Resolugdao n° 19

Convengao da Unido de Paris - ART. 2° - Exegese

Acolhendo a recomendagao formulada pelo Grupo de Trabalho que examinou o assunto,
em 13 de dezembro de 2001 o Comité Executivo e o Conselho Diretor da ABPIl aprovaram
a Resolugao abaixo transcrita.

Assunto: Convencgao da Unido de Paris para a protegédo da Propriedade Industrial - Art. 2° - Exegese -
Tratamento Nacional Conferido ao Estrangeiro - Desnecessidade de Domicilio Local - Suficiéncia da
Designacao de Mandatario.

Considerando que:

a) a Convencao da Uniao de Paris para a Proteg¢ao da Propriedade Industrial (CUP)
encontra-se em vigor em mais de 100 (cem) paises, entre os quais todos os membros do
MERCOSUL (1);

b) a CUP prevé em seu art. 2°, paragrafo 1°, que os nacionais de qualquer pais membro devem
gozar nos outros paises membros da Unido das mesmas vantagens que as leis nacionais
destes conferem aos respectivos nacionais;

¢) alguns artigos publicados na Imprensa paraguaia (2) tém sustentado que empresas
estrangeiras somente poderiam gozar de prote¢ao para seus direitos de Propriedade Industrial
se estiverem legalmente constituidas no pais em que a protegéo é requerida,

a ABPI - Associacao Brasileira da Propriedade Intelectual, apds analisar o assunto no seio de
um Grupo de Trabalho para tanto criado, aprovou a seguinte resolucgao:

1. Ao se constituirem em Unido, os paises membros da CUP aderiram a regulamentacgoes
comuns, que devem ser interpretadas e aplicadas de modo uniforme.

2. O art. 2° da CUP, em seu paragrafo 2°, claramente estatui que 0 gozo e a protegao dos
direitos de Propriedade Industrial em todos os paises da Unido ndo podem ser condicionados a
exigéncia de domicilio ou estabelecimento local. Portanto, as empresas domiciliadas em
determinado pais podem exercer os direitos que venham a ter nos demais paises membros
sem necessidade alguma de constituirem filiais ou de registrarem seus atos constitutivos
nestes paises.


https://www.abpi.org.br/biblioteca2a.asp?Ativo=True&linguagem=Portugu%EAs&secao=Biblioteca&subsecao=Resolu%E7%F5es%20da%20ABPI&id=50#1
https://www.abpi.org.br/biblioteca2a.asp?Ativo=True&linguagem=Portugu%EAs&secao=Biblioteca&subsecao=Resolu%E7%F5es%20da%20ABPI&id=50#2

3. Em diversos outros dispositivos, a CUP garante aos estrangeiros inumeros direitos,
independentemente de estarem ou nao domiciliados nos outros paises da Unido em que a
protecao é requerida, como é o caso da protecdo ao nome comercial (art. 8°) e as marcas
notoriamente conhecidas (art. 6 bis).

4. As unicas discriminacdes a estrangeiros que a CUP (art. 2, paragrafo 30) autoriza as
legislagdes nacionais a fazer referem-se as peculiaridades locais inerentes:

a) aos procedimentos administrativos e/ou judiciais (como é exemplo a prestagdo de caucao);
b) a sujeicao do estrangeiro a competéncia internacional (jurisdicao) do Pais;

c) a exigéncia da nomeacao de um mandatario para representa-lo nos procedimentos
administrativos e/ou judiciais (com poderes inclusive para receber citagdes e intimagdes); ou

d) a exigéncia da indicagao de um domicilio para receber citagdes e intimagoes.

5. No entanto, as restricbes contempladas no art. 20, paragrafo 3o, da CUP (em especial as
descritas nos itens 4.c e 4.d acima) de modo algum podem afetar os direitos contidos no
respectivo art. 2°, paragrafo 2°, de tal Convengédo. Em suma, o maximo que se pode exigir do
estrangeiro € que o mesmo constitua um agente local para representa-lo ou, alternativamente,
que indique um domicilio local para receber citagdes e intimagdes (que podera ser o do proprio
mandatario ou do distribuidor, franqueado ou licenciado), ndo sendo licito exigir-lhe que
legalmente se estabelega no local (arquivando seus atos constitutivos nos 6rgaos de registro
do comércio e similares) e ali exerga atividades diretas.

6. Por fim, cumpre destacar que as restricdes autorizadas no art. 20, paragrafo 3o da CUP
sujeitam-se ainda ao disposto no art. 2.3 do TRIPs (3), que impede que as mesmas possam ser
aplicadas de modo a constituir restricao disfarcada ao comércio e incompativel com as
disposicdes do TRIPs.

Rio de Janeiro, 13 de Dezembro de 2001.

José Antonio B.L. Faria Correa
Presidente

1 - Vige no Brasil a redacado adotada em Estocolmo, promulgada pelos Decretos ns. 75.572/75
e 635/92.
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Volta ao texto

2 - Jornal La Nacién, edi¢cao de 5 de Margo de 2001, pag. 16, bem como dois anuncios, de
autoria da Tabacalera Boqueron S. A., publicados por mais de 80 (oitenta) dias consecutivos, a
partir de meados de Julho de 2001.

Volta ao texto

3 - Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comeércio,
aprovado ao término da Rodada Uruguai.

Volta ao texto



