1. Brasil como Escritério de Origem - Procuradores:

Com base nos dados coletados, analisou-se quasposithntes brasileiros constituiram e
guantos ndo constituiram procuradores. Tais dasportantes, pois permitem analisarmos
quantos brasileiros estao utilizando-se da pogkioieé de dispensa de procuradores.

Tal dispensa torna mais baixos os custos com depdsnbora torne mais dificil aos
depositantes realizarem o acompanhamento do anttadeseu pedido de registro (Protocolo
de Madri. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRL, 2021). Permite,
ainda, que seja verificado quantos depositantderpra n&do se utilizarem dessa possibilidade
de dispensa, constituindo procuradores/agentesogegdade intelectual, a fim de garantirem
um adequado acompanhamento do pedido.

Do total de 204 pedidos de registros de marcasayam efetuados por brasileiros através
do Sistema de Madri, 175 depositantes (aproximadn86%) constituiram representantes e
somente 29 depositantes (aproximadamente 14%autin-se da possibilidade de dispensa de
procurador.

O grande numero de depositantes que constituirpmesentantes provavelmente esta
relacionado ao fato de que durante o tramite dissardo pedido de registro da marca pode ser
necessario apresentar peticdbes (cumprimentos dgérexas, oposicdes, manifestacoes,
recursos, etc.). Algumas dessas peticbes, com@@scées e recursos costumam ter um
conteudo mais complexo e, para garantir maior piside de éxito, é fortemente
recomendada a contratacdo de um profissional edzado para a elaboragao de tais pecas.

3.2.2. Brasil como Escritorio Designado - Procuradores:

Com base nos dados coletados, analisou-se quangosithntes estrangeiros constituiram e
quantos nao constituiram procuradores em seusqeedéregistro de marca pelo Protocolo de
Madri.

Dos 18.763 depositos totais, 15.941 (aproximadaer@bio) constituiram procuradores. E,
2.822 depositos (aproximadamente 15%) ndo posguiacnradores constituidos. Percebe-se
que tais percentuais sdo quase idénticos aos eadostna pesquisa que teve o Brasil como
pais de origem, quando da analise de quantos @dsities efetuados por brasileiros possuiam
ou ndo procuradores.

Importante lembrar que muitas grandes empresamadenais possuem departamento
juridico em seu corpo empresarial. Nesse caso, @esa titular do depdsito pode njao
constituir procurador.
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3.3. Paises Designados nos depdsitos brasileiros:

Nesse topico verificaremos quais sdo 0s paiseqquais 0s brasileiros possuem maior
interesse em proteger suas marcas. Optou-se paaurs@mente 0s vinte mais designados.

Importante mencionar que no Sistema de Madri éipelsimdicar mais de um pais como
designado, no qual se deseja proteger a marcar(@agao Mundial de Propriedade Intelectual
(OMPI), n.d., p.6).

Tais informacfOes sdo importantes pois demonstramgeais mercados os brasileiros
possuem maior interesse em atuar comercialmemesaeindo seus produtos e/ou servicos.

Gréfico 1 — Paises Designados, na pesquisa tendo o Brasd Escritério de Origem (periodo 02/10/2019 a
01/09/2021):
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Fonte: elaboracao propria, com base na pesquisgada realizada na plataforma Madrid Monitor da @/IP

O Grafico 1 mostra que o pais de maior interessebtisileiros para proteger suas marcas
sdo os Estados Unidos (US), com 118 incidénciamtab dos 204 depdsitos realizados por
brasileiros pelo Sistema de Madri, desde a entesdavigor no Brasil desse sistema. Tal
incidéncia corresponde a 58% do total de deposializados, ou seja, mais da metade dos
pedidos de registro de marcas brasileiras foraetidinadas aos Estados Unidos, embora o pais
ocupe o segundo lugar na lista de maiores parcemogerciais do Brasil (FUNDACAO
INSTITUTO DE ADMINISTRACAO, 2020).

De acordo com o Gréfico 1, em segundo lugar, teniescritério de Propriedade Intelectual
da Unido Europeia (EUIPO), que no gréfico, por e&tmar duas letras, aparece como EM. Esse
escritorio foi o destino de 96 dos 204 resultadaoetrados.

O México (MX) e a China (CN) encontram-se praticataeempatados em terceiro lugar, o
primeiro com 63 ocorréncias e 0 segundo com 61.0Btp lado, verifica-se que o México
(MX) figura em sexto lugar na rela¢éo de paiseguden o Brasil mais importa, principalmente,
automoveis. E, a China (CN) é o maior parceiro aorakdo Brasil, tanto em importacdes
quanto em exportacdes (FUNDACAO INSTITUTO DE ADMBIIRACAO, 2020).
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Dos 204 depdsitos efetuados por brasileiros, emeasp€l foi indicado um Unico pais como
designado.

3.4.Brasil como Escritério Designado — Principais pasiepositantes:
Nesse topico, sera analisado quem sdo 0s maioiesspdepositantes que designaram o
Brasil como pais de destino para a protecdo dersag=s.
Tal analise permite verificarmos quais as nacdeg @ossuem maior interesse
mercadolégico no Brasil. A fim de demonstrar oaultesios obtidos através dessa analise,
apresentamos o Gréfico 2.

Gréfico 2 - Maiores Paises Depositantes tendo o Brasil coaf®Pesignado (periodo 02/10/2019 a 01/09/2021):

20 MAIORES PAISES DEPOSITANTES, TENDO O BRASIL Legenda 2

COMO PAIiS DESIGNADO AU: Austrélia _
BX: Benelux Office

for Intellectual
Property (BOIP)
CA: Canada

CH: Suica

CN: China

DE: Alemanha
DK: Dinamarca
EM: Escritério de
Pl da Unido
Europeia

ES. Espanha

FR: Franca

GB: Reino Unido
IL : Israel

IN: india

IT: ltélia

KR: Republica dd
Coréia

JP: Japéo

RU: Rissia

% 4798 SG: Singapura

2000 3000 4000 5000 S | TR: Turquia
US: Estados Unidc

Fonte: elaboracéo propria, com base na pesquisgada realizada na plataforma Madrid Monitor da @/IP

O Grafico 2 demonstra que os Estados Unidos (U8)osamaiores depositantes com
interesse em proteger suas marcas em territorldira, pois 4.798 pedidos de registros de
marcas de empresas americanas indicaram o Brasd pais em que desejam proteger suas
marcas. Tal numero corresponde, aproximadamerté%ado total de pedidos depositados
(18.763).

Em segundo lugar, com 3.452 depositos, temos até&sarde Propriedade Intelectual da
Unido Europeia (EUIPO, no grafico: EM). Percebepnse os primeiros e segundos lugares das
pesquisas representadas pelos Graficos 1 e 2 ponemm aos mesmos paises. Isso demonstra
gue ha uma certa reciprocidade de interesses laaseiros e americanos, assim como entre
brasileiros e europeus, no que se refere a protkg&aas marcas.

Em terceiro lugar, com 2.191 depdsitos, temos a&fCN), a qual é o maior parceiro do
Brasil em exportacbes e importagdes, tendo resulead 2019, em um saldo de balanca
comercial de 21,45 bilhdes de ddlares (FUNDACAO TN®JTO DE ADMINISTRACAO,
2020).
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Nota-se que enquanto no Grafico 1 China (CN) e MeXMX) estavam praticamente
empatados em terceiro lugar como paises de intedsss brasileiros para registro de suas
marcas, no Grafico 2, a posi¢cdo da China é bera elar terceiro lugar. Ja o México sequer
aparece entre os vinte maiores depositantes igienas com interesse no Brasil.

Destaca-se que o numero de depdsitos efetuado£pila (CN) ultrapassa o dobro dos
depositos efetuados pela Suica (CH), que figurguamto lugar.

Praticamente empatados em quinto lugar no Gréfiten2se o Reino Unido (GB), com 954
depositos; Franca (FR), com 942 depdésitos; e AlbméBE), com 929 depdsitos. Nota-se que
a Franca (FR) e a Alemanha (DE) n&o aparecerantdf@®1, dentre os 20 maiores paises de
interesse dos brasileiros em proteger suas mastag, ha maior interesse nas empresas desses
dois paises em proteger suas marcas no Brasiljelo iqnteresse das empresas brasileiras em
proteger suas marcas neles.

Importante referir que segundo o Portal da IndliSRPIORTAL DA INDUSTRIA, B. d]),
somente no ano de 2018, do total de depdésitos deameegistrados no pais, 4% foram dos
Estados Unidos. Alemanha, Franca, China e ReinddJfaram titulares de 1% desse total,
cada. Portanto, o Grafico 2, mesmo levando em deratao todos os depdsitos ocorridos entre
outubro de 2019 a setembro de 2021, confirma g@osle lideranca dos Estados Unidos.

Interessante lembrar que no Protocolo de Madri gsipel haver pedidos com co-
titularidade. Sendo assim, do total de 18.763 medigle tiveram o Brasil como pais designado
houve pedidos com mais de um titular, pertencemfisses diferentes.

3.5. Brasil como Escritdrio Designado — Paises dos Bradores:
A seguir analisaremos os paises a que pertencgno@gradores relacionados nos pedidos
de marcas em que o Brasil aparece como pais ddsigam essa finalidade, apresenta-se o
Gréfico 3:

Gréfico 3 - Paises dos Procuradores, na pesquida teBrasil como Pais Designado (periodo de 0201@ a
01/09/2021):
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O Gréfico 3 mostra que os Estados Unidos (US) newéenlideram o ranking dos 20
maiores pais dos procuradores, sendo o0 pais dosradores de 4.215 pedidos de registros de
marcas depositados pelo Protocolo de Madri e nais @quBrasil aparece como pais designado.

Nota-se que, no Gréfico 2, restou demonstrado gquentericanos foram depositantes de
4.798 pedidos de marcas pelo referido protocoltéddsrtendo em vista que, via de regra, 0s
depositantes contratam, inicialmente, procurado@sonais, do total de 4.798 depositos
americanos, somente 583 ndo constituiram procuead@u seja, aproximadamente, 12% do
total de pedidos efetuados por depositantes amesaagptaram por ndo contratar procuradores
para o protocolo e acompanhamento do seu pedido.

Comparando-se esse percentual com o percentualnd&nando no item 3.2.1 do presente
artigo, de depositantes brasileiros (Brasil comis da origem) que nao constituiu procurador
(29 pedidos ou 14% dos 204 depositos realizadosgpe-se que ha similaridade entre eles.

Comparando-se, ainda, os resultados obtidos atdwvésrafico 3 com os do Gréfico 2,
percebe-se que no Gréafico 3 ndo aparece o Esorid@iPropriedade Intelectual da Unido
Europeia (EUIPO, no gréafico: EM), o qual esta eguselo lugar no Grafico 2.

A China (CN) aparece no Grafico 3 em segundo lugam 2037 depoésitos com
procuradores constituidos. Analisando-se o niumerndegdsitos totais efetuados pela China e
demonstrados no Grafico 2 (2.191 pedidos), notgeee ha uma diferenca de apenas 154
pedidos, nos quais ndo constam procurador. Isadisggque somente 7% do total de depdsitos
efetuados por esse pais optaram por ndo contrateurpdores. Esse percentual € metade do
percentual dos depdsitos americanos sem procusadore

A Alemanha (DE) apareceu no Graficol em terceirgaty com 1634 pedidos com
procuradores. Nota-se que no Graficéal pais apareceu apenas em 929 pedidos de rsgistro
de marcas, deixando a Alemanha em 7° lugar norrgrde maiores depositantes. Isso pode
significar que além de todos os alemdes terem acppacdo de constituir procurador,
depositantes de outros paises escolheram procesadatemaes para realizar o
acompanhamento dos seus pedidos de marca. Ha tambigdtese de procuradores aleméaes
haverem sido escolhidos em razdo de empresa algmérf como cotitular do pedido
depositado.

Situacdo semelhante a da Alemanha (DE) ocorre dtdtiaa(IT), a Espanha (ES) e Croé&cia
(KR) e Dinamarca (DK). Tais paises constituem sagelgprocuradores em numero maior
(respectivamente, 854, 670, 465e 189) do que o rmie pedidos depositados por seus
nacionais (respectivamente, 551, 225, 449 e 13@cdelo com a comparacéo entre os dados
representados nos Graficos 2 e 3.

Israel (IL) é o unico pais com o numero de depssfterafico 3) igual ao numero de
procuradores sediados no pais (156). Presume-sisspusignifica que todos os israelenses
constituiram procuradores em seus pedidos intemais de marcas, nos quais o Brasil foi pais
designado.

O Japéao (JP), por sua vez, aparece no Grafico Bagmo lugar, com 508 procuradores
sediados em seu pais. Esse numero é menor daopaae depdsitos realizados por japoneses
(617), nos quais o Brasil € um dos paises design&$sa € a maior diferenca entre o total de
depdsitos e o total de procuradores sediados rm) eafre o comparativo dos dados dos
Graficos 3 e 2.

Por fim, cumpre destacar que Australia (AU) e RAgBU) também apresentaram uma
diferenca entre o total dos depdositos de seus masi¢respectivamente, 272 e 238) e o total de
procuradores sediados em seu pais (respectivar2@dte, 204).

Importante frisar que algumas dessas diferencamnéadas entre os dados dos Graficos 2
e 3 podem ser decorrentes da possibilidade dejéatido referido Protocolo, ocorrer a co-
titularidade e depdositos multiclasses, os quaBosaibordados a seguir.
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3.6. Classes de Nice mais utilizadas:
3.6.1. Brasil como Escritério de Origem - NCLs:

Nesse tépico serdo analisadas todas as Classéxags quais 0s depositantes brasileiros
buscaram proteger suas marcas em outros paisdsuAsa apenas a Classificacdo de Nice
gue é a classificag¢do internacional adotada pedsiBros depdsitos nacionais.

Destaca-se que para os depositos nacionais nd Boasente é permitido a indicacéo de
uma unica classe para cada pedido de registro deanflastituto Nacional de Propriedade
Industrial - INPI, 2013, p.15). No entanto, o Sistede Madri permite o depdsito Multiclasse,
isto €, o depositante pode indicar em um Unicoduedarias classes nas quais deseja proteger
a sua marca (Protocolo de Madri. INSTITUTO NACIONARA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL, 2021). Por isso, o grafico a seguiregentard uma quantidade total de classes
utilizadas nos depdésitos brasileiros em niumerorsupao total de depdsitos realizados.

O objetivo dessa andlise é verificar quais sdolasses de marcas que os depositantes
brasileiros mais buscam protecéo, isto €, em aadegjorias ha maior demanda no registro de
marcas brasileiras no exterior.

Gréfico 4 - Classificagdes de Nice mais utilizadas nos dép®tendo o Brasil como Escritério de Origem
periodo 02/10/2019 a 01/09/2021):
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O Gréfico 4 apresenta quantas vezes cada clas€dadsificacdo de Nice foi objeto de
deposito de pedido de registro de marca realizpdosbrasileiros, visando proteger seus
produtos ou servicos em outros paises.

Percebe-se que a Classe 35 foi a mais utilizadznda sido requerida 54 vezes. A
explicagcdo é simples: a classe 35 engloba os paiscservigcos relacionados ao comeércio, quais
sejam: “Propaganda; Gestao, organizacao e adnaigéstrde negocios; Funcdes de escritério”
(Lista de Servicos em Ordem de Classe.INSTITUTO NACAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL, 2021).

Em segundo lugar, surge a classe 42, com 36 imdeera qual engloba servicos cientificos,
tecnologicos e de pesquisa (Lista de Servigos eter®@de Classe.INSTITUTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2021).

Praticamente empatados no terceiro lugar, temesasae 9, com 25 resultados, e a classe
36, com 24 resultados. A classe 9 abrange prodapaselhos e instrumentos cientificos e de
pesquisa; computadores e seus dispositivos ped&rinstrumentos para gravacdo de audio e
video, entre outros (Lista de Produtos em OrdenCldsse.INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2021). Nota-se que a cla8sesta diretamente relacionada
com a classe 42, pois a primeira protege 0s predutosegunda 0s servicos relacionados com
a tecnologia.

A classe 36, por sua vez, esta relacionada comreggs que proporcionam investimentos,
rendimentos e/ou lucros, estando intimamente ligadaatrimonio financeiro e imobiliario dos
consumidores (Lista de Servicos em Ordem de CIASSEITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2021).

Em quarto lugar, empatadas, aparecem as clas®8%Icom 17 incidéncias cada uma. A
classe 41 relaciona-se com servicos educaciomaisamento e entretenimento, bem como
atividades desportivas e culturais (Lista de Sesviem Ordem de Classe.INSTITUTO
NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2021). Essa @&oria, inclusive, abrange
servicos de filmagens, de fotografias, de produg¢éasais, de traducdo, de publicacdo de
livros, e de aluguel de brinquedos, dentre outPoslasse 29, por sua vez, relaciona-se a
produtos da industria alimenticia, tais como: carrfeutas, legumes, conservas, geleias,
compotas, ovos e laticinios, entre outros (List@@lutos em Ordem de Classe.INSTITUTO
NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2021).

Destaca-se que em 2019, a soja, o milho e as cdenfrtango e de gado (abrangidas pela
classe 29) figuraram respectivamente, em primejonto, sexto e sétimo lugares nas
exportacdes brasileiras (Fundacao Instituto de Adinacao - FIA., 2020). Isso pode explicar
o0 interesse dos brasileiros em proteger marcataasec29.

Fato interessante é o de que foram identificadatr@les depdsitos brasileiros as marcas
“Seara”, “Friboi” e “Royal”, trés marcas de grarakstaque na industria alimenticia brasileira.

O Grafico 4 mostra quatro classes empatadas emalltigar, dentre as vinte classes que
mais foram utilizadas nos depositos do periodo ed@flise, com apenas uma incidéncia cada.
Séo elas: classes 40, 16, 06 e 02.

A classe 40 relaciona-se a servicos de “Tratam@atmateriais; Reciclagem de residuo e
lixo; Purificac@o de ar e tratamento de agua; $esvile impresséo; Conservagado de alimentos
e bebidas”. A classe 16, por sua vez, esta reladmrdentre outros, a produtos de fotografias;
artigos de papelaria e materiais para escritoragernais para artistas e para desenho; materiais
de instrucéo e ensino (Lista de Produtos em Orde@lasse.INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2021). As classes 06 e @tibém identificam produtos,
sendo que a primeira se relaciona a metais, sgas & artigos de ferragem e a segunda
relaciona-se a tintas, vernizes, lacas, corargeB)as naturais e revestimentos.
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3.6.2. Brasil como Escritorio Designado — NCLs:
Com o objetivo de se verificar quais as classe€ldasificacdo de Nice que séo alvo de
maior interesse dos depositantes estrangeiros qudngrotecdo de suas marcas em territorio

brasileiro, foi elaborado o Grafico 5.
Grafico 5 - Classificacdes de Nice mais utilizadesdo o Brasil como Pais Designado (periodo 0201® a
01/09/2021):
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Fonte: elaboracao propria, com base na pesquisgada realizada na plataforma Madrid Monitor da @/IP

O Gréfico 5 demonstra que a classe de Nice de nmié@wesse dos depositantes estrangeiros,
nos pedidos em que o Brasil € pais designado, @L.a9\com 5.815 incidéncias, nos 18.763
depositos em que o Brasil € um dos paises de destireressante destacar que dentre os
produtos abrangidos pela classe 9 estédo os ciscnitegrados e micro conjuntos eletrénicos,
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0s quais representaram 2,93% das importacdes do (BRINDACAO INSTITUTO DE
ADMINISTRACAO, 2020).

Em segundo lugar surge a classe 42, com 3.85%mu@s. Sobre o0s servigos abrangidos
por essa classe, ver comentarios do Grafico 4.aRasse que ha uma grande relacéo entre os
servigos protegidos pela classe 42 com os progutiegidos pela classe 9.

Em terceiro lugar, aparece a Classe 35, com 3.88dltados. Essa classe também foi
abordada nos comentarios do Grafico 4.

Em quarto lugar, surge a NCL 5, com 2.844 pedi@gsa classe visa proteger produtos
relacionados a: “preparacfes farmacéuticas, medlicenveterinarias; preparacdes higiénicas
para fins medicinais; alimentos e substancias titeg adaptados para uso medicinal ou
veterinario, [...].” (Lista de Produtos em Ordem @ksse.INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2021). Importante menciongue medicamentos para
humanos e animais, englobados pela classe 5,arat&egundo lugar na relagdo de importagdes
brasileiras (FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO, @0). Isso justifica o
interesse dos estrangeiros em proteger suas nfargescéuticas no Brasil.

Em quinto lugar, surge a Classe 41, com 2.354 émcichs. A NCL 41 também foi
comentada no item 3.6.1.

As classes 3 e 10 resultaram em um total de incidémuito parecido: respectivamente,
1720 e 1711. A classe 3 visa proteger produtosioglados a higiene e beleza pessoal. A NCL
10, por sua vez, destina-se a: aparelhos e insttoseirargicos, meédicos, odontoldgicos, etc.
(Lista de Produtos em Ordem de Classe.INSTITUTO NAMAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL, 2021).

Importante mencionar, ainda, as Classes 7 e 28uas apresentaram, respectivamente,
1656 e 1386 solicitagbes. A classe 7 visa maguindésrramentas, inclusive, ferramentas
elétricas; instrumentos agricolas; maquinas desaatwico, dentre outros. A classe 25, por
outro lado, esta ligada a produtos de vestuarigadas e chapelaria (Lista de Produtos em
Ordem de Classe.INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADEDUSTRIAL, 2021).

Dentre as classes que figuram em ultimo lugar deadr vinte classes que mais foram
utilizadas nos depdsitos do periodo em andlisespiEpositantes internacionais, ao protegerem
suas marcas no Brasil estdo as Classes 15, 23®d8s representativas de produtos, com
respectivamente, 89, 59 e 54 incidéncias. A prianggtaciona-se a instrumentos musicais. A
segunda destina-se a “Fios e linhas para uso"téitilltima, esta direcionada a “Armas de
fogo; Municbes e projéteis; Explosivos; Fogos déien” (Lista de Produtos em Ordem de
Classe.INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL2021).

Fazendo-se uma analise comparativa entre os gsaftacionados aos depositos tendo o
Brasil como pais de Origem (Grafico 4) e o Brasiho pais de destino (Grafico 5), nota-se
que a classe 42 ocupou o0 segundo lugar em amhzesgsisas. A classe 35 e a 9 trocaram
entre si suas posi¢cdes nos gréficos, pois a cBsseupou o primeiro lugar no Grafico 4 e o
terceiro no Grafico 5; e a classe 9 ocupou o teydegar no Gréafico 4 e o primeiro no Grafico
5. A classe 41 apareceu em quarto lugar no Grafeem quinto lugar no Gréfico 5.

Lembra-se que o Protocolo de Madri permite cadadpeser depositado requerendo a
protecdo da marca em diversas classes. Por igs@nsgo-se o total de incidéncias em cada
classe, o resultado é superior ao total de depdstdizados.

4. Conclusdes

O Protocolo de Madri envolve procedimentos, regragneficios ainda desconhecidos da
maioria da populacéo brasileira, ao contrario dtesia de registro nacional atual que existe ha
mais de duas décadas no Brasil. Sendo assim, @lngie os brasileiros ainda estejam atuando
pouco em relacdo ao referido Sistema Internacional.
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O presente estudo confirmou que apesar de hawelirsflementado no Brasil ha apenas
dois anos, o Sistema de Madri vem sendo adotads pehsileiros, embora de maneira ainda
um pouco timida. O total de 204 depdsitos tendorasiBcomo pais de origem pode ser
considerado um numero pequeno para o prazo deadoss se comparado com o volume de
depdsitos de marcas nacionais registrados anuament Brasil. De toda forma, foi
demonstrado no presente estudo que a entrada em dagreferido sistema ndo passou
despercebido por uma parcela de brasileiros.

O presente artigo colaborou para a pratica, pgignal dados coletados - como quais os
paises de maior interesse dos brasileiros e qeaitasses da Classificacdo de Nice que o0s
brasileiros se preocupam mais em registrar suasasiam outros paises - sdo importantes para
eventuais investidores estrangeiros interessadomergcado brasileiro. Da mesma forma,
informacdes sobre quais 0s paises mais interessatd@soteger suas marcas no Brasil e em
que classes possuem maior interesse sdo informag@epodem auxiliar os empresarios
brasileiros a decidirem em quais mercados € miggangte protegerem suas marcas.

Os Estados Unidos ocuparam o primeiro lugar nofid®eal, 2 e 3, constituindo-se em pais
de maior interesse dos depositantes brasileiros,doeno o0 pais que mais possui interesse em
proteger suas marcas no Brasil e o pais em quertaéos nimero de procuradores sediados.

Restou evidenciado que as classes 9, 35, 42 ¢@d essre as de maior interesse tanto nos
depdsitos tendo o Brasil como pais de origem, guaos depdsitos tendo o Brasil como pais
designado.

O presente estudo levantou informacdes importaatese a relagdo do Protocolo de Madri
com o Brasil nos ultimos dois anos. Entretant@ihda muitas informacdes a serem levantadas
sobre esse tema. Por isso, apresenta-se a seuuiptsta de agenda de estudos futuros:

- Analise dos requisitos verificados pelo INPIl,emntle enviar os pedidos de registro para a
WIPO;

- Andlise de quantos depdsitos brasileiros e egptiers utilizaram o depdésito multiclasses;

- Analise da correlacéo entre as classes mais idagas e a balanca comercial brasileira.
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APENDICE B — QUESTIONARIO A SER APLICADO AOS
ESCRITORIOS DE PI

SECAO 01= TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECID O

Pesquisa : “ANALISE DA ADESAO BRASILEIRA AO PROTOCOLO DE MADRI”

Pesquisadora : Rosangela Pacheco Barros - Coordenacéo : Prof.2 Dra. Kelly Lissandra Bruch
Natureza da Pesquisa : Esta pesquisa esta relacionada ao Trabalho de Conclusdo de Curso de
Mestrado do Programa de P6s-Graduagcdo em Propriedade Intelectual e Transferéncia de Tecnologia
para Inovacdo (PROFNIT) — IFRS, tendo por finalidade investigar como vem ocorrendo a adesédo de
brasileiros ao Protocolo de Madri para protecéo de suas marcas em outros paises.

Sobre o questionario : Ao participar deste estudo vocé respondera guestdes de miltipla escolha, assim
como outros participantes que aceitem participar da pesquisa. E previsto_em torno de dois a cinco
minutos para responder o questionario. Vocé tem a liberdade de se recusar a participar, bem como de
desistir de participar em qualquer momento que decida sem qualquer prejuizo. No entanto, solicita-se
sua colaboracao para que sejam obtidos resultados relevantes para a pesquisa. Caso vocé queira mais
informacdes sobre este estudo pode entrar em contato com o e-mail adv.rosangelapbarros@agmail.com.
Confidencialidade : Todas as informacdes coletadas individualmente sdo confidenciais e somente
serdo divulgadas de forma compilada e estruturada, sem identificacdo do entrevistado. Assim,
enquadra-se na hipétese legal de dispensa de submissdo ao Conselho de Etica, por n&o revelar dados
gue possam identificar 0s entrevistados, conforme Art.1°, paragrafo Unico, inciso VII da Resolugdo N°
510, de 07/04/2016, do Conselho Nacional de Saude.

Beneficios : Ao participar desta pesquisa, vocé nao tera nenhum beneficio direto. Entretanto, espera-
se que futuramente os resultados deste estudo sejam usados em beneficio de outras pessoas,
proporcionando maior conhecimento e consequente divulgacdo sobre a adesdo do nosso pais ao
Protocolo de Madri, bem como que possa resultar em eventuais modificacdes legais e administrativas
relacionadas ao uso efetivo e pratico do referido Protocolo por brasileiros.

Solicita-se gque a presente pesquisa seja respondida até a data limite de 30/05/2022 (segunda-

feira).

( ) Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, aceito participar
desta pesquisa.

Perguntas aplicadas aos escritérios de Pl

Quadro 1 — Questdes do survey aplicado aos Escritérios de Pl (Continua)

Ne | PERGUNTA |  OBJETIVO/ OBSERVACOES
SECAO 2
1 Ha quanto tempo o escritorio atua na area de PI1? | Verificar o grau de conhecimento
a) A menos de 1 ano do entrevistado sobre a matéria

b) Entre 1 e 5 anos
c) Entre 5e 10 anos
d) Ha mais de 10 anos

2 Em quais regifes do pais possui sedef/filial? Verificar a abrangéncia territorial
a) Sul do questionario
b) Sudeste
c) Norte

d) Nordeste
e) Centro-Oeste
f) Em mais de uma regiéo
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Quadro 1 — Questdes do survey aplicado aos Escritérios de Pl (Continuagéo)

N° PERGUNTA | OBJETIVO/ OBSERVACOES
SECAO 2
3 Conhece o Protocolo de Madri? Verificar o grau de conhecimento
a) Sim. Tenho Conhecimento aprofundado || do entrevistado sobre a matéria
no assunto. OBS.1:
b) Sim. Conheco razoavelmente.
¢) Sim. Conheco superficialmente.
d) N&o. N&o conheco. OBS.2: Se aresposta da
questdo 3 foi “a’, “b” ou
“c”: secdo 03 - questdo 4
SECAO 3
Se a resposta da questéo 3 foi “a’, “b” ou “c™:
secdo 03 - questédo 4
4 Ja realizou algum depésito internacional de Verificar o grau de conhecimento
marca através do Protocolo de Madri? do entrevistado sobre a matéria
a) Sim, realizei. OBS.1: Se a resposta da questdo
b) N&o. Nunca utilizei o Protocolo de Madri; § 04 foi “b”: secdo04 questbes 5
c) Estou preparando a documentagéo para || (a) e 6 (a)
o(s) primeiro(s) depdsito(s) por meio do J| OBS.2: Se a resposta da questédo
protocolo 4 (secdo 03) foi “a” ou “c™: secao
05 - questbes 5 (b) e 6 (b)
SECAO 4
Se a resposta da questéo 4 foi “b”:
questdes 5 (a) e 6 (a)
5 Por que nunca utilizou o Protocolo de Madri? Identificar as causas da baixa
(a) a) Possuo dividas sobre a vantagem ou nao || utilizagdo do Protocolo pelos
do uso do Protocolo; brasileiros
b) Entendo que, financeiramente, para o
escritério, ndo compensa (menores
ganhos com honorarios)
¢) Nao tenho clientes interessados em
realizar o registro internacional de suas
marcas.
d) Falta de fluéncia no Inglés e/ou no
Espanhol;
e) Ainda ndo consegui me aprofundar nas
regras do Protocolo de Madri
6 Acredita que possa a vir utilizar o Protocolo de Verificar a possibilidade de o

(@)

Madri no futuro?

a) Sim, com certeza. Parece ser a melhor
opcédo e a mais barata

b) Talvez. Dependendo do(s) mercado(s) em
que irei inserir a marca.

c) Talvez, ndo conheco suficiente sobre o
assunto;

d) Nao, pois ja utilizei a CUP e deu certo.
Embora o Protocolo de Madri pareca ser
vantajoso, se for realizar novo depdésito
internacional, utilizarei a CUP novamente;

e) Na&o. Porque acho que néo € vantajoso em
termos de honorarios e/ou despesas com
correspondentes estrangeiros

entrevistado utilizar o
Protocolo de Madri

OBS.1: Se a resposta da
questdo 6 (a) (secao 4) foi “a”,
“b”, “c”ou“d” :secdo 06 _
questdes 7 a 10

OBS.2:




Quadro 1 — Questdes do survey aplicado aos Escritérios de Pl (Continuagéo)

N° PERGUNTA OBJETIVO/ OBSERVACOES
SECAO 05
Se a resposta da questdo 4 (secao 03) foi “a”
ou “c”: secdo 05 - questbes 5 (b) e 6 (b)
5 Quantas marcas ja depositou ou esta para Verificar o grau de adesé&o do
(b) depositar pelo Protocolo de Madri? escritdrio entrevistado ao
a) 1 Protocolo de Madri
b) Entreleb
c) Entre5e 10
d) Entre 10e 25
e) Mais de 25 depositos
6 Qual seu grau de satisfacdo com esse sistema Verificar o grau de satisfacéo
(b) marcario? com o uso do Protocolo
a) Muito  satisfeito. Pretendo  usa-lo
novamente OBS.1: Se respondeu questao
b) Satisfeito. Talvez volte a utiliza-lo em um § 6(b) (*secdo 5) : secdo 6 _
préximo depésito internacional questbes 7 a 10
c) Pouco satisfeito. Ndo gerou tdo baixos
custos como eu esperava, mas atingi
meus objetivos.
d) Insatisfeito. Ndo obtive sucesso com meu
registro e acredito que a causa esta em
algumas regras do Sistema.
SECAO 6
Se a resposta da questédo 6 (a) (secao 4) foi
“a”, “b” ou “c” ou se respondeu a questdo
6(b) (*secado 5) : secao 6 - guestdes 7 a 10
7 Vocé acredita que o Protocolo de Madri é um Identificar as causas da baixa
sistema vantajoso? utilizac&o do Protocolo pelos
a) Sim brasileiros
b) Nao
c) Depende da situacdo. Em algumas
situacdes pode ndo ser favoravel
8 Na sua opinido, quais as principais vantagens do | - Verificar o grau de
Protocolo de Madri? conhecimento do entrevistado
a) Deposito multiclasses e co-titularidade; sobre a matéria
b) Menores custos e Unica moeda
¢) Menor burocracia, processo Unico, Unico || - Identificar as causas da baixa
idioma utilizacdo do Protocolo pelos
d) Maior previsibilidade brasileiros
9 Na sua opinido, quais as desvantagens do - Identificar as causas da baixa

Protocolo de Madri?

a) Nao tenho fluéncia em nenhum dos
idiomas adotados pelo protocolo;

b) Elevados custos quando é necessario
apresentar manifestacdo a Oposicao ou
ao Ataque Central

c) Baixa remuneragéo

d) Ataque Central

e) Concordo com as alternativas “b”, “c” e “d”

f)  Outros motivos

utilizac&o do Protocolo pelos
brasileiros
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Ne | PERGUNTA | OBJETIVO/ OBSERVACOES
SECAO 6
10 Vocé acha que alguma regra precisa ser - Identificar as causas da baixa
melhorada no Protocolo de Madri? utilizacdo do Protocolo pelos

a) Sim. Acho que h& algumas regras que || brasileiros
precisam ser melhoradas pela WIPO

b) Sim. Acredito que as normas que | OBS.1: Se aresposta da
precisam ser melhoradas séo as de direito | questdo 10 foi “a”, “b”, “d” ou
interno relacionadas a matéria || “e”): Secéo 07 - Questdo 11
(regulacdes do INPI)

c) N&o. Acho que as regras sdo claras e | OBS.2:
adequadas. N&o ha o que melhorar.
d) Sim. Outros assuntos

e) Concordo com as alternativas “a” e “b”

SECAO 07

Se a resposta da questéo 10 foi “a”, “b”, “d”
ou “e"): Questdo 11

11 Sobre qual o tema que vocé acredita ser mais - Identificar as causas da baixa
necessario haver modificacdo nas normas do utilizacdo do Protocolo pelos
Protocolo de Madri? brasileiros

a) Ataque Central

b) Depésito Multiclasses

c) Co-Titularidade

d) Situacdes relacionadas a Oposicao,
Recurso e as respectivas manifestacfes

e) Idiomas

f) Outros temas

Fonte: Elaborado pela autora.

FIM DO QUESTIONARIO
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APENDICE C - QUESTIONARIO A SER APLICADO AOS DEMAIS
USUARIOS DE MARCAS BRASILEIROS, DIRECIONADO A
CLIENTES DE UM ESCRITORIO DE PI

SEGAO 01 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Pesquisa : “ANALISE DA ADESAO BRASILEIRA AO PROTOCOLO DE MADRI”

Pesquisadora : Rosangela Pacheco Barros - Coordenacéo : Prof.2 Dra. Kelly Lissandra Bruch
Natureza da Pesquisa : Esta pesquisa esta relacionada ao Trabalho de Conclusdo de Curso de
Mestrado do Programa de P6s-Graduagcdo em Propriedade Intelectual e Transferéncia de Tecnologia
para Inovacdo (PROFNIT) — IFRS, tendo por finalidade investigar como vem ocorrendo a adesédo de
brasileiros ao Protocolo de Madri para protecéo de suas marcas em outros paises.

Sobre o questionario : Ao participar deste estudo vocé respondera guestdes de miltipla escolha, assim
como outros participantes que aceitem participar da pesquisa. E previsto_em torno de dois a cinco
minutos para responder o questionario. Vocé tem a liberdade de se recusar a participar, bem como de
desistir de participar em qualquer momento que decida sem qualquer prejuizo. No entanto, solicita-se
sua colaboracao para que sejam obtidos resultados relevantes para a pesquisa. Caso vocé queira mais
informacdes sobre este estudo pode entrar em contato com o e-mail adv.rosangelapbarros@agmail.com.
Confidencialidade : Todas as informacgdes coletadas individualmente sédo confidenciais e somente
serdo divulgadas de forma compilada e estruturada, sem identificacdo do entrevistado. Assim,
enquadra-se na hipétese legal de dispensa de submissdo ao Conselho de Etica, por néo revelar dados
gue possam identificar 0s entrevistados, conforme Art.1°, paragrafo Unico, inciso VII da Resolugdo N°
510, de 07/04/2016, do Conselho Nacional de Saude.

Beneficios : Ao participar desta pesquisa, vocé nao tera nenhum beneficio direto. Entretanto, espera-
se que futuramente os resultados deste estudo sejam usados em beneficio de outras pessoas,
proporcionando maior conhecimento e consequente divulgacdo sobre a adesdo do nosso pais ao
Protocolo de Madri, bem como que possa resultar em eventuais modificacdes legais e administrativas
relacionadas ao uso efetivo e pratico do referido Protocolo por brasileiros.

Solicita-se que a presente pesquisa seja respondida até a data limite de 30/05/2022 (segunda-

feira) .

( ) Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, aceito participar
desta pesquisa.

Perguntas do survey aplicado aos demais usuarios de marcas brasileiros

Quadro 1 - — Questdes do survey aplicado aos demais usuarios de marcas brasileiros (Continua)

N° PERGUNTA OBJETIVO/
OBSERVACOES
SECAO 2

1 Em que ramo comercial/industrial vocé atua? Verificar ramo
e) Relacionado ao comércio de modo geral mercadolégico que possui
f) Relacionado a industria de modo geral maior interesse no registro
g) Relacionado ao agronegécio de marcas em outros
h) Relacionado a prestacao de servicos paises

2 Ha quanto tempo atua no mercado? Verificar a estabilidade da
a) A menos de 1 ano empresa no mercado
b) Entre 1 e 5 anos
c) Entre5e 10 anos
d) Ha mais de 10 anos
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Quadro 1 - — Questdes do survey aplicado aos demais usuarios de marcas brasileiros (Continuacdo)

N° PERGUNTA OBJETIVO/
OBSERVACOES
SECAO 2
3 Em quais regides do pais possui sedeffilial? Verificar a abrangéncia
g) Sul territorial do questionario
h) Sudeste
i) Norte
i) Nordeste
k) Centro-Oeste
[) Em duas ou mais regides
m) Possuo sede ou filial no Brasil e/ou no exterior
4 Quantos depositos/registros de marcas possui perante o Verificar a consciéncia da
INPI? empresa em relagdo a
a) Estou preparando o primeiro depdsito de marca; importéncia da protecéo
b) Até 3 marcas; marcaria, bem como a
c) Entre 4a10; possibilidade de o usuério
d) Mais de 10. utilizar o sistema
multiclasses do Protocolo
de Madri
5 Possui marca depositada/registrada em outro(s) pais(es)? | Verificar se o entrevistado
a) Sim, tenho. utiliza ou n&o o registro
b) internacional
OBS.1: Se a resposta da
questéo 5 foi “a”: secao
03, questao *
OBS.2:
SECAO 03
* Ja ouviu falar do Protocolo de Madri? Verificar se o entrevistado
conhece ou ndo o
a) Nao nunca ouvi falar Protocolo de Madri
OBS.1:
c) Sim, conheco superficialmente o assunto encerra o
d) Sim, conheco razoavelmente sobre a matéria, mas | questionario
ainda ndo depositei nenhuma marca por meio
desse Protocolo
)
OBS.3: Se a resposta da
questdo 6 — secao 03 — foi
“c” ou “d™: vai pra secéo 6
(questao 7)
SECAO 4
6 Se nunca depositou pedido de registro internacional de Verificar o grau de

marca, por qual motivo?
a) Imagino que tenha altos custos e burocracia
b) Falta de interesse no mercado internacional
c) Estou preparando a documentagéo para o primeiro
depésito internacional;

interesse do entrevistado
sobre a matéria
OBS.1:

OBS.2: Se a resposta da
guestao 6 foi — secdo 04 —
“a” ou “c”: volta para
secao 03 — questao *
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Quadro 1 - — Questdes do survey aplicado aos demais usuarios de marcas brasileiros (Continuacdo)

NO

PERGUNTA

OBJETIVO/
OBSERVACOES

SECAO 5

0

Se vocé ja utilizou o Protocolo de Madri, qual seu grau de
satisfacdo com esse sistema marcario?

e) Muito satisfeito. Pretendo uséa-lo novamente

f) Satisfeito. Talvez volte a utiliza-lo em um préximo
depésito internacional

g) Ainda nado tenho resultados suficientes para
classificar a minha satisfagdo com o sistema,;

h) Relativamente satisfeito. Ndo gerou tdo baixos
custos como eu esperava, mas atingi meus
objetivos.

i) Insatisfeito. Nao obtive sucesso com meu registro e
acredito que a causa esta em algumas regras do
Sistema.

Verificar o grau de
satisfacdo com o uso do
Protocolo

OBS.1:

OBS.2: Se a resposta da
Questéo 7 — sec¢édo 05 foi
“c”, “d” ou “e”: vai para
secdo 08 — questdo 08

SECAO 6

Se a resposta da Questao * -secéo 03 - foi “c” ou“  d”:
secao 6 - questao 7

i Caso conheca o Protocolo de Madri, mas ndo tenha Verificar a possibilidade de
marca(s) depositada(s) por meio dele, acredita que 0 entrevistado utilizar o
futuramente utilizaria o Protocolo de Madri? Protocolo de Madri

f)  Sim, com certeza. Parece ser a melhor opcéo e a | OBS.1;
mais barata
g) Nao conheco o suficiente o Protocolo de Madri para .
opinar OBS.2: Se a resposta da
h) Sim, talvez. Dependendo do(s) mercado(s) em que | questdo 7 — secéo 06 foi
irei inserir minha marca. “a”, “c” ou “d": vai para a
i) N&o. Nao pretendo utilizar o Protocolo de Madri, | secdo 07, questédo 7.1
pois ja utilizei outro sistema e deu certo.
SECAO 7
Se a resposta da questdo 7 — sec¢édo 06 foi “a”, “c” ou “d":
vai para a secao 07, questdo 7.1
7.1 Vocé que esta se preparando para depositar uma marca Verificar se o entrevistado

em outro pais ja ouviu falar do Protocolo de Madri?
a) N&o, nunca ouvi falar;
b) Sim, j& ouvi falar. Mas, pretendo utilizar outro
sistema internacional para proteger minha marca;
c) Sim, ja ouvi falar, inclusive pretendo utiliza-lo.
d) Ouvifalar vagamente sobre o assunto

conhece ou nao o
Protocolo de Madri
OBS.1:

OBS.2: Se a resposta da
Questao 7.1 foi “b”, “c” ou
"d”: vai para a secao 08 —
guestdo 08.




175

Quadro 1 - — Questdes do survey aplicado aos demais usuarios de marcas brasileiros (Conclusao)

N° PERGUNTA OBJETIVO/
OBSERVACOES
SECAO 8
Se a resposta da questéo 7.1 — secédo 7- foi “b”,“c” ou
“d” ou aresposta da questdo 7 — secédo 5 - foi “c”, “d”
ou “e ": vai par secao08, - questdo 08
8 Possui alguma davida sobre o Protocolo de Madri? Qual || Verificar se a baixa
(is)? utilizacdo do Protocolo
a) Nao tenho duvidas. Conheco razoavelmente o || pelos brasileiros é
assunto consequéncia de duvidas
b) Sim, tenho algumas dulvidas, mas possuo || sobre o sistema
marcas depositadas por meio do Protocolo de | OBS.1:
Madri
c) N&o conheco suficientemente o assunto para
possuir duvidas OBS.2: Caso a resposta da
guestao 8 foi “a” ou
“b ":=> sec¢éo 09 - questdes
9e 10
SECAO 9
9 Na sua opinido, quais suas principais vantagens do - Verificar o grau de
Protocolo de Madri? conhecimento do
e) Depoésito multiclasses, co-titularidade, menor || entrevistado sobre a
burocracia, processo Unico, Unico idioma matéria
f) Menores custos, Unica moeda
g) Outras vantagens” - Identificar as causas da
h) N&o identifico vantagens relevantes baixa utilizag&o do
Protocolo pelos brasileiros
10 Vocé acha que alguma regra do Protocolo de Madri Identificar as causas da

precisa ser melhorada?

g) N&o. Acho que as regras sao claras e justas. N&o
ha o que melhorar.

h) Na&o conheco o suficiente sobre o tema para opinar

baixa utilizacéo do
Protocolo pelos brasileiros

SECAO 10

Sobre qual o tema que vocé acredita ser mais necessario
haver modificacdo nas normas do Protocolo de Madri?

g) Ataque Central

h) Depdsito Multiclasses

i) Co-Titularidade

j) Situag@es relacionadas a Oposi¢éo, Recurso e as

respectivas manifestacdes
k) Outros temas

- Identificar as possiveis
causas da baixa utilizagcéo
pelos brasileiros do
Protocolo em questéo

Fonte: Elaborado pela autora.

FIM DO QUESTIONARIO



176

APENDICE D — SUBMISSAO DE MANUSCRITO ACEITA POR
REVISTA

Wilson Suzigan via Portal de Periodicos Eletronicos Cientificos 6 de maio de 2022 as
<ppecunicamp@gmail.com> 10:29
Responder a: Wilson Suzigan <rbi@unicamp.br>

Para: Rosangela Pacheco Barros <adv.rosangelapbarros@gmail.com>

Rosangela Pacheco Barros:

Obrigado por submeter o manuscrito, "EFEITOS DAADESAQ BRASILEIRAAQ PROTOCOLO DE MADRI" a0
periodico Revista Brasileira de Inovagdo. Com o sistema de gerenciamento de periddicos on-line que estamos
usando, vocé podera acompanhar seu progresso através do processo editorial efetuando login no site do
periodico:

URL da Submissdo: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rbi/authorDashboard/submission/8669179
Usudrio: adv_rosangelapbarros

Se vocé tiver alguma duvida, entre em contato conosco. Agradecemos por considerar este periodico para
publicar o seu trabalho.

Wilson Suzigan

Revista Brasileira de Inovagéao
http://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index. php/rbi
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RESUMO

A funcédo de uma marca € a de fazer com que o consumidor diferencie produtos e
servicos oriundos de determinado titular dos produtos e servicos semelhantes
fornecidos por outras empresas, tanto no mercado nacional quanto no internacional.
A partir de 02/10/2019 passou a vigorar no Brasil o Protocolo de Madri, o qual regula
o sistema internacional de Registro de Marcas. Em face disso, questiona-se “Como
tem ocorrido, na pratica, a utilizagdo do Protocolo de Madri pelos brasileiros?” O
presente relatdrio consiste no produto tecnoldgico resultante de pesquisa realizada
em trabalho de concluséo de Mestrado, o qual teve por objetivo geral analisar como
tem se dado a utilizacdo pelos brasileiros do Protocolo de Madri. A metodologia
empregada foi descritiva e exploratoria. O presente relatorio apresenta uma analise
completa dos resultados obtidos com as pesquisas realizadas. Dentre os resultados
obtidos esté a constatacdo da baixa utilizacdo do Protocolo de Madri pelos brasileiros
(tanto pelos profissionais da area de Pl quanto pelos demais usuarios marcarios
brasileiros) e a identificagcdo das provaveis causas dessa baixa utilizagdo (como por
exemplo, o entendimento por parte de alguns profissionais de Pl de que esse sistema
nao é vantajoso em termos de honorarios e a falta de conhecimento sobre o tema por
parte dos demais usuarios marcarios). Foram apresentadas possiveis solu¢cdes aos
problemas identificados, como por exemplo, a incluséo desse tipo de servigo a nivel
internacional na tabela de honorarios da OAB e a realizacdo de cursos, palestras,
seminérios, etc., visando divulgar esse sistema internacional aos usuarios marcarios
do pais. Esta pesquisa colaborou para a teoria, pois supriu uma parcela da deficiéncia
tedrica brasileira, em razdo da pouca literatura nacional sobre a utiliza¢do do Protocolo
de Madri no Brasil. Espera-se que esta pesquisa estimule mais académicos e
profissionais da &area de PI a desenvolverem estudos sobre o tema, divulgando o
Protocolo de Madri no Brasil e suprindo a atual deficiéncia literaria sobre o mesmo.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual, Ataque Central, Depdsito Internacional,
Depdsito multiclasses, Procurador, Protecdo Marcaria Internacional, WIPO, INPI,
Sistema de Madri, Brasil.



ABSTRACT

The function of a trademark is to make the consumer differentiate products and
services from a given owner from similar products and services provided by other
companies, both in the national and international markets. As of 10/02/2019, the
Madrid Protocol came into force in Brazil, which regulates the international trademark
registration system. In view of this, the question is “How has the use of the Madrid
Protocol by Brazilians been in practice?” This report consists of the technological
product resulting from research carried out in a Master's conclusion work, which had
the general objective of analyzing how the Madrid Protocol has been used by
Brazilians. The methodology used was descriptive and exploratory. This report
presents a complete analysis of the results obtained from the research carried out.
Among the results obtained is the verification of the low use of the Madrid Protocol by
Brazilians (both by professionals in the IP area and by other Brazilian trademark users)
and the identification of the probable causes of this low use (such as, for example, the
understanding on the part of some IP professionals that this system is not
advantageous in terms of fees and the lack of knowledge on the subject by other
trademark users). Possible solutions to identified problems were presented, such as,
for example, the inclusion of this type of service at an international level in the OAB fee
schedule and the holding of courses, lectures, seminars, etc., aiming to disseminate
this international system to trademark users in the country. This research contributed
to the theory, as it supplied a portion of the Brazilian theoretical deficiency, due to the
little national literature on the use of the Madrid Protocol in Brazil. It is hoped that this
research will stimulate more academics and professionals in the IP area to develop
studies on the subject, disseminating the Madrid Protocol in Brazil and supplying the
current literary deficiency on it.

Keywords: Intellectual Property, Central Attack, International Application, Multiclass
Applications, Attorney, International Trademark Protection, WIPO, INPI, Madrid
System, Brazil.
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1. INTRODUCAO:

Tendo em vista que o mercado de consumo atual é extremamente
competitivo e mais acessivel, é importante destacar os produtos e servigos de
titulares diferentes que estdo disponiveis ao consumidor. A fungédo da marca é
justamente essa: fazer com que o consumidor diferencie produtos e servigos
oriundos de determinado titular dos produtos e servigcos semelhantes fornecidos
por outras empresas, tanto no mercado nacional quanto no internacional
(COPETTI, 2008).

Visando facilitar a insercdo de marcas em outros paises, surgiu em 1989
o Protocolo de Madri. No entanto, somente entrou em vigor em 01 de dezembro
de 1995 (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

O referido Protocolo foi internalizado no Brasil por meio do Decreto n°
10.033 de 1° de outubro de 2019, havendo entrado em vigor no Brasil em
02/10/2019 (DECRETO N° 10.033, DE 1° DE OUTUBRO DE 2019. BRASIL,
2019).

Sendo assim, o tema do presente relatério € a “Andlise da utilizagdo ou
nao do Protocolo de Madri pelos brasileiros”, visando responder a seguinte
questao de pesquisa: “Como tem ocorrido, na pratica, a utilizacdo do Protocolo
de Madri pelos brasileiros?”

A fim de responder tal questionamento, o presente relatdrio visa
apresentar os dados obtidos com dois surveys (um direcionado aos profissionais
de escritorio de PI brasileiros; outro voltado aos demais usuarios marcario
brasileiros: os depositantes de marcas perante o INPI).

Dentre as formas de compreender os dados obtidos tanto com o0s surveys
quanto com a pesquisa desenvolvida por Barros e Bruch (2021) foram realizadas
pesquisas no site do INPI objetivando verificar o numero de depdsitos marcarios
realizados por residentes e ndo residentes no pais, bem como foram realizadas
pesquisas no site Madrid Monitor da WIPO.

As pesquisas realizadas na plataforma Madri Monitor da WIPO verificaram
0 numero de depodsitos marcarios realizados por outros paises em um periodo
de quase dois anos apds a entrada em vigor do Protocolo de Madri em cada

pais. Os dados obtidos permitiram a realizacdo de uma analise comparativa



188

entre o nimero de depdsitos marcarios realizados por nacionais de outros paises
integrantes do Protocolo e o niumero de depdsitos marcarios realizados por
brasileiros por meio desse sistema.

Ha uma duvida sobre se o Protocolo de Madri vem ou ndo sendo utilizado
pelos brasileiros e, em caso de ocorréncia, em que grau. Espera-se que os
surveys, a pesquisa comparativa com outros paises integrantes do referido
protocolo e a pesquisa realizada no site do INPI colaborem para a verificacédo de
como esta ocorrendo, na pratica, a utilizacdo do Protocolo de Madri pelos
brasileiros, bem como se a utilizag&o pelos brasileiros do referido protocolo pode
ser considerada alta ou baixa.

O presente relatorio apresenta uma analise completa dos resultados
obtidos com as pesquisas realizadas, a luz da literatura existente sobre o tema,
identificando os problemas para o uso do Protocolo pelos brasileiros e as
possiveis solucbes. Espera-se que este relatorio possa contribuir para uma
maior utilizacdo do Protocolo de Madri pelos brasileiros, gerando maior alcance
das marcas nacionais em outros paises, tendo em vista 0s menores custos e

burocracias que caracterizam o referido Protocolo.
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2. REFERENCIAL TEORICO:

Em um mundo globalizado e de alta competitividade mercadoldgica, com
grande énfase na exportacdo, destacar um produto ou servico dos demais
existentes no mercado é essencial para uma empresa (ABDUGOPIROVICH,
2021). Isso porque uma marca pode se tornar valiosa a ponto de aumentar
significativamente o valor do produto ou servico que identifica.
Consequentemente, outros comerciantes podem imitar ou reproduzir marcas de
maior destaque no mercado, com 0 objetivo de tornarem seus produtos ou
servigos mais competitivos (SUJADMIKO; AINI; SAPUTRA, 2020).

Confirmando a importancia que uma marca bem administrada pode
assumir nas finangas de uma empresa, cita-se a pesquisa de Mishra; Orozco e
Krasnikov (2009), a qual comprovou que hé forte ligagdo entre a marca de uma
empresa, o valor de suas acdes e as variacdes do fluxo de caixa da mesma.

Interessante mencionar que, dentre 0s sistemas marcarios existentes, o
vigente no territorio brasileiro € o sistema marcario atributivo de direito, o qual
confere protecdo e propriedade da marca por meio do registro (MODULO II:
MarcasWIPO/INPI, 2020). Dessa forma, a protecdo da marca somente €
conferida se atendidos todos os requisitos legais do pais no qual foi depositada,
bem como a protecdo estende-se somente ao territério do pais no qual foi
registrada a marca, em razdo do principio da territorialidade que rege o direito
da propriedade industrial (MODULO II: MarcasWIPO/INPI, 2020). Por isso, €é
importante registrar a marca de forma prévia, a fim de impedir terceiros que se
apropriem indevidamente dela, confundindo o consumidor.

Tendo em vista que as leis marcéarias de cada pais, ao determinarem a
abrangéncia dos seus registros de marcas costumam limitar aos seus territorios,
em razdo do principio da territorialidade, passaram a surgir regramentos
internacionais sobre a matéria que impunham aos seus signatarios observancia
de algumas regras marcarias minimas a serem observadas em cada pais
(DINWOODIE, 2004, p. 901).

Dentre os principais acordos internacionais que visam regular o direito
marcario destaca-se a CUP e o Protocolo de Madri, pois tais instrumentos
possibilitam o registro de uma marca originaria de um pais em outro (CELA,
2015).
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Pelo sistema da CUP quando um signatario do referido tratado deposita
um pedido de marca no seu pais, possui um prazo durante o qual lhe é permitido
solicitar a protecdo da sua marca em outros paises que também sejam
signatarios do referido acordo. A data de depdsito do requerimento nos demais
paises é chamada de “data de prioridade”, ou seja, desde que o depdésito
marcario em tais paises tenha ocorrido dentro do prazo de seis meses da data
de depdsito no pais de origem, nos demais paises constara como “data de
depdsito a mesma do primeiro processo marcario (realizado no pais de origem
do depositante). Caso o prazo de seis meses nao seja observado, o depositante
nao podera se utilizar da data de prioridade, ou seja, o depositante tera que
“observar a ‘fila normal’ do pais para o qual pretende ter a sua marca registrada”
(BARCELLOS, 2022).

Tendo em vista algumas dificuldades encontradas nos registros marcarios
realizados em outros paises por meio do sistema da CUP, em 1989, foi criado o
Protocolo de Madri, possuindo dois objetivos, quais sejam: 1°) facilitar a
obtencao da protecdo marcéria; e 2°) a criacdo de um Unico registro internacional
gue tenha efeito equivalente a diversos registros marcarios nacionais (WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

Por meio do referido Protocolo € possivel “requerer prote¢cdo marcaria em
diversos paises por meio do depédsito de um s6 formulario de pedido
internacional, em um Unico idioma, e com pagamento centralizado de
retribuicbes” (Manual de Marcas» 11 . Protocolo de Madri INPI, 2022). Tais
aspectos diminuem a burocracia e 0s custos para a obtencdo de um registro
marcario em outro pais. Por isso, alguns autores entendem que ao analisar os
aspectos positivos e negativos do Protocolo de Madri, os primeiros prevalecem,
em razdo do aumento no numero de depositos marcarios internacionais
realizado por empresas multinacionais (PRZYGODA, 2019).

O Brasil depositou seu instrumento de adesdo ao Protocolo de Madri
perante a WIPO em 2 de julho de 2019. Tal adeséao restou internalizada em
territorio brasileiro por meio do Decreto n® 10.033 de 2019 (DECRETO N° 10.033,
DE 1° DE OUTUBRO DE 2019 - BRASIL, 2019), o qual foi regulamentado pela
Resolucao INPI n° 247/2019 (Resolucéo n°® 247/2019 de 09 de setembro de 2019
- BRASIL, 2019), havendo entrado em vigor no pais em 02/10/2019.
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Apbs a adeséo brasileira ao Protocolo de Madri, o INPI publicou diversas
normativas sobre o referido sistema marcario internacional e temas a ele
relacionados. Porém, em janeiro de 2022, visando facilitar o0 acesso dos usuarios
as normas em questdo, todas essas normativas foram unificadas em uma sé,
gual seja a Portaria 008/2022 (PORTARIA/INPI/PR N° 08, DE 17 DE JANEIRO
DE 2022 - INPI, 2022).

Visando analisar os efeitos praticos da adeséo brasileira ao referido
Protocolo, o manuscrito de Barros e Bruch (2021) verificou que os brasileiros
efetuaram apenas 204 depdésitos marcarios por meio do Protocolo de Madri
desde a entrada em vigor no Brasil — em 02/10/2019 - até 01/09/2021,
compreendendo um periodo de quase dois anos ap0s a entrada em vigor desse
sistema no pais.

Sendo assim, o presente relatério visa analisar se o resultado do
manuscrito em comento significa uma utilizacdo baixa, alta ou satisfatoria do
Protocolo de Madri pelos brasileiros. Para isso, foram realizadas pesquisas
bibliograficas, bem como de dados marcéarios no site da INPI e da WIPO.
Também foram elaborados dois surveys, um voltado a escritorios de PI
brasileiros outro voltado aos demais depositantes/usuarios marcarios nacionais
(selecionados dentre clientes de um escritorio de Pl com atuacdo em dois
estados brasileiros).

No que se refere as buscas de depdsitos marcérios realizadas no site da
WIPO, estas visavam obter dados de outros paises, a fim de realizar uma analise
comparativa com o numero de depdsitos realizados por brasileiros da entrada
em vigor do Protocolo no pais até 01/09/2021.

Este relatério apresenta os resultados obtidos por meio das pesquisas e
dos surveys, analisados a luz da literatura existente sobre o tema, visando

encontrar solucdes aos problemas identificados.
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3. PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS:

3.1. ABORDAGEM DA PESQUISA:

A metodologia empregada foi descritiva e exploratoria por meio de revisao
de literatura, analise documental, consulta a base de dados (INPI e WIPO) e o
uso de dados quantitativos extraidos por meio de duas pesquisas do tipo
surveys. Um foi aplicado a profissionais de escritorios atuantes em marcas e o
outro voltado aos demais usuarios marcarios brasileiros como depositantes ou
titulares de processos marcarios.

Além dos dados obtidos por meio de dois surveys também foram
realizadas buscas de artigos cientificos e bibliografias, bem como consultas - via
site da WIPO e do INPI - as quais forneceram importantes dados para os
resultados do presente relatorio.

Dentre as buscas de dados no site do INPI, algumas almejaram
informacdes relativas a depositos marcarios no pais, buscando verificar o
namero de depdsitos de marcas por ano realizados por depositantes nacionais
e estrangeiros nos anos de 2018 a 2021, bem como verificar quais sdo os
principais depositantes marcarios residentes e nao residentes no pais.

Também foram realizadas buscas avancadas na plataforma Madrid
Monitor da WIPO, compreendendo o periodo de quase dois anos — dois anos
menos um més e um dia - apos a entrada em vigor do Protocolo de Madri em
alguns paises, visando realizar uma analise comparativa entre 0 nimero de
depdsitos realizados por brasileiros e 0 numero de depdsitos realizados por
nacionais dos demais paises pesquisados. Tais pesquisas foram realizadas com
0 objetivo de verificar se os nimeros encontrados no Manuscrito correspondem

ou ndo a uma pouca utilizacdo do Protocolo de Madri pelos brasileiros.

3.2. METODOS DE ANALISE:

Criou-se dois formularios do Google para a elaboragédo dos surveys, os
quais foram enviados por e-mail a duas listas: uma de escritérios de Pl brasileiros
com atuacgdo na area de marcas; outra a uma lista de clientes de marcas de um

grande escritorio de Pl com sedes em dois estados brasileiros. Também ocorreu
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o envio do questionério direcionado a escritorio de Pl para membros da ABAPI,
da ABPI e de alguns grupos de whatsApp.

As perguntas foram elaboradas de forma objetiva e fechada, mas
oferecem multiplas op¢Bes de respostas — inclusive utilizando a escala Likert -
de forma que o entrevistado pudesse escolher qual a opcao se encaixava melhor
na sua opiniao.

Os graficos gerados pelo Google Forms das respostas as questdes
integrantes de cada um dos questionarios foram utilizados para a andlise e
cruzamento das informagdes obtidas.

A pesquisa comparativa, que utilizou dados de buscas marcarias
realizadas no site da WIPO, realizou buscas bibliograficas para a compreenséao

dos resultados e aplicou uma analise descritiva aos resultados.

3.3. PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA A PESQUISA
COMPARATIVA ENTRE O NUMERO DE DEPOSITOS
MARCARIOS REALIZADOS POR BRASILEIROS EM RELACAO
AO NUMERO DE DEPOSITOS DE OUTROS PAISES POR MEIO
DO PROTOCOLO DE MADRI

A fim de permitir uma andlise comparativa do nimero de depdsitos
marcérios realizados por brasileiros por meio do Protocolo de Madri com o
numero de depdsitos marcarios realizados por outros sete paises por meio do
mesmo Protocolo, foram realizadas pesquisas no site da WIPO, utilizando-se a
busca avancada (Advanced Search). Os critérios utilizados nessas pesquisas,
bem como na escolha dos paises a serem pesquisados estdo descritos a seguir.

Na realizacdo das pesquisas, foram preenchidos sempre dois campos,
quais sejam: a data de registro (Date Registration) e o pais de origem (Country
Origin). Em relacdo a data de registro utilizou-se sempre a op¢éo “Date Range”,
a qual permite escolhermos um intervalo de tempo. No tocante a escolha dos
paises integrantes dessa pesquisa comparativa, utilizou-se trés critérios, os

quais estdo apresentados no quadro 1, a seguir:
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Quadro 1 — Critérios de escolha dos paises para a pesquisa comparativa

N° CRITERIO PAISES ESCOLHIDOS OBSERVACOES

1 | Paises que aderiram | - Malasia (27/12/2019);
recentemente ao | - Canada (17/06/2019); e
Protocolo — Tailandia (07/11/2017).

2 | 2 paises europeus | - Portugal (20/03/1997) e A escolha desses dois paises deve-
que aderiram ao | - Italia (17/04/2000). se ao fato de eles serem integrantes
Protocolo de Madri da Europa Meridional, regido que -
ha mais tempo: assim como o Brasil - possui a

agricultura como uma das suas
atividades econdmicas principais
(SOUSA, [s. d.]).

3 | Outros 2 paises que | - Estados Unidos | A escolha deveu-se a relevancia
aderiram ao | (02/11/2003); econdbmica dos mesmos no
Protocolo de Madri | - o México (19/02/2013). continente americano
ha mais tempo que
néo fossem
europeus:

Fonte: elaborado pela autora (2023).

Quanto ao periodo da pesquisa comparativa realizada, importante
mencionar que a pesquisa de Barros e Bruch (2021) realizou pesquisas levando
em consideracdo o periodo de 02/10/2019 (data da entrada em vigor do
Protocolo de Madri no Brasil) até 01/09/2021 (data de realizacdo da pesquisa
para o0 manuscrito, faltando apenas um més e um dia para completar dois anos
da vigéncia do Protocolo em territério brasileiro).

Sendo assim, para uma melhor analise comparativa para a presente
pesquisa, utilizou-se periodo correspondente. Ou seja, cada uma das pesquisas
comparativas realizadas no site da WIPO teve por data de inicio a data da
entrada em vigor do Protocolo de Madri no pais pesquisado e a data de término
da pesquisa sendo um més e um dia antes de completar dois anos da vigéncia

do Protocolo.

3.4. SOBRE A ELABORACAO DO SURVEY APLICADO AOS
ESCRITORIOS DE PI:

A escolha de envio ao grupo de escritérios de Pl ocorreu em razéo de a
pesquisa de Barros e Bruch (2021) haver concluido que a maioria dos depdsitos
brasileiros de marcas por meio do Protocolo de Madri ocorreu por meio de
procuradores. Sendo assim, tal grupo configura um publico usuario do sistema
de Madri.
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O survey direcionado aos escritérios de Pl brasileiros resultou em 11
perguntas, tendo sido enviado a 14 escritorios de Pl e repassado a contatos da

ABAPI da ABPI e outros grupos de advogados atuantes na area.

3.5. SOBRE A ELABORACAO DO SURVEY APLICADO DEMAIS
USUARIOS DE MARCAS BRASILEIROS:

Além dos profissionais atuantes em escritorios de PI, h& outros usuarios
do sistema marcéario brasileiro, quais sejam: o0s depositantes e 0s
titulares/cotitulares de processos marcarios perante o INPI. Por isso, o envio de
um questionario a esse grupo foi motivado pela intencédo de verificar o grau de
conhecimento desses usuérios em relagdo ao Protocolo de Madri, bem como a
opinido deles em relacdo a esse sistema.

O questionario voltado a tal publico resultou no total de 11 perguntas,
tendo sido enviado 381 clientes de marcas de um escritorio de Pl com sede no
Rio Grande do Sul e de Santa Cataria e atuacdo em todo o territorio nacional,

bem como a alguns clientes de outros escritérios de marcas.

A elaboracao dos dois surveys foi realizada de forma a nao identificar os
entrevistados. Além disso, estes deram seu aceite prévio em Termo de Livre e
Esclarecido Consentimento apresentado no inicio dos questionarios, cujo teor se
encontra no inicio dos Apéndices B e C, os quais contém os referidos
questionarios. Sendo assim, a presente pesquisa se enquadra na situacéo
prevista no Art.1°, pardgrafo Unico, inciso VII da Resolu¢do N° 510, de 07 de abril
de 2016 do Conselho Nacional de Saude, estando dispensados de submisséo a

Comisséo de Etica.
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4. RESULTADOS:

O Google gerou gréficos a partir dos dados obtidos em cada pergunta por
meio dos Surveys, os quais foram utilizados para uma melhor analise dos
resultados. Os resultados e a discusséao sao objeto do presente capitulo deste
relatério. A analise efetuada envolveu estatistica basica dos dados obtidos e &

apresentada de forma descritiva.

4.1. ANALISE DOS PRINCIPAIS DEPOSITANTES MARCARIOS
BRASILEIROS E ESTRANGEIROS NO BRASIL, ANTES E
DEPOIS DA VIGENCIA DO PROTOCOLO DE MADRI NO PAIS

Buscou-se informacdes por meio do site do INPI informacgdes acerca dos
principais depositantes marcarios residentes e nao residentes no Brasil, visando-
se verificar o numero de depdsitos tanto por meio da CUP quanto por meio do
Protocolo de Madri.

Esta analise permitira verificar quem sdo os players brasileiros e
estrangeiros depositantes no Brasil que estdo adotando o Protocolo de Madri, se
sdo depositantes que utilizavam a CUP e passaram a adotar o Protocolo de
Madri ou se sdo novos usuarios marcarios que nao realizam depdsitos de marcas
internacionalmente antes da vigéncia do Protocolo de Madri. Tais informacgdes
sao relevantes para a analise da utilizacdo ou ndo do referido Protocolo pelos
brasileiros, pois permitira uma comparacdo entre o comportamento dos
depositantes brasileiros e estrangeiros depositantes no Brasil, antes e depois da
vigéncia do Protocolo de Madri em territorio brasileiro.

Buscou-se dados no “Relatério dos Indicadores de Propriedade Industrial”
constantes no site do INPI'. De acordo com o relatério 2019, que apresenta os
dados do ano de 2018, em 2018 ocorreram no total 204.419 depdsitos de marcas
no Brasil. Destes, 176.063 foram efetivados por brasileiros residentes no pais e

1 Obs.: Nesse “menu” do site do INPI consta cinco relatérios, redigidos nos anos de 2012, 2017,
2018, 2019 e 2020 respectivamente. Disponivel em:< https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-
conteudo/estatisticas/relatorios/indicadores-de-propriedade-industrial_pdf> . Acesso em: 2022-
10-15.
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28.356 foram efetivados por depositantes n&do residentes (INSTITUTO
NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2019).

Destaca-se que em 2018 o Brasil ainda ndo havia aderido ao Protocolo
de Madri. Portanto, os depositos desse periodo referem-se a depodsitos
marcarios de estrangeiros realizados no Brasil, por meio da CUP.

O relatério elaborado pelo INPI em 2020, o qual apresenta dados relativos
ao ano de 2019 demonstrou que ocorreu um pequeno aumento entre 0s
depdsitos marcarios efetuados por brasileiros entre 2018 (86%) e 2019 (89%).
Por outro lado, o numero de depdsitos marcarios estrangeiros (ndo residentes)
no pais caiu de 28.356 em 2018 para 26.390 em 2019.

A seguir, apresenta-se um quadro comparativo entre os dez paises que
mais depositaram pedidos de registro de marcas no Brasil nos anos de 2018 e
2019 (INDICADORES DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL 2020: O uso do
sistema de propriedade industrial no Brasil. INSTITUTO DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL, 2020).

Quadro 2 — Comparacao entre os Rankings dos paises dos depositantes marcéarios ndo
residentes no Brasil nos anos de 2018 e de 2019

DEPOSITANTES MARCARIOS NAO
RESIDENTES NO BRASIL EM 2019
PAIS N° DE
DEPOSITOS
| Estados Unidos 8.301
Alemanha 1.979
China 1.929
Franca 1.568
Suica 1.527
Japéao 1.126
Reino Unido 1.033
Italia 866
Canada 685
Espanha 645
Demais paises 6.731
Total de depositos de nédo 26.390
residentes em 2019

Fonte: elaborado pela autora, com base nas informacdes obtidas no site do INPI?

2 INPI. “Os Indicadores de Propriedade Industrial 2019: O uso do sistema de propriedade
industrial no Brasil”. Disponivel em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/acesso-a-informacao/boletim-
mensal/arquivos/documentos/indicadores-de-pi_2019.pdf. Acesso em 15/10/2022. e

INPI. “Os Indicadores de Propriedade Industrial 2020: O uso do sistema de propriedade
industrial no Brasil". Disponivel em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/acesso-a-informacao/boletim-
mensal/arquivos/documentos/indicadores-2020 _aecon_vf-27-01-2021.pdf>. Acesso __em:
20/10/2022.
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Destaca-se que, o numero de depositos marcarios de ndo residentes no
pais, a partir da entrada em vigor do Protocolo de Madri (em 02/10/2019) engloba
tanto os depositos realizados por meio da CUP quanto os realizados por meio
do Protocolo de Madri. O INPI ndo fornece o nimero de depdsitos de néo
residentes separados por sistema marcario utilizado.

O quadro 2 demonstrou que 0s paises interessados em proteger suas
marcas em nosso pais nos anos de 2018 e 2019 foram praticamente os mesmos
e liderados pelos Estados Unidos e Alemanha.

Em relacdo aos Estados Unidos, a presente pesquisa confirma os
resultados do manuscrito de Barros e Bruch (2021), na qual desde a adesédo
brasileira ao Protocolo de Madri até 01/09/2021, os Estados Unidos foram o pais
que mais designou o Brasil como pais em que desejava a sua prote¢cdo marcaria.
Isso indica que desde 2018 os Estados Unidos é o pais que mais possui
interesse em proteger suas marcas no territorio brasileiro.

Nota-se que todos os paises que figuraram no quadro 2 como os 10
maiores depositantes marcarios ndo residentes no Brasil estdo presentes na
pesquisa do manuscrito. Contudo, neste foram relacionados os 20 maiores
depositantes marcarios - ndo os 10, como no quadro 2 . Mesmo assim, a maioria
dos paises constantes no quadro 2 esta relacionada entre os 10 maiores
depositantes no gréfico 2 do manuscrito (BARROS; BRUCH, 2021).
Provavelmente, os paises relacionados na presente pesquisa permanecem
interessados em proteger suas marcas no Brasil, embora uns paises o tenham
feito mais por meio do Protocolo de Madri do que outros.

Com base no “Ranking Depositantes Residentes — 2020 (Ranking
Depositantes Residentes - 2020. INSTITUTO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL,
2020), verificou- se os trés maiores depositantes marcarios brasileiros, em 2020.
E, com base “Ranking Depositantes Ndo Residentes — 2020™ (Ranking
Depositantes Nao Residentes - 2020. INSTITUTO DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL, 2020), identificou-se trés maiores depositantes marcarios

3 Acessavel por meio do link “Estatisticas” do site do INPI.
4 Acessavel por meio do link “Estatisticas” do site do INPI.
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estrangeiros, no ano de 2020. Tais dados estdo relacionadas no quadro 3 a

sequir:

Quadro 3 — Maiores depositantes residentes e ndo residentes no Brasil em 2020

TRES MAIORES DEPOSITANTES | TRES MAIORES DEPOSITANTES NAO
RESIDENTES NO BRASIL EM 2020 RESIDENTES EM 2020
DEPOSITANTE N° DE DEPOSITANTE N° DE

DEPO- DEPO-
SITOS SITOS

1 - ZANTARA UTILIDADES | 253 | 1-AMAZON TECHNOLOGIES 212

DOMESTICAS E PRESENTES LTDA

ME

2 - GLOBO COMUNICACAO E| 223 | 2-MICROSOFT 180

PARTICIPACOES AS

3 - TECNOMYL BRASIL | 193 | 3-GOOGLE 117

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

AGRICOLAS LTDA

Fonte: elaborado pela autora, com base nas informacdes obtidas no site do INPI.

O quadro 3 demonstra que as trés empresas _estrangeiras _que mais

depositaram marcas no Brasil em 2020 sdo empresas americanas. Isso confirma

a manutencéo do interesse das empresas americanas em proteger suas marcas

no Brasil.

4.2. ANALISE DOS DEPOSITOS MARCARIOS EM OUTROS PAISES
APOS VIGENCIA DO PROTOCOLO DE MADRI EM SEUS
TERRITORIOS

Os dados apresentados a seguir foram obtidos através de pesquisa de
depdsitos marcarios realizada na plataforma Madri Monitor da WIPO. Para
melhor organizacdo do conteudo, a relacdo dos paises e 0s respectivos
resultados da pesquisa serdo apresentados em ordem alfabética no quadro 4 .
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Quadro 4 — Resultados das pesquisas comparativas de depdsitos marcarios na WIPO

nos primeiros anos apds a adeséo ao Protocolo de Madri por outros paises
PAIS ADESAO AO PERIODO DA BUSCA RESULTADO®
PROTOCOLO MARCARIA NO MADRID
DE MADRI® MONITOR

CANADA 17/06/2019 17/06/2019 — 16/05/2021 1.212 depositos
EUA 02/11/2003 02/11/2003 — 01/10/2005 58.578 depositos
ITALIA 17/04/2000 17/04/2000 - 16/03/2002 3.362 depdsitos
MALASIA 27/12/2019 27/12/2019 — 26/11/2021 207 depositos
MEXICO 19/02/2013 19/02/2013 - 18/01/2015 118 depdsitos
PORTUGAL 20/03/1997 20/03/1997 — 19/02/1999 328 depositos
TAILANDIA 07/11/2017 07/11/2017 — 06/10/2019 229 depositos

Fonte: elaboracao propria (2022).

Em uma primeira analise do quadro 4 percebe-se que o numero de

depdsitos realizados por brasileiros pelo Protocolo de Madri (204), no periodo de

guase dois anos da entrada em vigor do Protocolo no pais, segundo 0 manuscrito

Barros; Bruch (2021) é inferior a quase todos os resultados apresentados na

pesquisa dos paises constantes na referida tabela, sendo superior apenas ao

namero de depositos tendo o México como pais de origem (118). A seguir,

apresenta-se 0 quadro 5,

com uma andlise detalhada dos resultados

apresentados no quadro 4 , adotando-se a ordem em que 0s paises aparecem

no referido quadro.

> De acordo com a lista de Membros do Protocolo de Madri, divulgada pela WIPO. Disponivel
em: < https://www.wipo.int/export/sites/wwwi/treaties/en/documents/pdf/madrid _marks.pdf>.

Acesso em 02/09/2022.
6 Corresponde ao numero de depdsitos marcarios por cada pais durante o periodo em andlise
por meio do Protocolo de Madri.
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Quadro 5 — Analise dos resultados da pesquisa comparativa (Continua)

PAIS ANALISE

Destaca-se que o Canada ficou em primeiro lugar no ranking
Competitividade do Portal da Industria em 2020. O Brasil, por sua vez, ficou
em 17° lugar do mesmo ranking dentre os 18 paises analisados (PORTAL DA
INDUSTRIA, 2020). Sendo assim, ja era esperado um ndmero superior de
CANADA depdsitos nacionais canadenses utilizando o referido sistema. A pesquisa
confirmou essa expectativa, pois o niumero de depdsitos marcarios por meio
do Protocolo de Madri tendo o Canada como pais de origem (1.212) foi muito
superior ao ndmero de depédsitos marcarios tendo o Brasil como pais de
origem (204). Ou seja, os canadenses depositaram, aproximadamente, cinco
vezes mais pedidos de registros de marcas por meio do Protocolo de Madri do
gue os brasileiros no mesmo periodo.

Frisa-se que o Canada — assim como o Brasil — teve em seus dois primeiros
anos apoés a adesdo ao Protocolo de Madri os reflexos econémicos sofridos
em razao da pandemia de Covid-19.

No entanto, apenas com base nos resultados da pesquisa do Canada, néo
ha como afirmar que o numero de depésitos brasileiros foi baixo no periodo,
pois o desenvolvimento econémico dos dois paises é muito diferente. Torna-
se necessario analisar os demais resultados das pesquisas no site da WIPO.

Devido a forte influéncia na economia mundial, a adesdo dos Estados
Unidos ao Protocolo de Madri é considerada por alguns autores como tendo
sido um forte incentivo a utilizacdo do referido sistema marcario internacional
(DINWOODIE, 2004, p.945).

No que tange ao sistema marcario americano, interessante destacar, que
alguns autores entendem que a rapidez com que um pedido marcario é
analisado nos Estados Unidos - em 2003 era em média de 18 meses — oferece
uma importante vantagem ao depositante americano que pretende proteger
EUA sua marca no mercado internacional por meio do Protocolo de Madri
(WILNER, 2003). Sendo assim, ja era esperado que o nimero de depdsitos
marcarios realizados por americanos por meio do referido sistema fosse maior
do que o depodsitos realizados por brasileiros. Contudo, o resultado
impressionou: 58.578 depédsitos de marcas realizados por americanos no
periodo de quase dois anos ap6s a adesao do pais ao Protocolo de Madri.

Comparando-se o numero de depdésitos realizados por brasileiros (204) por
meio desse sistema, no mesmo intervalo de tempo de quase dois anos apés
a adesao do pais, o numero de depdsitos americanos (58.578) é,
aproximadamente, mais de 284 vezes o numero de depésitos brasileiros.

Apesar dessa grande diferenca nos resultados, ndo ha como afirmar —
somente com base na pesquisa de depdésitos marcarios americanos - que o0
namero de depositos brasileiros durante o periodo foi pequeno, tendo em vista
a diferenca temporal entre as datas de ades@es desses dois paises (EUA: em
2003; Brasil: em 2019 — pouco antes do inicio da pandemia de Covid-19 no
pais). Faz-se necessario analisar os dados dos demais paises a fim de poder
afirmar que, realmente, os depdésitos tendo o Brasil como pais de origem no
Protocolo de Madri indicam uma baixa utilizacéo desse sistema marcario pelos
brasileiros.
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Quadro 5 — Analise dos resultados da pesquisa comparativa (Continuagao)

PAIS

ANALISE

ITALIA

A Itélia tendo em vista ser um pais com menor extensao territorial que o
Brasil e os Estados Unidos, ndo era previsivel um nimero tao grande quanto
o0 de depodsitos americanos. Mas, o resultado (3.362 depdsitos) para um
periodo de quase dois anos foi um resultado inesperado e surpreendente.

Comparando-se 0 numero de depésitos de italianos por meio do
Protocolo de Madri com o niumero de depdésitos brasileiros por meio desse
mesmo sistema, no mesmo intervalo de tempo, para cada brasileiro que
depositou um pedido marcario, houve mais de dezesseis italianos que fizeram
0 mesmo.

A primeira vista, o nimero de depdsitos brasileiros parece ser muito baixo
guando comparado com os depdsitos de italianos. Contudo, é necesséario
analisar-se um conjunto de resultados, envolvendo as outras pesquisas.

MALASIA

A Malasia é um pais do sudeste asiatico cuja extensao territorial, assim
como a populacional, sdo menores que a brasileira — assim como a Italia.
Destaca-se que a Malasia aderiu ao protocolo mais de dois meses depois do
Brasil, em dezembro de 2019. Levando-se em consideracdo que ambos os
paises foram afetados economicamente pela pandemia do Covid-19 logo apés
aderirem ao Protocolo de Madri, a comparacdo entre tais resultados parece
ser a mais justa.

Apesar disso, o nimero de depositos realizados por meio do Protocolo
de Madri por brasileiros (204) é menor que o nimero de depdsitos no mesmo
periodo realizados por nacionais da Malasia (207 depésitos).

Levando-se em consideracdo a extensdo territorial e populacional
brasileira, bem como que o Brasil é conhecido como uma economia
emergente, era esperado que o0 numero de depdsitos tendo o Brasil como pais
de origem fosse muito maior do que os depésitos realizados tendo a Malasia
como pais de origem. E, somando-se os resultados das pesquisas no Canada,
nos Estados Unidos e na Itdlia com a pesquisa da Malasia, o nUmero de
depdsitos marcarios brasileiros por meio do Protocolo de Madri parece ser
baixo. No entanto, ainda analisaremos o numero de depésitos de outros
paises para confirmar a aparente baixa utilizacdo brasileira desse sistema.

MEXICO

O quadro 4 mostra que o nimero de depésitos marcarios tendo o Brasil
como pais de origem (204 depésitos) foi maior que o nimero de depdsitos
realizados por mexicanos (118 dep6sitos) no mesmo intervalo de quase dois
anos apods a adesao de seus respectivos paises ao referido sistema marcario
internacional. Ressalta-se, entretanto, que a adesdo do México ao Protocolo
ocorreu em 2013 — mesmo ano da adesdo americana e seis anos antes da
adeséo brasileira.

Precisa-se levar em conta que em 2013 menos paises pertenciam ao
Protocolo de Madri, o que pode justificar um menor nimero de depdsitos em
um pais como o México. Isso porque alguns dos paises nos quais 0s
empresarios mexicanos teriam maior interesse em proteger suas marcas
poderiam ainda nao ter aderido ao Protocolo de Madri em 2013.

Ha que se destacar, ainda, que a data final da pesquisa relacionada aos
depdsitos marcarios de mexicanos por meio do Protocolo de Madri foi
18/01/2015. Nesse periodo, o0 pais em comento ainda nédo havia instalado em
seu sistema nacional o deposito multiclasses e o regramento para Oposi¢des
em processo marcario. Isso significa que nesse periodo o sistema marcario
mexicano ainda ndo estava suficientemente fortalecido para estimular os
nacionais a investirem em registros marcarios internacionais (GALVEZ, 2015).
Sendo assim, talvez tais fatores internos justifiquem o baixo nimero de
depdsitos marcarios por mexicanos utilizando esse sistema internacional.
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Quadro 5 — Analise dos resultados da pesquisa comparativa (Continuagao)

PAIS ANALISE
No entanto, tais fatores ndo se aplicam ao Brasil, que desde 2019 possui
regramento interno do sistema marcario multiclasses, bem como possui
previsdo legal sobre oposicdes em processos marcarios prevista na LPI -
MEXICO publicada em 1996 — e tais regramentos internos vém sendo amplamente

(continuacao

)

utilizados pelos brasileiros. Logo, a possivel justificativa para o baixo nimero
de depdsitos marcarios mexicanos por meio do Protocolo de Madri ndo podem
servir de justificativa para os brasileiros.

Dessa forma, considerando-se os depdésitos marcarios nesse sistema
internacional tendo México como pais de origem - e os supostos fatores
internos do pais que justificam tais numeros - bem como associando-se tais
resultados as pesquisas do Canada, dos Estados Unidos, da Italia e da
Malasia o nimero de depdésitos marcarios brasileiros por meio do referido
sistema parece ter sido baixo nesse periodo. Contudo, analisaremos, ainda,
0s depdsitos de Portugal e da Tailandia.

PORTUGAL

Portugal é um pais europeu com menor extensdo territorial e
populacional em relacdo ao Brasil. Apesar de a adesdo portuguesa ao
Protocolo de Madri ter ocorrido ha mais de 20 anos antes da adesd&o brasileira,
€ interessante comparar o interesse dos portugueses nos primeiros dois anos
apos a adesao de Portugal com o interesse dos brasileiros nos dois primeiros
anos de vigéncia Protocolo de Madri no Brasil.

O quadro 4 mostra que o namero de depdésitos brasileiros (204) no
periodo de 02/10/2019 a 01/09/2021 é menor que o numero de depdsitos
realizados por Portugal (328 depésitos) ha mais de 20 anos. Se considerarmos
gue ha mais de 20 anos alguns dos paises de interesse dos comerciantes
portugueses — entre eles o Brasil — ndo haviam aderido ao Protocolo de Madri
€ surpreendente que o numero de depésitos de nacionais portugueses tenha
sido superior, aproximadamente, em cinquenta por cento, ao numero de
depdsitos marcarios de nacionais brasileiros por meio do Protocolo de Madri.

Segundo as conclusées do estudo de (MAMEDE; FERNANDES;
GODINHO, 2014) o uso de marcas em Portugal € pouco frequente na maioria
das empresas portuguesas. A pesquisa em comento constatou também que
h& uma maior tendéncia nas empresas constituidas recentemente do que nas
empresas constituidas ha mais tempo, bem como que ha uma maior
probabilidade nas empresas maiores — em especial as multinacionais — do que
nas menores. Tendo em que embora o artigo em comento tenha sido
publicado em 2014, ele analisou dados relativos a depésitos marcarios dos
portugueses no periodo de 1995 a 2006. Ou seja, o periodo da pesquisa
efetuada na WIPO (20/03/1997 — 19/02/1999) esta compreendido nas
pesquisas de Mamede; Fernandes e Gofinho (2014), as quais retratam baixo
interesse dos portugueses no registros de marcas.

Ha que se considerar, ainda, que na maioria do periodo que compreende
0s dois primeiros anos de vigéncia do Protocolo em questdo em territério
brasileiro o mundo estava enfrentando a pandemia de Covid-19 que impactou
a economia de todos os paises. Sendo assim, a Covid-19 pode um dos fatores
influenciadores da situacdo em tela, qual seja: a de que apesar de a extenséo
territorial e populacional do Brasil ser muito maior que a de Portugal, o niimero
de depdsitos marcarios efetuados por brasileiros ser inferior ao nimero de
depdsitos marcarios efetuados por portugueses, mesmo estes possuindo
pouco interesse em registros marcarios. Entretanto, a analise conjunta de
todas as pesquisas efetuadas nos demais paises constantes no quadro 4
sugerem que o numero de depésito efetuados por brasileiros é baixo. No
entanto, analisaremos, ainda, os depdsitos marcarios realizados pelo
Protocolo de Madri tendo a Malasia como pais de origem.
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Quadro 5 — Analise dos resultados da pesquisa comparativa (Concluséo)

PAIS

ANALISE

TAILANDIA

A Tailandia é um pais do sudeste asiatico que aderiu ao Protocolo de
Madri em 2017, aproximadamente dois anos antes do Basil. Sendo assim, os
dois primeiros anos de vigéncia do Protocolo de Madri na Tailandia néo
sofreram os impactos econdmicos da pandemia da Covid-19.

Apesar da diferenca territorial e populacional entre esses dois paises, 0s
tailandeses realizaram 229 depdésitos no periodo de quase dois anos apds a
adesdo da Tailandia ao Protocolo de Madri. Ao passo que o Brasil realizou
apenas 204 depositos no mesmo intervalo de tempo.

Mesmo levando-se em consideracdo os impactos da pandemia da Covid-
19 durante parte deste periodo na economia brasileira, era esperado uma
maior utilizacdo do referido sistema marcario pelos brasileiros, em
comparacdo com 0s numeros da Tailandia, tendo em vista que a populacéo
brasileira — assim como o desenvolvimento da economia brasileira - sé@o
notoriamente muito maiores que as da Tailandia.

Fonte: elaboracao prépria (2023).

Portanto, os resultados dos quadros 4 e 5 demonstram que, mesmo

considerando-se o cenario da pandemia de Covid-19 que esteve presente no

Brasil a partir de marco de 2020 — ou seja, que se iniciou em menos de cinco

meses apods a entrada em vigor do Protocolo de Madri no pais — os 204 depdsitos

marcarios realizados por brasileiros durante os quase dois anos ap0s a entrada

em vigor do referido protocolo pode ser considerado um nimero baixo.

4.3. SURVEY APLICADO AOS ESCRITORIOS DE PI BRASILEIROS:

RESULTADOS E DISCUSSOES

Dos e-mails enviados, obteve-se 39 respondentes. Os resultados obtidos

por meio desse questionario sdo apresentados no quadro 6 :
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Quadro 6 - Resultados obtidos com o survey aplicado aos escritérios de Pl (Continua):

N° da N° Objetivo da Resultados
Questéo da Pergunta
(Secéo) | Figu-
ra
01 1 verificar o tempo de | - 20 (51,3%): atua ha mais de dez anos na area de
(secédo atuacao do | PI.

02) escritério - 14 (35,9%): atua na area ha mais de 1 e menos de
entrevistado na | 5anos
area de PI -5(12,8%): atuam ha mais de 5 e menos de 10 anos;

- Nenhum: atuava a menos de um ano no ramo.
02 2 verificar a regido do | Houve respondentes de todas as regides do Brasil,
(secéo Brasil em que o | sendo:

02) escritorio - atua apenas na regido sul: 19 (48,7%);
respondente - regides nordeste e sudeste ficaram empatadas: 4
atuava. (10,3%) cada;

- regido Centro-Oeste:r 3 (7,7%)
- regido Norte: 2 (5,1%);
- atua em mais de uma regido do pais: 6 (15,4%);
- possui sede no Brasil e no exterior: 1 (2,6%).
03 3 verificar o grau de | - 10 (25,6%): tém conhecimento aprofundado;
(secéo conhecimento  do || - 18 (46,2%): conhecem razoavelmente;

02) entrevistado em | - 11 (28,2%): possuem conhecimento superficial;
relacdo ao | - 25,6%: possuem conhecimento aprofundado;
Protocolo de Madri | - ninguém respondeu desconhecer o tema

04 4 verificar se 0 | - 29 (74,4%): nunca utilizou o Protocolo de Madri;

(secado entrevistado ja | - 8 (20,5%): ja realizaram depésitos por meio do

03) havia realizado | Protocolo;
algum deposito | - 2 (5,1%): estéo preparando a documentacao para
marcario o(s) primeiro (s) depdsito (s) por meio do Protocolo.
internacional  por
meio do Protocolo

05 5 descobrir 0 motivo | - 12 (42,9%): nao possuem clientes interessados em

(secédo de nunca terem | realizar o depdsito internacional de suas marcas;

04) utilizado 0 | - 8 (28,6%): ainda ndo conseguiram se aprofundar
Protocolo de Madri | nas regras do Protocolo de Madri;

- 5 (17,9%): possuem dividas sobre a vantagem ou
ndo do Sistema;

- 3 (10,7%): acreditam que financeiramente, para o
escritorio, ndo compensa em relagdo a honorarios;

- a falta de fluéncia no inglés ou no espanhol no foi
escolhida por ninguém como um dos motivos para a
nao utilizacao do Protocolo de Madri.

06 6 descobrir se o | Das 29 pessoas que responderam essa pergunta:

(secédo entrevistado - 14 (48,3%): talvez viessem a utilizar, dependendo

04) acreditava gue | do mercado internacional em que fosse inserir a

utilizaria 0 | marca;

Protocolo de Madri
no futuro

- 8 (27,65%), os quais responderam que com certeza
utilizariam, pois entendem ser a opcao mais barata;
- 4 (13,8%): nao viriam a utilizar o sistema por
entenderem nao ser vantajoso em relagcdo a
honorarios e custos com correspondentes
estrangeiros. Para esses 4 entrevistados o
questionario foi encerrado

- 3: ndo conhecem suficientemente o assunto, mas
gue talvez viessem a utilizar.
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Quadro 6 - Resultados obtidos com o Survey aplicado aos escritérios de Pl(Continuacéo):

N° da N° Objetivo da Resultados
Questéo da Pergunta
(Secéo) | Figu-
ra
05 7 descobrir quantos | Dos 10 entrevistados que responderam essa
(secédo depositos ja haviam | pergunta:

5) sido realizados ou | - 3 (30%): entre 1 e 5 depdsitos;
estavam para ser | - 2 (20%): entre 5 e 10 dep0sitos;
realizados pelo | - outros 2 (20%): entre 10 e 25 depositos e
entrevistado por | - outros 3 (30%): mais de 25 depositos.
meio do Protocolo.

06 8 verificar o grau de | Dos 10 respondentes:

(secédo satisfacdo dos || - 4 (40%): satisfeitos;
05) entrevistados com o | - 3 (30%): muito satisfeitos e
Protocolo de Madri | - outros 3 (30%): pouco satisfeitos, pois ndo gerou
tdo baixos custos como esperavam, mas
conseguiram atingir seus objetivos;
- ninguém marcou a opc¢ao “insatisfeito”.
07 9 verificar se  na | Dos 34 advogados que responderam essa pergunta:
(secédo opinido do | - 19 (55,9 %): “Depende da situacdo. Em algumas

06) entrevistado o | situagbes pode nao ser favoravel”;

Protocolo de Madri | - 15 (44,9%): entendem o sistema como sendo

era ou ndo um | vantajoso;

sistema vantajoso - a opcao de que o sistema ndo seria vantajoso nao
foi escolhida por nenhum entrevistado.

08 10 | verificar a opinido | Obs.: Essa questdo permitia a marcacdo de mais de

(secédo do entrevistado | uma alternativa:

06) sobre o0os pontos | - 25 vezes (71,4% das respostas): “Menor
considerados burocracia, processo Unico, Unico idioma”;
favoraveis do | - 13 vezes (37,1%): “Depodsito multiclasses e co-
Protocolo titularidade™;

- 10 vezes (28,65%): “menores custos e Unica
moeda”;
- 5 vezes (14,5%): “maior previsibilidade”.
09 11 | verificar a opinido | Obs.: Essa questdo permitia a marcacdo de mais de
(secédo do entrevistado | uma alternativa:

06) sobre os pontos do | - 23 vezes: “elevados custos quando é necessario
Protocolo de Madri | apresentar manifestacdo a Oposigdo ou ao Ataque
que ele considera | Central”;
desfavoraveis - 6 vezes (17,6%): “Ataque central”;

- 6 vezes (17,6%): “outros motivos”;

- 5 vezes (14,75%): “baixa remuneracao”;

- 3 vezes: “ndo tenho fluéncia em nenhum dos
idiomas adotados pelo Protocolo”.

10 12 | verificar se o | Dos 35 respondentes:

(secédo entrevistado - 11 (31,4%) entendiam que algumas regras

06) acreditava que | precisavam ser melhoradas pela WIPO;
alguma regra do | - 9 (25,7%): ha regras a serem melhoradas tanto
Protocolo deveria | pela WIPO quanto pelo INPI;
ser melhorada e, | - 8 (22,9%): as regras a serem melhoradas eram
em caso de | apenas as de direito interno (de competéncia do

resposta afirmativa

INPI);

- 5(14,3%): as regras sao claras e ndo precisam ser
melhoradas;

- 2: “outros assuntos”
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Quadro 6 - Resultados obtidos com o Survey aplicado aos escritérios de Pl(Conclusédo):
N° da N° Objetivo da Resultados
Questéo da Pergunta
(Secéo) | Figu-
ra

11 13 | verificar sobre quais | Dos 30 respondentes:
(secédo temas os | - 15 (50%): “SituacBes relacionadas a Oposicao,
07) entrevistados Recurso e as respectivas manifestacdes”;

acreditavam que o | - 8 (26,7%): “outros temas”;

Protocolo precisava | - 4 (13,3%): “Ataque Central”;

ser melhorado - 2: “idiomas”;

- 1: “depositos multiclasses”;

- 1: “sistema multiclasses”

OBS.: A opc¢éao “Cotitularidade” ndo foi marcada por
nenhum entrevistado.

Fonte: elaboragao propria (2023).

A seguir, apresenta-se os graficos dos resultados de cada pergunta, 0s
quais foram gerados pelo Google Forms, seguidos de discussdes sobre os

referidos resultados:

Figura 1 — Resultado da primeira pergunta (se¢do 02) aplicada aos escritorios de Pl

| 1) Ha quanto tempo o escritorio atua na area de PI?

; 39 respostas

& 3) Amenos de 1 ano
@ b) Entre 1 e 5 anos

@ c) Entre 5 e 10 anos
@ d) Ha mais de 10 anos

Fonte: gréfico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, a partir das respostas obtidas.

Nota-se que o presente questionario conseguiu alcancar um publico bem
diversificado de profissionais da &area, com diferentes niveis de profundidade
sobre o tema. Isso porque embora a maioria dos entrevistados (51,3%) possua
consideravel conhecimento na area de PI (tendo em vista que atuam ha mais de
dez anos nesse ramo do direito), a outra metade divide-se em profissionais que
ingressaram relativamente a pouco tempo (menos de cinco anos) nessa area do
direito e profissionais que provavelmente possuam um conhecimento

intermediario sobre o tema, tendo em vista que atuam ha mais de cinco anos
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com PIl. Logo, verifica-se que os entrevistados fornecem uma amostragem que
pode ser considerada satisfatéria para a pesquisa, em razdo da diversidade de

niveis de conhecimento sobre o tema.

Figura 2 — Resultado da segunda pergunta (se¢éo 02) aplicada aos escritérios de PI:

2) Em quais regides do pais possui sede/filial?
39 respostas

® 2) Sul

@ b) Sudeste

& c) Norte

@ d) Nordeste

® c) Centro-Oeste

@ 1) Em mais de uma regido

@ g) Possuo sede ou filial no Brasil &/ no
exterior

Fonte: gréfico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, a partir das respostas obtidas.

Percebe-se que se conseguiu uma amostragem relativamente
diversificada de regiéo territorial de atuacao dos escritorios entrevistados. Logo,
h& uma razoavel possibilidade de as respostas obtidas com esse survey retratar
a percepcao dos escritorios de PI brasileiros, tendo em vista que esse ramo do
direito n&o € objeto de atuacdo de muitos escrit0rios no pais, se compararmos

com a quantidade de escritorios atuantes nas demais areas do direito.

Figura 3 — Resultado da terceira pergunta (secdo 02) aplicada aos escritérios de PI.

3) Conhece o Protocolo de Madiri?
39 respostas

@ a) Sim. Tenho conhecimento
aprofundado no assunto.

@ b) Sim. Conhego razoavelmente.

@0 ¢) Sim. Conhego superficialmente.
@ d) Nao. Nao conheco.

Fonte: gréfico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, a partir das respostas obtidas.
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Verificou-se que nenhum entrevistado respondeu desconhecer o tema.
Tal informacédo é interessante, pois a pergunta 1 (Figura 1) demonstrou que
alguns dos entrevistados atuam a menos de cinco anos na area de Pl e,
consequentemente, eles poderiam supostamente desconhecer o Protocolo de
Madri. Contudo, nenhum dos entrevistados desconhecia totalmente sobre o
protocolo.

A Figura 3 demonstra que quase um terco dos entrevistados (28,2%)
possuia conhecimento aprofundado sobre o Protocolo de Madri e os demais
(dois tercos do total) possuiam algum conhecimento sobre o assunto, quer fosse
superficial, quer fosse intermediario/razoavel o nivel desse conhecimento. Tal
resultado demonstra a relevancia das respostas obtidas nas perguntas

seguintes.

Figura 4 — Resultado da quarta pergunta (sec¢éo 03) aplicada aos escritérios de PI.

4) Ja realizou algum depdsito internacional de marca através do Protocolo de Madri?
39 respostas

@ 2) Sim, realizei.

@ b) Nao. Nunca utilizei o Protocolo de
Madri;

) c) Estou preparando a documentacgao
para o(s) primeiro(s) depésito(s) por
meio do Protocolo

Fonte: gréfico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, a partir das respostas obtidas.

A Figura 4 demonstra que, apesar de todos os entrevistados atuarem na
area e possuirem certo conhecimento sobre o Protocolo de Madri, até o presente
momento, a esmagadora maioria deles (74,4%) ainda nao utilizou esse sistema.
A fim de verificar quais os motivos dessa néo utilizac&o, tais entrevistados foram
direcionados a pergunta 5 da secdo 04 (Figura 5), a qual sera a préoxima

pergunta ser comentada. Mas, somente 28 responderam essa questao.
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Figura 5 — Resultado da quinta pergunta (se¢ao 04) aplicada aos escritérios de PI:

5) Por que nunca utilizou o Protocolo de Madri?

28 respostas

@ a) Possuo davidas sobre a vantagem ou
nao do uso do Protocolo;

& b) Entendo que, financeiramente, para o
escritdrio, ndo compensa (menores g...
¢) Nao tenho clientes interessados em
realizar o registro internacional de sua...

@ d) Falta de fluéncia no Inglés e/ou no
Espanhol;

@ &) Ainda nao consegui me aprofundar
nas regras do Protocolo de Madri

Fonte: gréfico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, a partir das respostas obtidas.

A Figura 5 demonstra que dos entrevistados (42,9%) nao possuem
clientes interessados em realizar o depdsito internacional de suas marcas.
Espera-se que os motivos da falta de interesse dos clientes nesse sistema sejam
revelados no survey aplicado aos demais usuarios marcarios brasileiros, quais
sejam: depositantes/titulares de marcas nacionais, quer sejam pessoas fisicas,
guer sejam pessoas juridicas (excepcionados os escritérios atuantes na area de
PI).

No que tange a falta de profundidade sobre o Protocolo de Madri por
quase um terco dos entrevistados (28,6%), esta € compreensivel, tendo em vista
gue o sistema entrou em vigor no Brasil ha pouco mais de trés anos e ainda ha
pouca literatura cientifica no pais sobre o tema.

A escolha da opcédo “a” da Figura 5 por 5 pessoas (17,9%) também é
compreensivel, pelos mesmos motivos elencados no paragrafo anterior.

A escolha por 3 entrevistados (10,7%) da alternativa “b” (honorarios) € um
aspecto que pode estar influenciando os escritérios a nao divulgar o Protocolo
de Madri aos seus clientes e, consequentemente, ocorrer uma suposta baixa
utilizacdo desse sistema no pais. Contudo, tal aspecto também pode estar
relacionado com informagdes insuficientes ou incompletas sobre o sistema.

Importante mencionar que a falta de fluéncia no inglés ou no espanhol ndo
foi escolhida por nenhum dos entrevistados como um dos motivos para a nao
utilizacdo do Protocolo de Madri. Conclui-se que apesar de a falta de fluéncia

nos referidos idiomas pela maioria dos brasileiros ter sido apontada por Silveira
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(2018) como uma das desvantagens do Protocolo para os brasileiros, a auséncia
da escolha dessa alternativa sugere que tal dificuldade ndo € um empecilho a
utilizacdo do sistema. A seguir, tais entrevistados foram encaminhados a sexta

pergunta (secdo 04 - Figura 6).

Figura 6 — Resultado da sexta pergunta (secao 04) aplicada aos escritorios de PI:

6) Acredita que possa a vir utilizar o Protocolo de Madri no futuro?
29 respostas

® =) Sim. com certeza. Parece sera
melhor opgéo e a mals barata

@ b) Talvez. Dependendo do(s)
mercado(s) em que irei inserir a marca.
c) Talvez, ndo conhego suficiente sobre
0 assunio

@ d) Nao, pois |2 utilizei a CUP e deu
certo. Embora o Protocolo de Madri p...

@ <) Nao. Porque acho que nao é
vantajoso em termos de honordrios e/...

Fonte: gréafico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, a partir das respostas obtidas.

A Figura 6 demonstra que das 29 pessoas que responderam essa
pergunta, 14 (48,3%) escolheram a opc¢éo “b”. Tal resposta € compreensivel,
tendo em vista que algumas literaturas apontam que o Protocolo de Madri se
torna mais barato em situa¢des nas quais ha a intencao de proteger a marca em
mais de trés paises. Esse € 0 posicionamento, por exemplo, apresentado no
trabalho de Ballagh (2020).

O fato de quase um terco dos entrevistados (27,65%) ter escolhido a
alternativa “a” na Figura 6 é explicada pelo fato de que a literatura costuma listar
0s baixos custos como um dos principais beneficios desse sistema marcario
internacional. Pode-se citar, por exemplo, os trabalhos de Przygoda (2019),
Mesquita (2016) e Abdugopirovich (2021).

Destaca-se que 4 entrevistados (13,8%) na Figura 6 escolheram a opc¢ao
“e”, relacionada a honorarios. A escolha dessa alternativa por quatro
entrevistados provavelmente ocorreu pelos mesmos motivos levaram trés

entrevistados a escolher resposta semelhante na pergunta 5 da sessao 4 (Figura

5). Percebe-se que a questdo dos honorérios dos profissionais atuantes nesse
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sistema é um ponto importante para a utilizacdo ou ndo do Protocolo de Madri
por esses profissionais.

Os 8 entrevistados que responderam, na pergunta 4 (secédo 03 — Figura
4), que ja haviam realizado depdsitos por meio do Protocolo e os 2 entrevistados
gue responderam a mesma pergunta informando que estavam preparando a
documentacdo para o(s) primeiro(s) deposito(s) — ambos os grupos — foram

direcionados a guinta pergunta da sesséo 05’ (Figura 7).

Figura 7 — Resultado da quinta pergunta (se¢ao 05) aplicada aos escritérios de PI:

5) Quantas marcas ja depositou ou esta para depositar pelo Protocolo de Madri?
10 regpostas

@ b)Entre1e5

@® c)EntreS5e 10

@ diEntre 10e 25

@ &) Mais de 25 depdsitos

Fonte: gréfico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, a partir das respostas obtidas.

A Figura 7 demonstra que o resultado foi bem equilibrado, tendo em vista
gue o percentual de maiores depositantes (mais de 25 depdsitos) equivale a 30%
dos entrevistados, o mesmo percentual dos menores depositantes (até 5
depdsitos). Da mesma forma, o grupo que ja depositou ou esta para depositar
entre 5 e 10 processos marcarios por esse sistema representou 0 mesmo
percentual de entrevistados que escolheu a op¢ao entre 10 e 25 depésitos (20%
dos entrevistados cada grupo).

Apesar de dez respondentes ser um numero pequeno de amostragem
para essa pergunta, o resultado sugere que dentre os entrevistados que estéo
utilizando esse sistema marcério internacional h4 uma relativa boa utilizagdo

desse sistema.

7 Importante esclarecer que como esses dois grupos - que ja realizou depésito pelo Protocolo e
gue estava preparando a documentacao para o(s) primeiro (s) depoésito(s) - ndo responderam a
pergunta 5 da secdo 04 (Figura 5), a pergunta direcionada a esses dois grupos também foi
nomeada como guinta pergunta. Isso foi possivel porque esta Ultima foi inserida em secao do
formulario diferente da secdo em que estava a pergunta da Figura 5.
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Figura 8 — Resultado da sexta pergunta (se¢do 05) aplicada aos escritorios de PI:

6) Qual seu grau de satisfagdo com esse sistema marcario?
10 respostas

@ a) Muito satisfeito. Pretendo usa-lo
novamente

@ b) Satisfeito. Talvez volte a utiliza-lo em
um proximeo depdsito internacional

¥ ¢) Pouco satisfeito. Nac gerou tao

baixos custos como eu esperava, mas
atingi meus objetivos.

@ d) Insatisfeito. N3o obtive sucesso com
meu registro e acredito gue a causa
esta em algumas regras do Sistema.

Fonte: gréafico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, a partir das respostas obtidas.

A Figura 8 demonstra que dentre os usuarios do Protocolo de Madri tem
havido um relativo grau de satisfacdo, sendo que 70% dos entrevistados ou
estava satisfeito ou muito satisfeito com o sistema. E, mesmo os 30% que
marcaram a opg¢ao “pouco satisfeito”, o fizeram em relagcdo a custos, pois 0s
objetivos foram alcancados. A pouca satisfacdo desses 3 entrevistados pode ser
porque, provavelmente, eles usaram o sistema para depositar suas marcas em
menos de trés paises e, a literatura indica que a partir de trés paises designados
€ que o0s custos se tornam menores, oferecendo melhor custo-beneficio
(BALLAGH, 2020).

O resultado dessa pergunta confirma que o uso do Protocolo de Madri
pelos brasileiros deve ser incentivado, pois gera alto grau de satisfacdo entre
seus usuarios (70%), os quais cogitam voltar a utilizar futuramente esse sistema
para a protecéo de suas marcas.

Esclarece-se que tanto os respondentes da questdo 6 da secdo 04

(Figura 6) quanto da questdo 06 da secdo 05 (Figura 8) foram direcionados a

questdo 07 da secéo 06 (Figura 9).
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Figura 9 — Resultado da sétima pergunta (segdo 06) aplicada aos escritorios de PI:

7) Vocé acredita que o Protocolo de Madri é um sistema vantajoso?
34 respostas

® a)Sim
@ b) Nao

) c) Depende da situacio. Em algumas
situagtes pode nao ser favoravel

Fonte: gréafico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, a partir das respostas obtidas.

A Figura 9 demonstra que os advogados atuantes na area concordam
com a literatura — como por exemplo, o entendimento de Ballagh (2020),
Mesquita (2016), Przygoda (2019) e Néres (2019) - no sentido de que, na maioria
dos casos, ele é um sistema vantajoso para o usuario. O resultado dessa
pergunta confirma o resultado da pergunta da Figura 8 , no sentido de que ambas
demonstram que o uso do Protocolo de Madri precisa ser mais estimulado no

pais. Esclarece-se que a questdo 08 da secdo 06 (Figura 10), a qual sera

comentada a seguir, permitia a marcagao de mais de uma resposta.

Figura 10 — Resultado da oitava pergunta (secdo 06) aplicada aos escritérios de PI.

8) Na sua opinido, quais as principais vantagens do Protocolo de Madri?
35 respostas

a) Deposito multiclasses e co-
) P : 13 (37.1%)
titularidade;
b) Menores custos e Unica 10 (28.6%)
moeda
c) Menor burocracia, processo
unico, anico idioma

25 (71,4%)]

d) Maior previsibilidade -5 {14,3%)

Fonte: gréfico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, a partir das respostas obtidas.

A Figura 10 demonstra que para os procuradores atuantes na area de Pl

no Brasil a maior atratividade desse sistema € “Menor burocracia, processo
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anico, unico idioma”. Essas opc¢des estdo dentre as elencadas pela WIPO como
as principais vantagens do Protocolo de Madri (WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).

Ou seja, esse sistema vem cumprindo na pratica a proposta que levou a
sua criagéo, constituindo-se em um sistema vantajoso para a maioria dos seus

usuarios, tornando o registro de marcas em outros paises mais facil e acessivel.

Figura 11 — Resultado da nona pergunta (se¢éo 06) aplicada aos escritérios de PI:

9) Na sua opiniao, quais as desvantagens do Protocolo de Madri?

34 respostas

Na sua opiniao, quais as
desvantagens do Protocolo de...
a) Nao tenho fluéncia em
nenhum dos idiomas adotados...
b} Elevados custos quando é
necessario apresentar manifest...

1(2.9%)
3 (8,8%)
23 (67 .,6%)
c} Baixa remuneragao -5 (14,7%)
d) Ataque Central 6 (17.6%)

&) Outros motivos 6 (17,6%)

Fonte: gréfico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, a partir das respostas obtidas.

Nota-se na Figura 11 que o Ataque Central (opcédo “d” — escolhida 6
vezes) também esta inserido na preocupagdo de quem marcou a opcao “b”
(escolhida 23 vezes), relacionada aos custos decorrentes de tal circunstancia.

A escolha da alternativa “baixa remuneracdo” 5 vezes confirma as
respostas das questdes apresentadas nas Figuras 05 e 06, as quais possui
alternativas relacionadas com a remuneracao dos profissionais.

O resultado dessa pergunta, provavelmente, esta relacionado com a

resposta marcada por 55,9% dos entrevistados na sétima pergunta (secéo 06 —

Figura 9), os quais escolheram a opcdo “Depende da situacdo. Em algumas
situagcbes pode ndo ser favoravel’. Provavelmente, os elevados custos
decorrentes da necessidade de apresentacdo de Manifestacdo a Oposi¢cdo ou
ao Ataque Central podem estar relacionados com as situagdes nas quais o
sistema pode nao ser favoravel. Portanto, sdo pontos que devem ser melhorados
pela WIPO.
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Contudo, ressalta-se que um depdsito internacional pode transcorrer
tranquilamente, sem nenhuma apresentacao de Oposicao ou de Ataque Central

por terceiros.

Figura 12 — Resultado da décima pergunta (se¢ao 06) aplicada aos escritérios de PI:

10) Voceé acha que alguma regra precisa ser melhorada no Protocolo de Madri?
35 respostas

@ a) Sim. Acho que ha algumas regras
que precisam ser melhoradas pela
WIPO

@ b) Sim, Acredito que as normas que
precisam ser melhoradas sao as de
direito interno relacionadas a matéria...

1 ¢) Nao, Acho que as regras sao claras e
adequadas. Nao ha o que melhorar.
@ d) Sim. Outros assuntos.

@ e) Concordo com as altemativas “a" e *b

Fonte: gréfico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, a partir das respostas obtidas.

A escolha por 11 pessoas (31,4%) da alternativa “a” apresentada na
Figura 12, provavelmente, esta relacionada com o resultado da pergunta
anterior que marcou como maiores desvantagens do sistema os altos custos no
caso de necessidade de Manifestacéo a Oposicao e Ataque Central. Isso porque
tais regras sdo de competéncia da WIPO no que tange aos aspectos gerais. Ja
regramentos especificos sobre o tramite em tais situacdes é de competéncia
interna de cada pais.

Em relacdo a escolha da opcéo “e” por 25,6% dos entrevistados na Figura
12, no sentido de que ha regras a serem melhoradas tanto pela WIPO guanto
pelo INPI, ha que se esclarecer que a competéncia da WIPO é para as normas
relativas ao regramento desse proprio sistema marcario internacional. A
competéncia do INPI, por sua vez, esta relacionada a normas de direito interno,
como por exemplo, o depdsito multiclasses e a cotitularidade, op¢éo escolhida
por 37,1% dos entrevistados na questdo apresentada na Figura 10 .

A toda evidéncia as regras que precisam ser melhoradas pelo INPI (opg&o
“b”) estado relacionadas a opcédo “outros motivos” escolhida na pergunta anterior

(Figura 11) 6 vezes (17,6%). Isso porque o INPI s6 tem competéncia para
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regular normas relacionadas ao direito interno do pais e as demais opcdes
apresentadas na questdo da Figura 11 ou estavam relacionadas com normas

de competéncia da WIPO ou com a remuneracédo dos profissionais.

Figura 13 — Resultado da décima primeira pergunta (se¢ao 07) aplicada aos escritorios
de PI

11) Sobre qual o tema que vocé acredita ser mais necessario haver modificagdo nas normas do
Protocolo de Madri?

30 respostas

@ a) Atague Central

@ b) Deposito Multiclasses

& ) Co-Titularidade

® d) Situagdes relacionadas & Oposicéo,
Recurso e as respectivas manifestagbes

@ o) ldiomas

@ f) Outros temas

Fonte: gréafico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, a partir das respostas obtidas.

A escolha da alternativa “d” por metade dos entrevistados na Figura 13
confirma o resultado da pergunta representada na Figura 11 , na qual a opcéo
mais marcada foi a que abordava aspectos relativos a Oposicdo e a
Manifestacédo, bem como a escolha da alternativa “a” (escolhida por 31,4% dos
entrevistados), pois o regramento relativo a situagfes gerais relacionadas
Oposicao e Manifestacdo (como hipoteses em que sdo cabiveis, perante que
paises devem ser apresentados, etc.) é de competéncia da WIPO, embora
normas mais especificas sobre esse tema (legislacdo na qual devem se basear
0s argumentos dessas peticdes, por exemplo) sejam de competéncia interna dos
paises.

A escolha da opcéao “a” (“Ataque Central”) por 4 pessoas (13,3%) na
Figura 13 confirma a literatura, que aponta o Ataque Central como uma das
principais desvantagens do sistema. Pode-se citar como exemplo, o trabalho de
Przygoda (2019).

Em relacdo aos idiomas, interessante lembrar que na questdo
apresentada na Figura 5 a falta de fluéncia no inglés ou no espanhol nao foi
escolhida por nenhum dos entrevistados como um dos motivos para a nao

utilizacdo do Protocolo de Madri. Contudo, restou identificada como um dos
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pontos que seria necessario haver modificacdo nas regras do Protocolo de
Madri. Ou seja, esses dois entrevistados, a toda evidéncia, concordam com a
opinido de Silveira (2018), no sentido de que a escolha apenas dos idiomas
inglés e espanhol é uma desvantagem desse sistema. Provavelmente, tais
entrevistados desejam a inclusédo do idioma portugués dentre os idiomas oficiais
desse sistema marcario, o que sem duvida, facilitaria muito a utilizacado dele
pelos brasileiros e demais paises de origem portuguesa.

No que tange ao sistema multiclasses, marcada por um entrevistado, tal
sistema é novo no Brasil, pois passou a existir apenas apés a adesao brasileira
ao Protocolo de Madri, sendo a regulamentacdo interna desse tema de
competéncia do INPI. Contudo, restou evidenciado que a esmagadora maioria
dos entrevistados (29 dos 30) ndo considera haver necessidade de modificar as
normas existentes sobre esse tema. Dessa forma, pode-se considerar a
regulamentacao existente sobre esse tema como majoritariamente satisfatoria
da forma como se encontra.

A opcéo “Caotitularidade” ndo foi marcada por nenhum entrevistado. 1Sso
demonstra que a regulamentacdo interna pelo INPI em relagdo ao tema esti

sendo entendida como satisfatdria pelos usuarios.

O quadro 7, a seguir, apresenta as hipbéteses para a aparente baixa
utilizacdo do Protocolo de Madri pelos brasileiros, identificadas por meio do

survey aplicado aos escritérios de PI.

Quadro 7 — Problemas identificados com base no survey aplicado aos escritérios de PI:
PROBLEMA IDENTIFICADO EMBASAMENTO

Os profissionais que atuam como procuradores nesse | Respostas obtidas nas questdes 05 e
sistema acreditam que este ndo € vantajoso | 06 da secao 04 (Figuras 06,06 e 11 ).
financeiramente em relagdo a honorarios.

Elevados custos decorrentes da necessidade de | Respostas apresentadas nas
apresentacdo de Manifestacdo a Oposicdo ou ao | questdes das Figuras 10, 11 e 12.
Ataque Central sdo as principais desvantagens desse
sistema.

Situac@es relacionadas a Oposicdo, Ataque Central, | Respostas obtidas na questdo da
Recurso e as respectivas manifestacdes estdo dentre | Figura 13.
as que mais precisam ser melhoradas.

Fonte: elaboracgéo propria (2023).
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Esclarece-se que embora o tema relacionado aos idiomas do protocolo
tenha sido escolhido por dois entrevistados na questao apresentada na Figura
13 como um dos temas que entende que devem ser melhorados nesse sistema
marcario internacional, a falta de fluéncia nos idiomas oficiais do Protocolo de
Madri (inglés e espanhol) ndo parece ser um obstéculo a utilizagdo do Protocolo
de Madri pelos brasileiros, tendo em vista que na questao apresentada na Figura
5 a alternativa que apresentava essa hipotese néao foi escolhida por nenhum dos
entrevistados como um dos motivos para a nao utilizagdo do Protocolo. Por essa
razdo, os idiomas do Protocolo ndo foram relacionados como provaveis

obstaculos a utilizagcdo do mesmo pelos brasileiros.

4.4. SURVEYS APLICADOS AOS DEMAIS USUARIOS MARCARIOS
BRASILEIROS: RESULTADOS E DISCUSSOES

O questionario foi enviado para 381 clientes com marcas
depositadas/registradas no Brasil de um escritério de Pl com sede nos estados
do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e atuagdo em todo o territério nacional.
Tendo em vista que algumas respostas escolhidas encerravam previamente o
questionario, nenhum usuario respondeu as 11 perguntas. O quadro 8

apresenta os resultados desse Survey:

Quadro 8 — Resultado do survey aplicado aos demais usuarios marcarios brasileiros (Continua)

Ne da | N°da | Objetivo da Pergunta Resultados
Questdo | Figu-
(Secéo) ra
01 14 | verificar o ramo de | - 12 (37,5%) atuam no setor de prestacdo de
(secéo atuacao da empresa, a fim | servicos;
02) de verificar se ha ou ndo | - 10 (31,3%) atuam na inddstria;
algum setor empresarial | - 8 (25%) atuam no comércio e
que possui menor | - 2 (6,3%) no setor relacionado ao agronegécio.
interesse no Protocolo de
Madri
02 15 | verificar o tempo de | - 28 (87,5%) atuam ha mais de dez anos;
(secéo atuacao da empresa no | - 2 (6,3%) atuam entre 5 e 10 anos;
02) mercado - e outras 2 (6,3%) atuam entre 1 e 5 anos;
- ninguém esta no mercado ha menos de um
ano.
03 16 | verificar as regides do pais | - 28 (90,6%): regido sul;
(secéo em que a empresa| -2 (6,3%): “em duas ou mais regides” e
02) entrevistada possui sede | - 1 (3,1%): regido sudeste.
ou filial
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Quadro 8 — Resultado do Survey aplicado aos demais usuarios marcarios brasileiros
(Continuacéo)

N° da | N°da | Objetivo da Pergunta Resultados
Questdo | Figu-
(Secéo) ra
04 17 | verificar quantas marcas | - 23 (71,9%): possuem até 3 marcas;
(secéo 0s entrevistados | - 4 (12,5%): mais de 10
02) possuem  depositadas | - 4 (12,5%): “estou preparando a documentacao
no pais para ao primeiro deposito de marca”;
- 1 (3,1%): “entre 4 e 10 marcas”.
05 18 | verificar se 0 | - 26 (81,3%): responderam de forma negativa;
(secéo entrevistado possuia | - 6 (18,8%): responderam de forma afirmativa.
02) marca
depositada/registrada
em outro(s) pais(es).
* 19 | verificar se 0 | Dos 14 entrevistados:
(secéo entrevistado que possui | - 9 (64,3%): nunca ouviu falar sobre o Protocolo.
03) marca depositada/ O questionario foi finalizado para essas pessoas.
registrada em outro(s) | - 3 (21,4%): ouviram falar superficialmente sobre
pais (es) ja ouviu falar | o assunto;
sobre o Protocolo de |- 1 (7,1%): conhece razoavelmente sobre a
Madri. matéria.
OBS.: Esses 4 entrevistados que marcaram as
letras “c” ou “d” na questdo * da secao 03 (Figura
19), foram direcionados a questdo 07 da secéo
06 (Figura 22).
- 1 (7,1%): conhece e tem marca registrada por
meio desse sistema. OBS.: Esse U(nico
entrevistado que afirmou que conhece e tem
marca registrada pelo Protocolo de Madri
(alternativa “b”) foi direcionado a guestdo 07 da
secdo 05 (Figura 21 ).
06 20 | questionar os | Dos 24 entrevistados que responderam essa
(secéo entrevistados que | questéo:
04) haviam marcado letra“b” | - 16 (66,7%): falta de interesse no mercado
na questdo 03 (secdo | internacional. Para esses entrevistados, o
02) sobre o motivo de | guestionario foi finalizado.
nunca ter depositado | - 8 (33,3%): imaginam que tenha altos custos;
marca por meio do | - A alternativa “c” ndo foi escolhida por ninguém.
Protocolo de Madri Ou seja, ninguém estava preparando
documentacdo para o 1° depdsito marcario
internacional.
07 21 | verificar o grau de | o Unico que utilizou o Protocolo de Madri
(secéo satisfacdo do | declarou estar satisfeito com esse sistema,
05) entrevistado com o | inclusive sendo possivel voltar a utiliza-lo no
sistema futuro.
07 22 | verificar se 0 | Respondida por 5 entrevistados (que marcaram
(secéo entrevistado acreditava | as alternativas “c” ou “d” na questédo * da secdo
06) que futuramente | 03.), dos quais:

utilizaria o Protocolo de
Madri

- 3 (60%): ndo conhecem o suficiente do assunto
para poder opinar, encerrando-se 0 guestionario
para esses entrevistados.

- 1: “Sim, talvez. Dependendo do(s) mercado(s)
em que irei inserir minha marca”;

- 1: “Sim, com certeza. Parece ser a melhor
opcado e a mais barata”.
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Quadro 8 — Resultado do Survey aplicado aos demais usuarios marcarios brasileiros
(Concluséo)

Ne da | N°da | Objetivo da Pergunta Resultados
Questéo Figu-
ra
(Secéao)
7.1 23 | verificar se quem esta se | A pergunta foi aplicada a duas pessoas:
(secéo preparando para | - 1: ouviu falar vagamente sobre o0 assunto;
07) depositar marca em |- Outra: nunca ouviu falar, encerrando-se o
outro pais ja ouviu falar | questionario para esta.
do Protocolo de Madri.
08 24 | verificar se 0 | Essa questao foi respondida por 3 pessoas,
entrevistado possuia | sendo que TODAS responderam que nédo
(secao alguma davida sobre o | conhecem suficientemente o assunto para
08) Protocolo de Madri. possuir duvidas, tendo sido encerrado o
guestionario para esses entrevistados.

As perguntas 9, 10 (secdo 09) e 11 (secdo 10) ndo p ossuiram respondentes , tendo em vista
0s encerramentos antecipados dos questionarios com base nas respostas obtidas em algumas
perguntas, principalmente, em relacédo ao fato de os entrevistados ndo possuirem conhecimento
sobre o tema. Sendo assim, ndo foi possivel verificar qual a opinido dos usuarios marcarios
brasileiros (excetuados os escritorios de Pl, que foram destinatarios de questionario préprio)
sobre vantagens, desvantagens e regras que possivelmente poderiam/deveriam ser modificadas
nesse sistema marcario.

Fonte: elaboracao propria (2023).

A seguir, apresenta-se os graficos dos resultados de cada pergunta, 0s
quais foram gerados pelo Google Forms, seguidos de discussdes sobre os

referidos resultados:

Figura 14 — Resultado da primeira pergunta (se¢ao 02) aplicada aos demais usuarios
marcarios brasileiros

1) Em gque ramo comercial/industrial vocé atua?
32 respostas

@ a) Relacionado ao comércio de modo
geral

@ b) Relacionado a indistria de modo
geral

¥ c) Relacionado ao agronegdcio

@ d) Relacionado a prestagdo de servigos

Fonte: gréafico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, a partir das respostas obtidas.

A Figura 14 demonstra que apesar de apenas dois entrevistados se

declararem atuantes no agronegocio, a presente pesquisa conseguiu coletar
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opinides dos quatro principais setores econdmicos, com destaque para as
empresas prestadoras de servi¢os, as quais representaram mais de um tergo

dos respondentes (37,5%).

Figura 15 — Resultado da segunda pergunta (secdo 02) aplicada aos demais usuarios
marcarios brasileiros

2) Ha guanto tempo atua no mercado?
32 respostas

@ a) A menos de 1 ano
@ b)Entre 1 e 5 ancs

& c)Entre 5 e 10 anos
@ d) Ha mais de 10 anos

Fonte: gréafico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, a partir das respostas obtidas.

A Figura 15 demonstra que a grande maioria dos entrevistados (87,5%)
com marcas registradas € composta por representantes de empresas que atuam
h& mais de dez anos no mercado. Ou seja, aparentemente, as empresas passam
a possuir maior interesse no registro de suas marcas apenas ap0s estarem mais
“consolidadas” no mercado, o que é confirmado pela pesquisa de Bellé e Cadore
(2019).

Figura 16 — Resultado da terceira pergunta (secéo 02) aplicada aos demais usuarios
marcarios brasileiros

3) Em quais regides do pais possui sede/filial?
32 respostas

@ a) Sul

@ b) Sudeste

@ c) Norte

@ d) Nordesie

@ &) Centro-Oeste

@ 1) Em duas ou mais regides

Fonte: gréafico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, a partir das respostas obtidas.
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A Figura 16 demonstra que apesar do baixo nimero de respondentes, a
pesquisa conseguiu amostragem satisfatoria, pois apesar de a grande maioria
dos entrevistados possuir sede ou filial apenas na regido sul, houve um
entrevistado da regido sudeste e, inclusive, dois entrevistados que possuem

sede ou filial em mais de uma regido do pais.

Figura 17 — Resultado da quarta pergunta (secdo 02) aplicada aos demais usuarios
marcarios brasileiros

4) Quantos depdsitos/registros de marcas possui perante o INPI?
32 respostas

@ a) Estou preparando o primeiro depdsito
de marca;

@ b) Até 3 marcas;

# c) Entre 4 a 10;

® d) Mais de 10.

Fonte: gréafico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, a partir das respostas obtidas.

A Figura 17 demonstra que a maioria dos entrevistados (23 = 71,9%)
possuem até 3 marcas depositadas ou registradas no pais e que 4 entrevistados
(12,5%) ainda ndo haviam depositado marca perante o INPI, estando em fase
de preparacao para o primeiro depdsito marcério. Ou seja, dos 32 entrevistados,
27 ou ndo possuiam marca depositada ou possuiam menos de trés. Apenas
quatro entrevistados possuiam mais de dez marcas depositadas/registradas no
pais. Isso significa que apenas um oitavo dos entrevistados investe

significativamente em registros marcarios.
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Figura 18 — Resultado da quinta pergunta (secao 02) aplicada aos demais usuarios
marcarios brasileiros

5) Possui marca depositada/registrada em outro(s) pais(es)?
32 respostas

@ a) Sim. tenho.
@ b) Nao, nao tenho,

Fonte: gréafico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, a partir das respostas obtidas.

Os entrevistados que responderam de forma afirmativa a quinta

perguntam da secdo 02 (Figura 18) foram direcionados a questdo *, na secao

03 (Figura 19), a fim de verificar se o entrevistado tinha ou ndo conhecimento

sobre o Protocolo de Madri.

Os que responderam de forma negativa a pergunta da Figura 18, foram

direcionados a pergunta 6, na secdo 04 (Figura 20), a fim de verificar por qual

motivo ndo haviam buscado a protecdo de suas marcas no mercado

internacional.

Figura 19 — Resultado da pergunta * (secdo 03) aplicada aos demais usuarios marcarios
brasileiros

Ja ouviu falar do Protocolo de Madri?
14 respostas

@ =) Nao nunca ouvi falar

@ b) Sim, tenho marcas depositadas por
meio do Protocolo de Madri

@ c) Sim, conhego superficiaimente o
assunto

@ d) Sim, conhego razoavelmente sobre a
maltéria, mas ainda nao depositei
nenhuma marca por meio desse
Protocolo

Fonte: gréfico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, a partir das respostas obtidas.
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A Figura 19 mostra que 12 (9+3) dos 14 respondentes dessa pergunta
nunca ouviram falar do Protocolo de Madri ou ouviram falar de forma superficial.
Tal fato confirma a pesquisa de Bellé e Cadore (2019), a qual constatou que a
falta de conhecimento sobre o registro marcario € um dos principais fatores para
as empresas brasileiras deixarem de buscar a protecao de suas marcas. Apesar
de a pesquisa dos referidos autores ter sido direcionada a registros nacionais de

marca, o resultado da pergunta * (secdo 03) sugere que o desconhecimento

sobre o Protocolo de Madri € um importante fator para a néo utilizacéo do referido

sistema marcario internacional pelos brasileiros.

Figura 20 — Resultado da pergunta 6 (secéo 04) aplicada aos demais usuarios marcarios
brasileiros

6) Se nunca depositou pedido de registro internacional de marca, por qual motivo?

24 respostas

@ 2) Imagino que tenha altos custos e
burocracia

@ b) Falta de interesse no mercado
internacional

) c) Estou preparando a documentagdo
para o primeiro depdsito internacional;

Fonte: gréafico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, a partir das respostas obtidas.

A Figura 20 demonstra que 8 entrevistados (33,3%) responderam que
imaginam que o Protocolo de Madri tenha altos custos e burocracia. A resposta
desses 8 entrevistados sugere que eles ndo conhecem o sistema do Protocolo
de Madri, pois em muitos casos esse sistema é financeiramente mais vantajoso
do que o registro internacional pelo sistema da CUP (WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION, [s. d.]).
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Figura 21 — Resultado da pergunta 7 (se¢éo 05) aplicada aos demais usuarios marcarios
brasileiros

7) Se voce ja utilizou o Protocolo de Madri, qual seu grau de satisfacdo com esse sistema
marcario?
| 1 resposta

@ 2) Muito satisfeito. Pretendo usa-lo
novamente

@ b) Satisfeito. Talvez volte a utiliza-lo em
um préximo depdsito internacional

i c) Ainda nao tenho resultados
suficientes para classificar a minha sa. ..

@ d) Relativamente satisfeito. Nao gerou
tao baixos custos como eu esperava,...

@ &) Insatisfeito. Nao obtive sucesso com
meu registro e acredito que a causa e...

Fonte: gréfico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, a partir das respostas obtidas.

A Figura 21 sugere que, apesar de ser uma amostragem pequena o
sistema marcario do Protocolo de Madri pode ser vantajoso, como é afirmado
pela literatura em geral, como por exemplo, o entendimento de Mesquita (2016),
Przygoda (2019) e Ballagh (2020).

Figura 22 — Resultado da pergunta 7 (se¢éo 06) aplicada aos demais usuarios marcarios
brasileiros

7) Caso conhega o Protocolo de Madri, mas nao tenha marca(s) depositada(s) por meio dele,

acredita que futuramente utilizaria o Protocolo de Madri?
5 respostas

@ 2) Sim, com certeza. Parece ser a
melhor opgao e a mais barata

@ b) Nao conheco o suficiente o Protacolo
de Madri para opinar

&0 c) Sim, talvez. Dependendo do(s)
mercado(s) em que irei inserir minha
marca.

@ d) N3o. Nao pretendo utilizar o
Protocolo de Madri, pois ja utilizei outro
sistema e deu certo.

Fonte: grafico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, a partir das respostas obtidas

A Figura 22 demonstra que dos 5 respondentes 3 ndo conhecem o
suficiente do assunto para poder opinar. Ou seja, esses trés possuem pouca
informacéo sobre o Protocolo de Madri. Apesar da amostragem ser pequena,
esse parece ser um dos motivos para a aparente baixa utilizagdo desse sistema

pelos brasileiros.
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Figura 23 — Resultado da pergunta 7.1 (secdo 07) aplicada aos demais usuarios
marcarios brasileiros

7.1) Vocé que esta se preparando para depositar uma marca em outro pais ja ouviu falar do

Protocolo de Madri?
2 respostas

@ a) Nao, nunca ouvi falar;

@ b) Sim, ja ouvi falar. Mas, pretendo
utilizar outro sistema internacional para
proteger minha marca;

) Sim, ja ouvi falar, inclusive pretendo
utiliza-lo.

@ d) Ouvi falar vagamente sobre o
assunto

Fonte: gréafico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, a partir das respostas obtidas

A Figura 23 sugere que, novamente, a falta de informacdo sobre a
existéncia, o funcionamento e as vantagens do Protocolo de Madri parece ser
um importante motivo para a baixa adocéo desse sistema pelos brasileiros.

Figura 24 — Resultado da pergunta 8 (se¢éo 08) aplicada aos demais usuarios marcarios
brasileiros

8) Possui alguma duvida sobre o e Madri? Qual (is)?
3 respostas

® a) Nao tenho dividas, Conhego
razoavelmente o assunto

@ b) Sim, tenho algumas duvidas, mas
possuo marcas depositadas por meio do
Protocolo de Madri

@ c) Nao conhego suficientemente o
assunto para possuir duvidas

Fonte: gréafico elaborado pelo Google Forms, de forma automatica, a partir das respostas obtidas

A Figura 24 demonstra que os 3 respondentes dessa questédo afirmaram
nao conhecerem suficientemente o assunto para possuir davidas, tendo sido

encerrado 0 guestionario para esses entrevistados. Mais uma vez, ha falta de

conhecimento sobre o Protocolo de Madri.
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O quadro a seguir apresenta as hipbéteses para a aparente baixa utilizacédo
do Protocolo de Madri pelos brasileiros, identificadas por meio do questionario

aplicado aos demais usuarios marcarios brasileiros.

Quadro 9 - Problemas identificados com base no survey aplicado aos demais usuarios
marcérios brasileiros:
PROBLEMA IDENTIFICADO EMBASAMENTO

Falta de conhecimento sobre a existéncia e | Essa hip6tese foi verificada na maioria das
as normas do Protocolo de Madri pela maioria | perguntas aplicadas e em todas essas a
dos entrevistados. maioria das respostas confirmou tal suspeita.

Aparente falta de interesse no mercado | Respostas a questdo 6 da secao 04 (Figura
internacional de alguns entrevistados. 20).

Fonte: elaboracao prépria (2023).
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A sequir, apresenta-se um quadro, compreendendo cada um dos cinco

problemas identificados em ambos os surveys, bem como as possiveis solucdes

aos mesmos e as pessoas/entidades envolvidas com as respectivas sugestdes

para o aumento da utilizacdo do Protocolo de Madri pelos brasileiros:

Quadro 10 — Problemas identificados, possiveis solucées e envolvidos com estas (Continua)

PROBLEMA ENVOLVIDOS SUGESTOES e OBSERVACOES
IDENTIFICADO
1 - Falta de | INPI 1°) Investir em publicidade e promoc¢éo de eventos
conhecimento ABAPI académicos e profissionais que abordem:
sobre o tema por | ABPI - Importancia da protecao marcaria;
parte dos | OAB - Protocolo de Madri: sua existéncia, caracteristicas
depositantes de | SESC e Procedimentos para utilizagao;
marcas brasileiros. | SENAI 2°) Eventos com custos a pregos acessiveis ao
SEBRAE e publico destinado ou, até mesmo, promovidos de
UNIVERSIDA- forma gratuita, para obter maior interesse do publico
DES destinado.
3°) Publicacdo dos resultados dessa pesquisa nas
revistas periédicas da ABPI, ABAPI e OAB, visando
encontrar solu¢des, bem como divulgar a existéncia
e as vantagens do Protocolo de Madri.
2 - Falta de | SEBRAE, 1°) Realizacdo de pesquisas a fim de identificar as
interesse no | SENAI, SESI | causas dessa falta de interesse no mercado
mercado (junto aos seus | internacional,

que o sistema néo
€ vantajoso aos
profissionais que
atuam como
procuradores em
relacdo a
honorarios

internacional associados) e 2°) Comunicar as autoridades legislativas
UNIVERSIDA- competentes e ao INPI o resultado das pesquisas,
DES (junto aos | de forma que sejam possibiltadas as
seus parques | implementacdes das medidas necessarias ao
tecnoldgicos/inc | incentivo para o ingresso das marcas brasileiras no
ubadoras) mercado externo.

3 - Suspeita de OAB - Insergdo desse tipo de servigo — realizado a nivel

internacional - nas tabelas de honorarios da OAB.

Dessa forma, os profissionais dessa area - a maioria
com formacao juridica - terdo uma ideia minima de
padronizacdo de valores de seus honorarios, que
seja considerada justa pelo 6rgéo de classe (OAB).
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Quadro 10 — Problemas identificados, possiveis solucfes e envolvidos com estas (Conclusao)

de melhoria das
normas

relacionadas a
Oposicdo, Ataque
Central, Recurso e
as respectivas
manifestacbes =>
as normativas
gerais sobre esses
temas sdo de
competéncia da
WIPO e as

especificas de
competéncia

interna  de cada
pais (no caso

brasileiro, do INPI).

PROBLEMA ENVOLVIDOS SUGESTOES e OBSERVAGOES
IDENTIFICADO

4 -  Elevados INPI e WIPO INPI:

custos 1°) Comunicar a WIPO preocupacédo dos usuarios

relacionados a marcarios brasileiros, a qual pode corresponder a

apresentacdo de preocupacdo de usuarios marcarios de outros

Manifestacao a paises membros do Protocolo;

Oposicdo ou ao 2°) Sugerir a WIPO, que insira em seu regramento a

Ataque Central sugestao de que os paises signatarios oferegcam um
certo “desconto” para o servigco de correspondente
estrangeiro aos demais paises membros do
Protocolo quando o processo marcario fosse
apresentado por meio do Protocolo de Madri.
Propdem-se a diminuicdo de custos relacionada a
medidas que ndo prejudiguem financeiramente
nenhuma das partes contratantes;
3°) a WIPO realize pesquisa junto a seus membros
no sentido de verificar o grau de insatisfacdo em
relacdo a esses custos, bem como possibilitando
receber propostas de solucdes para as mesmas.

5 - Necessidade INPI e WIPO INPI:

1°) que realize junto aos seus usuarios pesquisas,
buscando identificar quais os aspectos especificos
desses temas que os brasileiros entendem precisar
de melhorias;

2°) que elabore um relatério da pesquisa realizada e
encaminhe:

- a WIPO, sugerindo alteragcbes em relacdo aos
aspectos gerais;

- aos poderes legislativos competentes para as
alteracdes legislativas especificas necessarias que
extrapolem a competéncia do INPI;

WIPO:

Realizagdo das altera¢gBes sugeridas ou de outras
similares que julguem mais adequadas, mas que
atinjam o mesmo objetivo.

Fonte: elaboracgéo propria (2023).

Acredita-se que com essas medidas havera um crescimento natural do

namero de depadsitos brasileiros por meio do Protocolo de Madri.
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6. CONSIDERACOES FINAIS:

O presente relatério trouxe importantes contribuicdes, quais sejam:

| - identificou que os brasileiros que buscam a protecao de suas marcas
em outros paises estdo utilizando pouco o sistema do Protocolo de Madri. O
namero de depdsitos brasileiros em quase dois anos ap0s a adesao ao referido
sistema é menor até mesmo que o0s depdsitos marcarios realizados pelos paises
abordados no estudo comparativo. Dessa forma, demonstrou-se a baixa
utilizag&o brasileira dessa Protocolo;

Il - identificou alguns provaveis motivos para a baixa utilizacdo do
Protocolo de Madri pelos empreendedores brasileiros, como o fato de que uma
parcela destes ndo possuir interesse em proteger suas marcas no mercado
internacional, bem como a falta de conhecimento sobre a existéncia, as
caracteristicas e o funcionamento desse sistema marcario internacional;

lIl - identificou alguns provaveis motivos para a baixa utilizacdo do
Protocolo de Madri pelos escritorios de PI brasileiros, quais sejam: a) esses
profissionais entendem que esse sistema ndo € vantajoso financeiramente em
relacdo a honorarios; b) que ha elevados custos decorrentes da necessidade de
apresentacdo de Manifestacdo a Oposicdo ou ao Ataque Central e c) que
situacdes relacionadas a Oposicdo, Ataque Central, Recurso e as respectivas
manifestagcdes estdo dentre as regras que mais precisam ser melhoradas;

IV — apresentou sugestdes de solucbdes para os problemas identificados,
buscando aumentar a utilizacdo do Protocolo de Madri pelos brasileiros, bem
como sugeriu quais envolvidos podem atuar nessas solucoes.

V — colaborou para a teoria, pois o tema Protocolo de Madri é

relativamente novo no Brasil, principalmente, em relacdo a temas relacionados
a adesdo brasileira a esse sistema marcario internacional. Sendo assim, o
presente relatdrio supre uma parcela da deficiéncia tedrica no Brasil, em razéo
da pouca literatura brasileira sobre esse assunto.

A pesquisa apresentou algumas limitacbes, como por exemplo:

- 0 numero de respondentes aos dois surveys, que embora tenha gerado
uma amostragem relativamente diversificada, pode ser considerada pequena

para o grande numero de destinatarios a quem foram enviados;
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- 0 fato de néo se ter conseguido informacdes sobre depdsitos marcario
realizados por meio da CUP, antes e depois da entrada em vigor do Protocolo
de Madri. Tais informacfes ndo se encontram presentes em nenhum banco de
dados marcario disponiveis publicamente.

Espera-se que esta pesquisa estimule mais académicos e profissionais
da area de Pl a desenvolverem estudos sobre o tema, divulgando o Protocolo de

Madri no Brasil e suprindo a atual deficiéncia literaria sobre o mesmo.
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