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RESUMO

Com o advento da Lei n. 9.279/1996, as Indicac@gy@ficas passaram a ter uma regulamentacao
juridica mais efetiva no Brasil. Essa legislacduleu desde o conceito e as espécies de Indicacdes
Geograficas, até sua titularidade e eventuais goés. N&o obstante o avango da normativa
brasileira, com o crescimento do numero de Indiesciegistradas, surgiram também novos
conflitos e situacdes néo reguladas. Tais lacunasnissdes do legislador acabaram trazendo
desafios tanto ao O6rgdo responsavel pelo regisomo também aos titulares das Indicacbes
Geograficas. Questdes como o Regulamento de Usondlifos com marcas, a obrigatoriedade das
fases de producéo se darem no meio geogréficoigienoras estruturas de controle, os efeitos do
registro, entre outras situacdes, merecem a atedgalkegislador nacional. Neste contexto, a
discusséo e revisdo dessas questdes legais podensenportante instrumento no processo de
consolidagéo das Indicagdes Geogréficas no Brasil.

Palavras chave: Propriedade Intelectual. IndicaG@esyraficas. Regulamentacéo Juridica.

ABSTRACT

With the enactment of Law n. 9.279/1996, Geograghindications have been given a more

effective legal regulation in Brazil. This legistat regulated from concept and species until

ownership and occasional infringements of Geogrgbhindications. Despite the advances in

Brazilian legislation, the growing number of regigtd indications have raised new conflicts and

situations not covered. Such gaps and omissiotisedigislator represented challenges to both the
agency responsible for the Record and the holdeiGemgraphical Indications. Issues such as
Regulation of Use, conflicts with brands, the reguoient of production stages in the geographical
environment of origin, control structures, the eféeof registration, among other situations, deserv

the attention of the national legislator. In thantext, discussion and review of these legal issues
can be an important tool in the process of conatibd of Geographical Indications in Brazil.

Keywords: Intellectual Property. Geographical Iradions. Legal Regulations.
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INTRODUCAO

Considerando a tradicdo marcaria que predominarasilBa consolidagdo dos signos geograficos
ante o mercado consumidor ainda € incipiente, asemn a experiéncia brasileira no setor. Nao
obstante tal realidade, as Indicacbes GeograflGs® ¢ém apresentando um sensivel crescimento
em numero de registros desde o advento da Leid9/4.296.

Ante o0 aumento no numero de IGs nacionais recodagcie também estrangeiras, € possivel
avaliar com maior nitidez os parametros legaisrimt® e sua adequagdo no que tange a
consolidacdo destes signos no mercado consumidor,domo a solucdo dos eventuais litigios
decorrentes desse processo.

Em uma andlise comparativa com o direito comumit&iropeu ja era possivel se identificar
algumas lacunas e omissdes da legislacdo brasi@matudo, diante de quase duas décadas de
vigéncia da Lei n°® 9.279/1996 e com dezenas ded@stradas, se observam mais claramente quais
parametros legais merecem revisao ou complementacao

Neste sentido, este estudo busca elucidar os jpaiscdesafios, em termos normativos no Brasil,
gue devem ser enfrentados para que possamos nmanitaig lacunas e omissoes legislativas em
matéria de IGs e dar solu¢bes adequadas aos osflie tém surgido nesse processo.

RESULTADOS E DISCUSSOES

Atualmente, ha 53 Indicacdes Geograficas registradaBrasil, sendo 45 nacionais (36 indicacdes
de procedéncia e 09 denominacdes de origem). Aangsiras sao todas denominacdes de origem.
A primeira IG registrada obteve seu registro comtidacédo de Procedéncia em 2002 — Vale dos
Vinhedos — para vinhos (tinto, branco e espumaRt@dominam, hoje, entre as 42 IGs nacionais
reconhecidas, os produtos agroalimentares, destrpais cita-se café, mel, carne, vinhos, arroz,
entre outros (BRASIL, INPIb).

Nesta experiéncia de menos de duas décadas dotadyenatual legislacdo de Propriedade
Industrial, o processo de reconhecimento de IGsvebtim significativo avanco. Tal avanco pode
ser atribuido, dentre outras causas, por um ladogue a Lei n® 9279/1996 constituiu um
importante avanco em matéria de regulamentacaesisgmos geograficos, e, por outro, em razao
das iniciativas de politicas publicas voltadaseniidicacdo das potencialidades brasileiras, asqua
impactaram positivamente o numero de IGs nacioeanhecidas.

Ainda que fortemente influenciada pela experiéecigpeia, a legislacao brasileira adotou alguns
parametros proprios que vao desde a conceituac#®sjdem como o alcance da protecao legal.
Antes mesmo da experiéncia em processos de foapabzde IGs, j4 se era possivel identificar
algumas lacunas na legislacdo brasileira que padetrazer conflitos futuros. Nesse sentido,
destacavam-se como questdes a ser revisadas oleamnpadas: i) a obrigatoriedade ou néo de as
fases de producéo, transformacdo, elaboracdo mdiammamento se darem na area geografica
demarcada pela IG; ii) a possibilidade ou ndo da Il@®nse tornar genérica apds o registro ou outras
formas de extincao; iii) conflitos entre IGs homaéas, entre marcas e IGs e nomes de dominio e
IGs; iv) a atuagao e funcionamento das estrutuaodtrole independentes das estruturas de gestéo
(LOCATELLI, 2007).

Apds a experiéncia adquirida com dezenas de IGsomas que ja ultrapassaram a fase
administrativa de registro, hoje & possivel vaxificom mais nitidez os principais desafios em
termos de regulamentacao juridica que se enfressammatéria. Observe-se alguns desses entraves
legais ou administrativos.
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No que tange a conceituacgéo, a Lei n® 9.279/19@®eece como IG, as indicacdes de procedéncia
(IP) e as denominagbes de origem (DO). A IP exigetariedade ou reconhecimento do meio
geografico de origem dos produtos. A DO, por sug ggige uma qualidade ou caracteristica que
se deva exclusiva ou essencialmente ao meio denorigncluidos fatores humanos e naturais
(BRASIL, LEI n®9.279/1996). No que diz respeito a IP, denota-se que a legislhgdsileira

nao exige “tradicdo”, mas notoriedade ou reconhecto(BRUCH et al.,, 2014). Tal opcéo
legislativa se afasta um pouco da nocao origindeidG (européia), uma vez que nesse caso se
prescinde de tradicdo e cultura e, sendo assimstimventos em marketing podem ser suficientes
para o reconhecimento de uma indicagao.

Por outro lado, a natureza juridica da IP, porrirgft-se a questdao da notoriedade ou
reconhecimento para sua configuracéo, deveriamssp®u relativizar a exigéncia do Regulamento
de Uso, hoje elencado na Instrucdo Normatf2542013 (BRASIL, INPIc). O caderno de normas,
como também é conhecido esse regulamento, inchticas e regras aplicaveis a todos os
produtores/prestadores que os condiciona, sob gen@stringir o uso da IG em caso de seu
descumprimento (CERDAN et al, 2013).

Contudo, a legislacdo ndo exige quaisquer qualgjackracteristicas, obediéncia a processos ou
procedimentos como requisito da IP. Sem duavida, esesdatores influenciam a
notoriedade/reconhecimento do produto/servico eqmoservir para caracteriza-lo. A problematica
agui esta em se estabelecer exigéncias maisiwastritu rigidas que as praticas consolidadas.

Por exemplo, a regido do Rio Grande do Sul na geatncontram hoje algumas IP (Vale dos
Vinhedos, Pinto Bandeira) é tradicionalmente reegita pela producdo de vinho tendo
consolidado uma reputacao historica na producé&sade=bida. No entanto, antigamente a producao
era mais artesanal e o vinho preponderante eranbd'de mesa”, o qual foi o pioneiro na historia e
tradicdo dessa regido e que continua sendo pramadhoje em algumas vinicolas (APROVALE).

Com a IP Vale dos Vinhedos, por exemplo, as regragingiram o uso do signo geografico a
vinhos finos, derivados de algumas variedades #gj@ec de uva, estabelecerem normas de
produtividade, entre outras (APROVALE, 2012). Padrdmais rigidos de qualidade foram
regulamentados. O consumidor hoje ao ver essa ¢i8 pontar com um vinho mais elaborado, de
variedades pré-selecionadas e com qualidade supbtas, e os demais produtores e produtos
(como o vinho de mesa) que também eram tradiciodaigegido demarcada e gozavam de
reconhecimento do consumidor relacionada & suararigeogréafica? E licito exclui-los desse
processo?

A exigéncia de Regulamento de Uso, bem como senged, deve ser melhor observada,

considerando a natureza juridica e o objeto tubeltd uma IP. Para evitar que padrbes mais
rigidos excluam produtores/prestadores legitimadalsexigéncia deveria formalizar apenas as
praticas consolidadas, no intuito de descreveduyio/servico (e normas de controle e gestao), ou
seja, uma regulagdo minima, diversa do que ocarrerea DO (LOCATELLI; CARLS, 2014).

Aqui importa referir que é relevante estabeleceb g ponto de vista da insercdo no mercado
consumidor, padrdes de qualidade diferenciadosetanto, para isso, os produtores ou prestadores
podem se utilizar de outros signos, como as maaeaes podem identificar esses diferenciais nos
produtos ou servigos. E tais signos podem coexiatifficamente com a 1G. Assim, por exemplo,
um produto pode ter uma IP que indique sua origemg marca de certificacdo que ateste o
cumprimento de normas ambientais internacionais, marca coletiva que indique que é produzido
com ingredientes organicos, além de uma marcaithgiVque pode ainda trazer outros diferenciais
em relacao aos produtos similares.

Outra questao pertinente na legislacéo brasilw@rdap em relacdo a IP como a DO diz respeito as
fases de producdo, transformacéo, elaboracdo auliammamento se darem (ou ndo) na area
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geografica demarcada pela indicacdo. Atualmentéegsslacdo ndo traz qualquer mencdo a
obrigatoriedade de qualquer das fases do procespmducéo ou acondicionamento/embalagem se
dar na area geografica demarcada.

A exigéncia ou regulamentacdo de quais dessas dasesn se dar na area geografica demarcada
pode ser um instrumento importante para conferiomeansparéncia ao consumidor e garantir a
preservacao das caracteristicas originais dos fmeau servigos.

Na introducéo desse estudo, também foi mencionadoogBrasil possui uma tradicdo voltada as
marcas, como signos distintivos que tém mais apelmercado consumidor. Nesse sentido, é fato
de que varias marcas foram registradas com nonoggajeos que podem ou constituem uma IG.
Ainda que a legislacao brasileira vede o regiseraisha marca que constitua uma IG, o fato € que
as IGs existem antes do seu registro — que € metanteclaratorio(BRASIL, INPIc, IN n.
25/2013, art. 1, paragr. unico).A sua nao formaghpapelo registo, no entanto, dificulta a
identificacdo da IG ante o pedido de registro de umarca, além do fato de que muitas marcas
foram registradas antes do advento da Lei. n.91988/

Desta forma, conflitos surgiram e tendem a sumgfirremarcas e IGs homoénimas. O caso de Salinas
€ um exemplo pertinente. A Indicacdo de Procedéme@nhecida em 2012 (BRASIL, INPla),
teve oposicdo do titular da marca “Salinas”, notidenque esta marca era reconhecida
nacionalmente e o registro de uma IG homonima indua consumidor em erro. Entretanto, o
INPI deferiu o registro da IP, observando que éstieclaratorio, ou seja, declara uma situacao ja
existente e que o fato de haver uma marca registaaderiormente ndo é impeditivo para o
reconhecimento posterior de uma IG.

Assim, a coexisténcia desses signos parece selugdsomais adequada. Nao obstante existam
ainda questbes nado elucidadas nessa seara, tats @aonflito de uma IG com marca de alto
renome. Da mesma forma, ainda h4 que se regulaesi&p dos nomes de dominio em relagcdo as
IGs.

Quando se fala em nomes homénimos, ndo se podar dkxreferir a questdo do registro de um
mesmo nome geografico para uma IP e uma DO. Essaas&situacdo peculiar no Brasil, que j& se
configurou em duas situacdes: IP e DO - Vale dash&tlos e IP e DO — Regidao do Cerrado
Mineiro(BRASIL, INPIb). O INPI entende que néo ha legislacdo brasileira nenhum impeditivo
para que um mesmo nome geografico seja objetoaegdio pelas duas espécies de IGs, ainda que
para 0 mesmo produto ou servico. E, de fato, aslegio ndo impede, embora também néo
autorize.

Em se tratando do mesmo nome geografico (origena) pradutos ou servicos distintos, a questédo
€ mais simples. Nada impede que uma dada regifmree renomada pela producdo de vinhos e
queijos, por exemplo, ou que em determinada lo@dédas condigbes climaticas atribuam
gualidades especiais a mais de um tipo de produsituacdo é mais complexa, por sua vez, em se
tratando de um mesmo nome geografico para 0 mesydatp ou servico.

Tal situacéo pode acarretar confusdo ao consunmedpecialmente em se tratando de uma cultura
como ode mercado brasileiro, que ainda ndo seifamdu com os signos geogréficos. E, por outro
lado, surge a duvida:extingue-se a IP ou esta © adexistem? Nos termos da atual legislacdo néao
h& referéncia a extincdo ou anulagéo desses signos.

O equivoco, nesses casos,ocorre especialmente ajaaiftl vem a ser interpretada como etapa
préevia da DO, o que permitiria um processo de fimagdo mais &gil, que prescinde de
comprovacdo de qualidades. Neste cenario, se esquex IP e DO tutelam objetos juridicos
distintos e servem para indicar carateristicasrsidgedos produtos/servigos.
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Quando se fala em possibilidades de extincdo ddd&inda outras circunstancias que merecem
regulamentacdo. A genericidade dos signos geogsdauma questao bastante polémica, tanto no
gue se refere ao registro de indicacfes europamgwpcam nomes tido como genéricos no Brasil;
como, também, pelo fato de ndo haver qualquer gaato a possibilidade de uma IG registrada
vir a se tornar de uso comum.

Tanto a ma-utilizacdo do nome geografico pelossigukares, como a genericidade poderiam
constar como possibilidades de restricdo ao ussedasme. Uma indicacdo registrada tende a se
tornar de uso comum, por exemplo, quando seusitsildeixam de proteger o nome geografico,
coibindo terceiros que se utilizam indevidamentqueéte nome. E, ainda que a responsabilidade
nao deva ser atribuida a esses titulares, o fate &uando um nome se torna de uso comum, perde
0 objeto a ser tutelado, eis que ndo remete magaaorigem geografica, podendo induzir o
consumidor em erro.

Desta forma, considerando os pontos sucintamerelados nesse estudo, tanto sob o ponto de
vista dos consumidores, quanto dos titulares das d@utros signos distintivos, ha diversas
guestdes legais/administrativas que devem seradass minimizando prejuizos e conflitos.

CONCLUSAO E PERSPECTIVAS

No processo de consolidagdo das IGs nacionais Jy&sds fatores relevantes que precisam ser
observados para que esse signo possa trazer unctampgnificativo para as comunidades
envolvidas. Dentre esses fatores, a existénciaad@netros legais adequados € pertinente para
garantir aos reais titulares seus direitos, resguans interesses dos consumidores e evitar/sanar
conflitos.

Diante de uma experiéncia ainda incipiente nesseepso0, ja nos deparamos com diversas questdes
que carecem de regulamentacdo legal e de um offftade aos conflitos ou obsticulos que tém
surgido nesses quase vinte anos de vigéncia da®l®R79/1996. Considerando as peculiaridades,
tanto da legislagéo interna, quanto da culturailbreessem relagéo aos signos distintivos, o direito
comparado nem sempre € habil para apontar solucdes.

Assim, o processo de revisao da atual legislagém de se evidenciar relevante, deve contar com a
experiéncia alcancada nesse periodo, observanddesafios que surgiram no processo de
formalizacdo das IGs, bem como na sua consolidagése o registro. Por outro lado, ndo se pode
esquecer que o Direito € apenas um instrumente pessesso, 0 qual carece de outras ferramentas
e acOes para se efetivar.

Nesse sentido, as politicas publicas devem (e )esgiaenovando no intuito de qualificar os

produtores/prestadores para atuarem como protagenisesse processo, bem como se faz
imprescindivel divulgar esses signos geografic@a mue o consumidor brasileiro comece a
valorizar ndo somente esses produtos/servicos,antastura e tradicdo que estdo relacionadas a
eles.
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