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Todos os direitos reservados

O Protocolo de Madri e O Registro Internacional

O Que é, e o Que não é:

Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado em 

Madri, em 27 de junho de 1989. No Brasil, Decreto Nº 10.033, de 1º de outubro de 2019.

Compõe o “Sistema de Madri” para o Registro Internacional de Marcas: Acordo de Madri (1891) e seu 

Protocolo (1989)

Tratado Procedimental e não de Direito Substantivo (não é uma harmonização de leis ou requisitos 

para registro).

O Registro Internacional NÃO GARANTE PROTEÇÃO AUTOMÁTICA NO MUNDO INTEIRO



Todos os direitos reservados

O Protocolo de Madri: Ferramenta Alternativa Estratégica 
para Registro de Marcas no Exterior

Modelo Tradicional

Depositante

Associado

Estrangeiro

Associado

Estrangeiro

Associado

Estrangeiro

USPTO EUIPO CNIPA

Depositante

INPI

OMPI

USPTO EUIPO CNIPA

Via Protocolo

Advogado 

Local

Advogados 

Estrangeiros

Advogado 

Local
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O Protocolo de Madri: Ganhos em Escala

Depositante

INPI

OMPI

MX

Via Protocolo

DE

CO
CN

CA

JP

CH

RU

AU

NZUS

FR

PO

IL
IT

IE

IN

NO

AF

PT

SGGB

ES

KR

BX

KP

Membros 106*

Territórios 122*

* A partir de 27/12/2019

Advogado

Local
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Desafios Estratégicos: 
Quais os países designar?

E a América 
do Sul?
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Desafios Estratégicos: 
Quanto Custa?

WIPO FEE CALCULATOR
(Taxas da OMPI) 

Ex.: MX, CO, CN, JP, US, 
UK, DE, ES e PT

CHF 2222. = aprox. 
USD 250./país

Honorários Profissionais
Taxas do INPI



Todos os direitos reservados

O Protocolo de Madri: Desafios para usuários nacionais

 Riscos potenciais devido à ausência de um procurador local no exterior:

 Análise estratégica do depósito e ajustes para limitar riscos de exigências;

 Ausência de verificação de potencial conteúdo semântico “indesejável” da marca 
depositada

 Perda de “fiscalizações” e “watch notices” gratuitos

 Necessidade de conhecimento das legislações mais complexas e prazos          
(Ex. exigências de declarações de uso)

 Atrasos em comunicações de prazos

 Atenção: eventuais intercorrências necessitam da atuação de um advogado local.
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O Protocolo de Madri: Desafios para usuários nacionais

 Dependência entre Registro Internacional e Registro de Base (“Ataque
Central”):

 Durante 5 anos, o Registro Internacional fica dependente da validade do
Registro de Base ou do Pedido de Base (art. 6, do Protocolo de Madri). Ou seja,
o Registro Internacional será afetado em caso de:

 Desistência ou Renúncia

 Limitação da Especificação

 Indeferimento (em caso de pedido)

 Nulidade (em caso de registro)

 Caducidade (em caso de registro)
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O Protocolo de Madri: Desafios para usuários nacionais

 Dependência entre Registro Internacional e Registro de Base:

 Análise estratégica para escolha do Pedido ou Registro de Base

 Buscas

 Perspectivas de sucesso de pedido (elementos descritivos, slogans, oposições)

 Uso da marca

 Registros objeto de procedimentos administrativos ou ações judiciais

 Mitigação de Riscos: Transformação (art. 9 quinquies, do Protocolo)
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O Protocolo de Madri: Desafios para usuários nacionais

 Dificuldades Inerentes ao Protocolo:

 Processo mais complexo, em língua estrangeira;

 Pagamentos a serem realizados no exterior.

 Controle de prazos 

 Potenciais dificuldades em ações de infração no exterior (Ex. China – necessidade de Certificado 
de Registro suplementar)

 Especificidades de alguns países (recebimento de taxas em dois momentos, como Japão e Cuba)

 Análise sobre Celeridade
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O Protocolo de Madri: Desafios para nacionais não usuários

 Aumento potencialmente considerável das marcas depositadas no Brasil:

 Maior atratividade a usuários estrangeiros;

 Potencial aumento de indeferimentos e conflitos.

 Demora na publicação de possíveis anterioridades:

 Prioridade da CUP + 2 meses para remessa (além de trâmites internos da OMPI e possíveis 3 
meses para sanar irregularidades);

 Necessidade de expandir as bases de busca.

O Protocolo afeta a vida de quem não vai usá-lo?
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O Protocolo de Madri: Outras controvérsias jurídicas

 A Questão do Art. 217, da Lei 9.279/96 (LPI): 

A Obrigatoriedade de Procurador no Brasil

Fonte: Parecer de Pedro Marcos Nunes Barbosa, 

na Revista da ABPI n. 156 (set/out, 2018) 
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http://www.dannemann.com.br/pr
otocolodemadri

Site com 
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