ALCA — Area de Livre Comércio das Américas

Minuta de Acordo

Capitulo sobre Direitos De Propriedade Intelectual

II. DIREITOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
1) MARCAS COMERCIAIS
Artigo XX. Matéria Objeto de Protecao

[1. Podera constituir uma marca comercial qualquer signo ou combinagdo de signos capaz de
distinguir os bens ou servigos de uma [pessoa] [empresa] dos de outras [pessoas] [empresas] [nos
casos em que os signos forem suficientemente distintivos ou capazes de identificar os bens ou servigos
a que se aplicam, em comparacdo aos de seu mesmo tipo ou classe].]

[Tais signos poderdo ser registrados como marcas comerciais, em particular as palavras, inclusive
nomes de pessoas, letras, numeros, elementos figurativos e combinagdes de cores, bem como qualquer
combinagao de tais signos. ]

[Nos casos em que os signos ndo forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens ou servigos
pertinentes, [cada Parte] [as Partes] podera condicionar a possibilidade de registro ao carater distintivo
adquirido mediante o uso. |

[As marcas incluirdo [marcas de servigos] [¢] marcas coletivas [e as marcas de certificagdo].]

[1. Cada parte entendera por marca qualquer signo visivel que sirva para identificar uma empresa em
sua atividade comercial e que seja apto para distinguir os produtos ou os servigos de uma empresa
daqueles de outras empresas.

As marcas poderdo consistir, inter alia, em denominacdes de fantasia, nomes proprios, pseudonimos,
slogans comerciais, elementos figurativos, retratos, letras, nimeros, monogramas, rétulos, emblemas,
selos, vinhetas, contornos ornamentais, linhas, faixas, combinagdes e disposi¢des de cores, forma,



apresentacao ou acondicionamento de seus produtos ou de seus envases ou involucros, ou, ainda, dos
meios ou locais de venda por intermédio dos quais os produtos os servigos correspondentes sao
vendidos.]

[2. [Poderdo ser registrados como marca os signos que forem passiveis de representacdo grafica.]

[ [As Partes poderdo] [Cada Parte podera] exigir como condi¢do para o registro que 0s signos sejam
perceptiveis visualmente [ou passiveis de representacdo grafica.] |

[As Partes ndo poderdo exigir que os signos sejam perceptiveis visualmente para se qualificarem para
registro. |

[3. A natureza do produto ou servico a que a marca comercial se aplicar em nenhum caso constituird
obstaculo ao registro da marca. |

[4. [Cada Parte] [As Partes] publicara/publicardo cada marca comercial antes de seu registro ou
prontamente apos seu registro, [em conformidade com sua legislag@o, ]

[e proporcionara/ao uma oportunidade razoavel para que se solicite a anulagdo do registro. Além
disso, cada Parte [podera] [devera] proporcionar oportunidade para que se apresente obje¢ao ao
registro de uma marca comercial.]

[oferecendo as pessoas interessadas uma oportunidade razoavel para apresentarem objegdes a seu
registro ou para impugna-lo.]

[5. As Partes poderdo condicionar a possibilidade de registro ao uso.

Entretanto, o uso efetivo de uma marca comercial ndo sera condi¢do para a apresentacdo de uma
solicitagdo de registro. Nao se indeferira qualquer solicitagdo pelo tmico motivo de o uso pretendido
ndo ter ocorrido antes da expira¢gdo de um periodo de trés anos, contados a partir da data da
solicitagdo. ]

[6. As Partes poderao indeferir o registro de marcas comerciais que atentem contra a moral e os bons
costumes, as que reproduzam simbolos nacionais ou que induzam o publico a erro.]

[6. Cada Parte podera indeferir, em conformidade com sua legislagao, o registro de marcas
que:

a) incorporem, entre outros, simbolos nacionais ou de outras entidades publicas
nacionais ou internacionais;

b) signos, palavras ou expressdes contrarias a moral, a ordem publica ou aos
bons costumes;

c) possam induzir a erro quanto a sua procedéncia, natureza ou qualidade; ou



d) sejam idénticas ou semelhantes em grau de confus@o ou associacdo, nos casos em que
essas marcas forem aplicadas aos mesmos produtos ou servigos. ]

Artigo XX. [Proibicoes Absolutas e Relativas]

[1. As Partes poderao estabelecer proibigoes absolutas e relativas para o registro de marcas, contanto
que ndo sejam incompativeis com acordos regionais ou multilaterais sobre propriedade intelectual. ]

[Em particular, ndo poderao ser registrados como marca signos que reproduzem, imitam ou
incluem a denominacdo de uma variedade vegetal protegida em um dos Membros, se o
signo for usado em produtos ou servigos relativos a essa variedade ou se seu uso for
passivel de causar confusao ou associacdo com a variedade.

De igual modo, também ndo poderdo ser registrados como marca aqueles signos cujo uso no comeércio
viesse a afetar indevidamente um direito de um terceiro, em particular, quando consistirem do nome
de comunidades indigenas, afro-americanas ou locais, ou as denominagdes, palavras, letras, caracteres
ou signos utilizados para distinguir seus produtos, servi¢os ou a forma de processa-los, ou se
constituirem uma expressao de sua cultura ou pratica, salvo se a solicitagdo for apresentada pela
propria comunidade ou com seu consentimento expresso. |

[Termos Genéricos][1]
Artigo XX. [Exaustao de Direitos]

[O registro de uma marca nao conferira ao titular do direito o direito de impedir que um
terceiro comercialize um produto protegido por tal registro, apos esse produto haver sido
introduzido no circuito comercial em qualquer pais pelo titular do direito ou por qualquer
outra pessoa com consentimento do titular ou a ele economicamente vinculada, sob a
condicdo de que os produtos e os envases ou as embalagens estejam em contato direto
com eles e ndo tenham sofrido qualquer modificagao, alteracdo ou deterioracao.

Para os fins do paragrafo anterior, entender-se-a que duas pessoas estdo economicamente
vinculadas quando uma pode exercer sobre a outra, direta ou indiretamente, uma influéncia

decisiva com respeito a exploracdo dos direitos sobre a marca, ou quando um terceiro
puder exercer tal influéncia sobre ambas as pessoas.]

[O presente Acordo nao afetara a capacidade das Partes de determinarem as condicdes, se
houver, segundo as quais se aplicara a exaustdao dos direitos relativos aos produtos
introduzidos legitimamente no mercado pelo titular da marca ou com a autorizagao deste.

Entretanto, quando uma Parte adotar o principio de exaustdo nacional ou o principio de
nao-exaustao, o titular do direito ndo podera impedir a circulagdo dos produtos com marca registrada
ou patenteados, introduzidos legitimamente no comércio sob o amparo de uma licenga obrigatéria ou
qualquer outra salvaguarda, com base no registro do direito.



As Partes se comprometem a rever suas legislagdes nacionais dentro de um prazo maximo de 5 anos a
contar da entrada em vigor do presente Acordo a fim de adotarem, no minimo, o principio de exaustdo
regional com relagdo a todos os paises signatarios do presente Acordo.]

[As Partes acordam aplicar o principio de exaustdo regional de direitos, ou seja, o titular do
direito intelectual ndo podera impedir a livre comercializagdo de produtos legitimos, uma vez
introduzidos licitamente no comércio em qualquer pais Parte da ALCA, quer seja pelo
préprio titular, quer seja por um licenciado ou qualquer terceiro autorizado para tanto,
contanto que os produtos e os envases ou as embalagens que estiverem em contato
imediato com tais produtos ndo tenham sofrido qualquer modificagdo ou alteracio.

As Partes terdo dois anos a partir da entrada em vigor do presente Acordo para incorporar esse
principio a sua legislacao nacional.]

Artigo XX. Direitos Conferidos

[O titular de uma marca registrada terd o direito exclusivo de impedir qualquer terceiro que nao tenha
o consentimento do titular de utilizar, no curso de suas operagdes comerciais, signos idénticos ou
semelhantes|[, inclusive indicagdes geograficas,] para bens ou servigos [que sejam idénticos ou
semelhantes] [que sejam relacionados] aqueles para os quais tenha sido registrada a marca do titular,
nos casos em que esse uso gerar uma probabilidade de confusdo. ]

[Presumir-se-4 a existéncia de probabilidade de confusao quando for utilizado um signo idéntico ou
semelhante para bens ou servicos [idénticos] [idénticos ou semelhantes] [relacionados]. Os direitos
previamente mencionados serdo outorgados sem prejuizo de direitos existentes anteriormente € nao
afetardo a possibilidade de cada Parte reconhecer direitos com base no uso.]

[O titular de uma marca registrada tera o direito de agir contra terceiros que, sem seu
consentimento, praticarem algum dos seguintes atos:

a) Aplicar, aderir ou fixar de qualquer modo um signo distintivo idéntico ou
semelhante a marca registrada, a produtos para os quais a marca tiver sido
registrada, ou a envases, invélucros, embalagens ou acondicionamento de tais
produtos, ou a produtos que tiverem sido produzidos, modificados ou tratados
mediante servigos para os quais tiver sido registrada a marca.

b) Suprimir ou modificar a marca que seu titular ou uma pessoa autorizada para tanto
tiver aplicado, aderido ou fixado sobre aos produtos mencionados na alinea anterior;

c) Fabricar etiquetas, envases, involucros, embalagens ou outros elementos analogos que
reproduzam ou contenham uma reprodugdo da marca registrada, bem como comercializar ou
deter tais elementos;

d) Encher ou reutilizar, com fins comerciais, envases, involucros ou embalagens que
tenham a marca;



e) Fazer uso comercial de um signo idéntico ou semelhante a marca para 0s mesmos
produtos ou servicos para os quais a marca tiver sido registrada; ou para produtos ou servigos
diferentes, quando tal uso pudesse criar confusdo ou um risco de associagdo com o titular do
registro; e,

f) Fazer uso comercial de um signo idéntico ou semelhante a marca registrada em
circunstancias em que tal uso pudesse induzir o ptblico a erro ou confusdo, ou pudesse causar
a seu titular um dano econdémico ou comercial injusto em razdo de uma diluigdo da forga
distintiva ou do valor comercial da marca ou em razao de um aproveitamento injusto do
renome ou da forca distintiva da marca.]

Artigo XX. [Marcas Notoriamente Conhecidas] [Direitos Conferidos]
[1. As Partes concederdo uma protecdo adequada a marcas notoriamente conhecidas. |

[2. [Cada Parte aplicara] o Artigo 6bis da Convencdo de Paris [aplicar-se-a] [, com as modificagdes
que se fizerem necessarias, | [mutatis mutandis,] [a marcas de servico.] [a servicos.] ]

[Considerar-se-4 marca notoriamente conhecida aquela que, por sua promogao e comercializagdo,
alcanca um alto grau de conhecimento no respectivo setor e se identifica a determinados produtos ou
servigos. ]

[Entender-se-a que uma marca € notoriamente conhecida [em uma Parte] quando um determinado
segmento do publico ou dos circulos comerciais da Parte [em que estiver sendo feita a reivindicacao]
conhecer a marca em decorréncia das atividades comerciais [e/ou promocionais] realizadas [em uma
Parte ou fora dela] por uma pessoa que emprega essa marca com relacao a seus [produtos] [bens] ou
servicos [, bem como quando se tiver conhecimento da marca no territério da Parte, em decorréncia de
sua promocdo ou publicidade.] |

[Para o fim de demonstracdo da notoriedade de uma marca, poderdo ser empregados todos os meios
probatorios [nacionais, sem prejuizo dos meios probatdrios originados no exterior.] [admitidos pela
Parte em que se deseja provar a notoriedade.]| [admitidos na Parte em questdo] [inclusive pecas
probatdrias nacionais e provenientes do exterior.]]

[Ao determinar se uma marca comercial € notoriamente conhecida, as Partes levardo em consideracao
a notoriedade dessa marca no segmento pertinente do publico, inclusive a notoriedade obtida na Parte
em questao em decorréncia da promogao da marca. [As Partes ndo exigirdo que a reputagdo da marca
comercial se estenda além do segmento do publico que normalmente lida com os produtos e servigos

pertinentes.]|

[3. Na determinacao da notoriedade de uma marca, serdo considerados, entre outros, os
seguintes segmentos pertinentes:

a) Os consumidores reais ou potenciais do tipo de produtos ou servigos aos quais a
marca se aplica;



b) As pessoas que participam dos canais de comercializagao do tipo de produtos ou
servigos a que se aplica a marca; e

c) Os circulos empresariais que lidam com o tipo de estabelecimento, atividade,
produtos ou servigos aos quais se aplica a marca.]

[4. O Artigo 6bis da Convengao de Paris (1967) aplicar-se-a mutatis mutandis a bens ou
servicos que nao sejam semelhantes [aqueles para os quais uma marca comercial tiver sido
registrada] [aqueles identificados por uma marca comercial notoriamente conhecida,
registrada ou néo,] contanto que o uso dessa marca com relagédo a esses bens ou servigos
indique uma associagao entre tais bens ou servigos e o titular da marca e que seja provavel
que esse uso fira os interesses do titular da marca.]

[5. As Partes, ex-officio, se sua legislacdo assim o permitir, ou por solicitacao do
interessado, indeferirdo ou invalidarao o registro e proibirdo o uso de uma marca comercial
para produtos ou servigos que constitua reproducéo, imitacdo ou tradugao, passivel de criar
confusdo, de uma marca [que uma autoridade competente do pais de registro ou uso julgar
ser] notoriamente conhecida naquele pais e utilizada para produtos ou servigos idénticos ou
semelhantes. Essas disposi¢gdes aplicar-se-8o igualmente quando uma parte essencial da
marca constituir uma reproducao de tal marca notoriamente conhecida ou uma imitagao que
possa criar confusdo com a mesma.]

[5. As Partes se comprometem, ex officio, se a legislagdo do pais o permitir, ou por
solicitagdo de uma parte interessada, a indeferir ou anular o registro de uma marca de
produtos ou servigcos que constitua reprodugao ou imitagdo [ou tradugdo] de uma marca
considerada pela autoridade competente do pais de registro como uma marca notoriamente
conhecida naquele pais, de propriedade de outro titular e utilizada para produtos ou
servigos idénticos ou semelhantes [ou relacionados.] ]

[5. Nenhuma Parte registrara como marca signos ou figuras iguais ou semelhantes a uma
marca notoriamente conhecida, para ser aplicada a qualquer bem ou servigco em qualquer
circunstancia em que o uso da marca comercial, por parte de quem solicitar seu registro,
pudesse criar confusdo ou um risco de associagao com a pessoa a que se refere o
paragrafo 1, ou constituisse um aproveitamento injusto da boa reputacdo da marca. Essa
proibi¢do ndo sera aplicavel quando o solicitante do registro for a pessoa a que se refere o
paragrafo 2.]

[6. As Partes n&o registrardo como marca comerciais signos iguais ou semelhantes a uma
marca notoriamente conhecida, para ser aplicada a qualquer [produto] [bem] ou servigo,
quando [o uso da marca comercial por parte de quem quer que possa solicitar seu registro
pudesse criar confusdo ou um risco de associacdo com a pessoa que emprega essa marca
em relacdo a seus bens ou servigos; constituir um aproveitamento injusto do prestigio da
marca; ou sugerir uma associagcdo com a mesma e puder lesar os interesses da referida
pessoa. Essa disposicdo nao se aplicara quando o solicitante da marca for o titular da
marca notoriamente conhecida em uma Parte.] [seu uso puder indicar uma associagdo com
o titular da marca notoriamente conhecida, ou puder afetar seus interesses.] ]



[6. Se qualquer das Partes exigir o uso para a manutencao
do registro ou sua renovagao, a promogao da marca no
territério sera aceita como uso de marcas notoriamente
conhecidas]

[6. A pessoa que iniciar uma agao de anulagao do registro de uma marca comercial
concedido em violagao ao paragrafo 2 devera comprovar haver solicitado em uma Parte o
registro da marca notoriamente conhecida cuja titularidade a referida pessoa reivindica.]

[7. Nao se fixara prazo para a reivindicagao da anulagao ou a proibicdo do uso das marcas
registradas ou usadas de ma fé.]

Artigo XX. Excecoes

[Cada Parte podera] [As Partes poderao] estabelecer exceg¢des limitadas aos direitos
conferidos por uma marca comercial, tais como o uso leal de termos descritivos, contanto
que em tais excecgdes sejam levados em conta os interesses legitimos do titular da marca e
de terceiros.]

Artigo XX. Duragéao da protegao

[O registro inicial de uma marca comercial e cada uma das renovacgdes do registro terdo
uma duragdo de [pelo menos] [7 (sete) anos] [10 (dez) anos] [contados a partir da data de
apresentagcado da solicitagdo ou da data de sua concessao, conforme a legislagdo de cada
Parte].[contados a partir da data de seu registro, conforme a legislagdo de cada Parte.] ]

[e podera ser renovado [indefinidamente] por periodos sucessivos de dez anos [contanto
que sejam atendidas as condi¢des para a renovacéo.] |
[O registro de uma marca comercial sera renovavel indefinidamente.]

[A renovagdo do registro também podera se dar dentro de um prazo de 6 (seis) meses
contados a partir da data de vencimento do registro ou da renovacao anterior. Durante o
periodo de caréncia, o registro manter-se-a em plena vigéncia.

Quando da renovacéao, nao se podera introduzir qualquer mudanga na marca, nem qualquer
ampliacdo na lista dos produtos ou servigos para os quais a marca foi registrada. O titular

da marca, entretanto, podera reduzir ou restringir a lista]

Artigo XX. Requisito de Uso



[1. [Se, apo6s decorridos cinco anos da data de concessao do registro, uma marca nao tiver
sido objeto de uso real e efetivo por parte do titular ou de um terceiro com seu
consentimento expresso, dentro do territério nacional da Parte que tiver outorgado o registro
para os produtos ou servigos para os quais tiver sido concedida; ou se tal uso tiver sido
suspenso ininterruptamente pelo mesmo periodo de tempo, o registro podera incorrer em
caducidade, a qual podera ser reivindicada mediante o exercicio da acéo cabivel, salvo
quando existirem razdes validas que justifiquem o ndo-uso da marca.]

[Se, para manter o registro de uma marca comercial, uma Parte exigir o uso, o registro
somente podera ser anulado apds decorrido um periodo ininterrupto de pelo menos trés
anos de ndo-uso, a menos que o titular da marca comercial demonstre que houve razdes
validas para tanto, com base na existéncia de obstaculos a tal uso.]

[ [Cada Parte exigirdA o uso de uma marca para a manutencdo de seu registro.]
[Entender-se-a que uma marca se encontra em uso quando os bens ou servigos por ela
identificados tiverem sido introduzidos no comeércio ou se encontrarem disponiveis no
mercado com a referida marca, na quantidade e no modo normais, considerando-se a
natureza dos bens ou servicos € as modalidades segundo as quais se efetua sua
comercializagado no mercado [das Partes] ]

[O registro podera ser anulado ou declarado caduco por falta de uso unicamente depois de
decorrido um periodo ininterrupto de ndo-uso de no maximo cinco anos imediatamente
anteriores a solicitacdo de anulacido ou declaragcao de caducidade, a menos que o titular da
marca demonstre razdes validas com base na existéncia de obstaculos ao uso.]

2. Serado reconhecidas como razbes validas para a falta de uso as circunstancias que
surgirem independentemente da vontade do titular da marca e que constituirem obstaculo a
seu uso, tais como restricdes a importagdo ou outras exigéncias oficiais incidentes sobre
bens ou servigos protegidos pela marca.

[3. Nos processos de anulagao/ caducidade por falta de uso, cabera ao demandado o énus
da prova do uso real e efetivo da marca.]

4. Quando sujeita ao controle do titular, considerar-se-a que o uso da marca comercial por
outra pessoa constitui uso da marca para os fins de manutencao do registro.

[6. Para os fins previstos no paragrafo anterior, as Partes considerardo como uso:

a) O uso da marca de modo diferente, sem que por isso difira substancialmente da
forma em que a marca foi originalmente registrada.

b) O uso da marca para distinguir produtos e servigos destinados uUnica e
exclusivamente para fins de exportagao.

c) De igual modo, a utilizagdo de uma marca para um produto ou servigo servira
para comprovar o uso com relagao a produtos e servigos relacionados, pertencentes



ou ndo a mesma classe do sistema internacional de classificacdo do Acordo de
Nice.]

[5. Os seguintes atos, entre outros, entender-se-ao como uso de um signo para fins
comerciais:

a) Introduzir no mercado, vender, oferecer para venda ou distribuir produtos ou
servigos com o signo;

b) Importar, exportar, armazenar ou transportar produtos com o signo;

c) Usar o signo em publicidade, publicagdes, documentos comerciais ou
comunicagdes escritas ou orais, independentemente do meio de comunicagao
empregado, sem prejuizo das normas aplicaveis sobre publicidade comparativa; e

d) Adotar ou usar o signo como nome de dominio, endereco de correio
eletrébnico, nome ou identificacdo em meios eletrénicos ou outros semelhantes
empregados nos meios de comunicagao eletrdnica ou no comércio eletrbnico.]

[6. Toda Parte, ex officio, se sua legislagdo assim o permitir, ou por solicitagdo de uma Parte
interessada, anulara o registro de uma marca comercial no caso previsto no paragrafo 1 da
presente sec¢do. Nao obstante, a caducidade por falta de uso da marca somente produzira
efeitos a partir do momento em que tiver sido declarada.]

Articulo XX. [Excegdes ao Uso

Cada Parte entendera que o registro de uma marca nao conferira a seu titular:

a) O direito de proibir a um terceiro o uso de seu proprio nome, pseudénimo ou
domicilio, um nome geografico ou qualquer outra indicagdo com o propdsito de
identificacdo ou de informacdo sobre seus produtos ou servigos, contanto que tal
uso se fagca Va:de/em boa fé e nao possa induzir o publico em erro a respeito da
procedéncia dos produtos ou servicos.

b) O direito de proibir que um terceiro utilize a marca com relagdo aos produtos
legitimamente designados pela marca que o referido titular, ou seu licenciado ou
alguma outra pessoa com consentimento do titular, possa ter vendido ou de outro
modo introduzido no comércio, no pais ou no exterior, contanto que esses produtos
€ 0s envases ou as embalagens que estiverem em contato imediato com tais
produtos nao tenham sofrido qualquer modificagao, alteragao ou deterioragao.]

Artigo XX. Outros Requisitos

[O uso de uma marca comercial no curso de operagdes comerciais nao sera
injustificadamente dificultado por exigéncias especiais, tais como 0 uso com outra marca



comercial, uso em uma forma especial ou uso de maneira que prejudique a capacidade da
marca de distinguir os bens ou servigos de uma empresa dos de outras empresas. [Essa
disposicao nao impedira a exigéncia de que a marca que identifica a empresa produtora dos
bens ou prestadora dos servigos seja usada juntamente - porém ndo de modo a associa-la -
com a marca que distingue os bens ou servigos especificos em questdo dessa empresa.] |

Artigo XX. Licencgas e Cessao

[ [As Partes poderao] [Cada Parte podera] estabelecer as condi¢des para as licengas e a cessao das
marcas comerciais, ficando entendido que ndo serdo permitidas licencas obrigatorias de marcas
comerciais e que o titular de uma marca comercial tera direito a cedé-la com ou sem a transferéncia da
empresa a que pertenga a marca. |

[2. Os contratos de licenga [deverao se fazer por escrito e] deverao ser registrados no 6rgao
competente da respectiva Parte e ndo deverdo conter clausulas restritivas ao comeércio.
[Caso uma licenga nao seja registrada, ela nao surtira efeitos para terceiros.] |

[2. As autoridades competentes das Partes poderédo prever mecanismos para a inscrigao
das licencas de marcas.]

[2. As Partes nao exigirdo a inscricao de licengas de marcas comerciais para se estabelecer
a validade da licenga ou para se afirmar qualquer direito sobre uma marca comercial.]

[3. As licengas poderao ser concedidas para uso exclusivo ou nao-exclusivo. Se a licenca
nao contiver uma clausula de exclusividade, presumir-se-a que foram outorgados direitos
nao-exclusivos ao licenciado.]

Artigo XX. [Questoes Procedimentais]

[1. As Partes assegurardo que 0s processos para o registro de marcas comerciais de
produtos ou servigos sejam suficientemente claros e transparentes, observando-se os

principios do devido processo.]

[2. As Partes adotarao o principio de prioridade (primeiro a depositar) e a prioridade de
registro sera determinada pela data e hora da apresentacao da respectiva solicitagéo.]

[3. Cada Parte devera estabelecer um sistema para o registro de marcas, o qual incluira, no minimo:

a) busca de antecedentes;
b) a publicagao da solicitagao de registro;
c) um prazo razoavel para que qualquer pessoa com interesse legitimo se oponha ao

registro da marca;



d) a possibilidade de solicitar a anulagdo das marcas registradas em violagao as
normas vigentes.]

[3. Cada Parte devera dispor de um sistema de registro de marcas comerciais, o qual
incluira:

a) uma notificagao por escrito, a ser emitida ao solicitante, acerca das razées que
fundamentam o indeferimento do registro de uma marca;

b) uma oportunidade razoavel para que o solicitante possa responder a
notificacao;
c) no caso de indeferimento definitivo do registro, uma notificagédo por escrito ao

solicitante acerca das razbes que fundamentam o indeferimento definitivo; e

d) para cada decisao tomada nos casos de objecdo ou anulagédo, uma explicagao por
escrito das razbes que fundamentam a deciséo.]

[4. Cada Parte Van:se esforgara, na medida do possivel, por proporcionar um sistema
eletrénico de solicitacdo, processamento, registro e manutengao de marcas comerciais.]

[5. Sistema Internacional de Classificagéo

a) Cada registro ou publicagao relativa a uma solicitagao ou a um registro de uma
marca comercial e que designar bens ou servigos indicara os bens ou servigos por seus
respectivos nomes, agrupados segundo as classes previstas na Classificagdo de Nice.

b) Os bens ou servigos ndo poderao ser considerados semelhantes com base no
argumento de que, em qualquer registro ou publicacédo, eles aparecem na mesma classe da
Classificagao de Nice. De igual modo, os produtos ou servigos ndo poderao ser considerados
diferentes com base no argumento de que, em qualquer registro ou publicagao, eles figuram
em diferentes classes da Classificagdo de Nice.]

Artigo XX. [Nomes de Dominio na Internet

1. As Partes participarao do Comité Consultivo de Governos (CCG) da Corporagao de
Nomes e Numeros Designados na Internet (Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers - ICANN) com o objetivo de promover a administracdo adequada dos nomes de
dominio de nivel superior (Country Code Top Level Domain - CCTLD) e das praticas de
delegacdo, bem como as relagdes contratuais adequadas para a administragdo dos
CCTLDs no Hemisfério.

2. As Partes assegurar-se-ao de que seus respectivos Centros de Informacao em Rede
(CIR) participem do Processo Uniforme de Solugdo de Controvérsias da ICANN com vistas
a superacao do problema da pirataria cibernética de marcas comerciais.]



Artigo XX. [Anula¢do e Transferéncia de Nome de Dominio

Quando um signo distintivo notoriamente conhecido tiver sido indevidamente registrado no
pais da Parte, como segmento de um nome de dominio ou de endereco de correio
eletrbnico de um terceiro ndo-autorizado, a pedido do titular ou do legitimo detentor do signo
marcario, a autoridade competente considerara o assunto e, nos casos procedentes,
ordenara a anulagdo ou a modificagdo do registro do nome de dominio ou endereco de
correio eletrénico, em conformidade com a respectiva legislagado nacional, contanto que o
uso desse nome ou endereco seja passivel de produzir algum dos seguintes efeitos:

1. Risco de confusado ou associagao com o titular ou legitimo detentor do signo marcario, ou com
seus estabelecimentos, atividades, produtos ou servigos;

2. Dano econémico ou comercial injusto ao titular ou legitimo detentor do signo marcario em
decorréncia de uma diluigdo de sua forga distintiva ou de seu valor comercial ou publicitario;

3. Aproveitamento injusto do prestigio do signo, ou do nome de seu titular ou legitimo detentor.

A acado de anulacdo ou modificacdo prescrevera cinco (5) anos contados a partir da data de
registro do nome de dominio ou do endereco de correio eletrdnico impugnado, ou a partir da
data em que os meios eletrénicos, aplicando-se o prazo que vencer mais tarde, exceto se a
inscricao tiver sido efetuada de ma fé, em cujo caso a acao nao prescrevera. Essa acdo nao
afetara uma acado cabivel por danos e prejuizos em conformidade com o direito
consuetudinario.]

[1] [Texto a ser apresentado]



