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Resumo

Reconhecendo seu status de bem juridico relevante, o ordenamento juridico brasileiro invoca o direito penal para
servir de instrumento para a tutela da Indicacdo Geogréfica. Mas, considerando-se os termos vigentes da Lei n.
9.279/1996, surge o seguinte questionamento: a legislacao brasileira, sob a perspectiva penal, é efetiva para a tutela
das Indicactes Geogréficas? Nesse sentido, o objetivo geral do presente estudo foi promover uma andlise critica
da legislacao brasileira sob a perspectiva penal. Para isso, adotou-se uma abordagem qualitativa, exploratéria, por
meio de revisao bibliogréafica. Verificou-se que, quanto a tutela penal, a Indicacdo Geogréfica ainda goza de pouco
prestigio junto ao legislador patrio, tendo as menores penas entre os demais institutos da propriedade intelectual.
Concluiu-se que, quando se espera alguma efetividade quanto a tutela penal das Indicagées Geogréficas no Brasil,
necessita-se de uma reforma urgente na Lei de Propriedade Industrial.
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Abstract

Recognizing its status as a relevant legal asset, the Brazilian legal system invokes criminal law to serve as an instrument
for protecting Geographical Indications. But, considering the current terms of Law n. 9.279/1996, the following
question arises: is the Brazilian legislation, from a criminal perspective, effective for the protection of Geographical
Indications? In this sense, the general objective of this study is to promote a critical analysis of the Brazilian legislation,
from a criminal perspective. For this, a qualitative, exploratory approach was adopted, through a bibliographical
review. It was found that, regarding criminal protection, the geographical indication still enjoys little prestige with the
national legislator, having the lowest penalties among the other institutes of intellectual property. It was concluded
that, if any effectiveness is expected regarding the criminal protection of geographical indications, in Brazil, we need
an urgent reform in the Industrial Property Law.
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1 Introducéo

As Indicacoes Geograficas (IGs) representam o reconhecimento de uma conexao existente
entre um produto ou servico e seu territério de origem (local, regido ou pais), que engloba tam-
bém os conhecimentos culturais e tradicionais agregados. E esse reconhecimento, que ressalta
caracteristicas especificas e uma reputacgao associada a essa origem geogréafica, por meio de um
sinal distintivo, tem impacto direto na relacdo de confiabilidade existente entre consumidores
e produtores e, consequentemente, reflexos para o desenvolvimento econémico de territérios
determinados.

A conexao entre um produto ou servico e determinada area geografica remete aquilo que o
filésofo David Hume (Silva, 2015, p. 94) chamou de processo mental de associacao de ideias,
intimamente ligado as experiéncias sensitivas de cada individuo. E justamente o que ocorre
quando se busca um determinado produto ou servico por ser este originario de lugar especifico
ao qual se associam caracateristicas e qualidade, como ocorre quando se associa o vinho as
regides do Porto, de Bordeaux ou do Vale dos Vinhedos, ou, ainda, quando se associa o queijo
as regides de Parma, de Gruyeres ou da Canastra.

A Indicacao Geogréfica é instituto que integra o sistema da Propriedade Intelectual (PI)
que, no Brasil, recebe tratamento de direito e de garantia fundamental em nossa Constituicao.

A Lein. 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigagoes relativos a pro-
priedade industrial, apresenta um titulo que trata dos crimes contra a propriedade industrial, no
qual se encontra um capitulo especifico que cuida dos crimes contra as Indicagoes Geograficas.

Dessa forma, o legislador patrio invoca o ramo do direito que, em razao de suas caracteris-
ticas, a doutrina penalista convencionou chamar de ultima ratio — o direito penal — para também
servir de instrumento para a tutela das Indicacoes Geogréficas.

Mas, considerando-se os termos vigentes da Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996, Lei da
Propriedade Industrial, e o fato de que inexiste registros de processos penais versando sobre
crimes contra as indicagdes geogréficas, surge o seguinte questionamento (problema): a legis-
lagéo brasileira, sob a perspectiva penal, é efetiva para a tutela das Indicacoes Geogréficas?

Nesse sentido, o objetivo geral do presente estudo foi promover uma analise critica da le-
gislacao brasileira, em especial, sob a perspectiva penal, avaliando sua efetividade para a tutela
das Indicagbes Geogréficas.

Em face do objetivo geral exposto, foram estabelecidos os seguintes objetivos especificos:
a) compreender aspectos gerais sobre as indicagoes geograficas, como origem, relevancia,
marcos regulatérios, o papel do INPI e das associacoes ou entidades coletivas representativas
de produtores ou prestadores de servicos para a tutela das IGs; b) identificar e analisar os cri-
mes contra as Indicagbes Geograficas previstos na Lei da Propriedade Industrial; e c) avaliar
os pontos fortes e as vulnerabilidades da tutela penal das Indicacbes Geogréaficas nos termos
da legislacao vigente.

2 Metodologia

A metodologia norteia os procedimentos que o pesquisador pretende adotar ao longo do
seu estudo para, assim, alcangar o objetivo predeterminado. Nesse sentido, Marconi e Lakatos
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(2022, p. 33) lecionam que “[...] o método é o conjunto das atividades sisteméaticas e racionais
que, com maior seguranga e economia, permite alcancar conhecimentos véalidos e verdadeiros,
tracando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando o cientista em suas decisoes”.

Assim, com o escopo de alcancar os objetivos, foi realizada uma revisao bibliografica,
sobre fontes primaérias (legislacao e casos juridicos), com uma breve andlise do Acérdao judi-
cial proferido nos autos da Apelacao n. 1087543-93.2015.8.26.0100/SP (caso envolvendo a
denominacao de origem italiana San Daniele [IG 980003] e a empresa Allfood Importacao,
Industria e Comércio Ltda., que tramitou no Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo), que
se estendeu para fontes secundarias (ou da literatura). Buscou-se comparar os institutos gerais
de natureza civel ou administrativa para a tutela das IGs com os dispositivos especificos que
disciplinam a tutela penal (criminal).

3 Resultados e Discussao

A seguir sdo apresentados os conceitos, os dados e as informagbes obtidos por meio da
revisao bibliograficas realizada. Nota-se que a andlise sobre a efetividade da tutela penal das
Indicacdes Geogréficas no Brasil impoe o estudo comparado entre as IGs e os demais institutos
que integram o sistema juridico da propriedade industrial, como é o caso das marcas.

3.1 Aspectos Gerais sobre Indicacées Geograficas

Buscou-se, aqui, compreender os aspectos gerais sobre as IGs, destacando-se a origem
e relevancia, os principais marcos regulatérios internacionais e a regulamentacao no Brasil,
conforme o que se segue.

3.1.1 Origem e Relevédncia

Livia Reis (2021) destaca que desde a Antiguidade existiam produtos associados a suas
origens como sinbnimo de qualidade e ainda aponta para o fato de que inclusive os textos
biblicos citam os vinhos En-Gedi e o cedro do Libano, havendo também referéncias ao vinho
e ao bronze de Corinto e ao marmore de Carrara.

Ousa-se afirmar que a preocupacao com a procedéncia ou origem de produtos inspirou e
determinou atos e movimentos histéricos e tem forte influéncia na configuragcao geogréfica do
mundo contemporaneo. Nao ha como se falar nas “Grandes Navegacoes”, implementadas por
Portugal e Espanha no século XV, sem mencionar as especiarias do Oriente. Nao foi apenas em
busca de metais preciosos e novas terras que partiram os navegadores. O historiador Divalte
Garcia Figueira (2000, p. 110) exalta “o doce gosto das especiarias”, que é destacado por Amado
e Figueiredo (1999 apud Figueira, 2000, p. 12) na obra “A formacao do império portugués”.

Nesse contexto, Aveni (2019, p. 11) observa que “[...] na idade média e moderna ficaram
famosos produtos de proveniéncia de diferentes lugares como os produtos da India e China
que chegavam em mercados Europeus”.

As Indicagoes Geogréficas apresentam-se como mecanismos juridicos que reconhecem e
protegem produtos que possuem uma origem geografica especifica e possuem caracteristicas
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Unicas e distintas devido ao ambiente natural, clima, solo e as tradicoes e técnicas de producao
empregadas na regiao, refletindo um somatério de conhecimentos culturais e tradicionais que
se consolidam no decorrer de um processo civilizatério. Nesse sentido, Mayana Oliveira (2019)
destaca que as IGs destinam-se:

[...] aregular os direitos inerentes a origem do produto, garantindo a sua procedéncia,
combatendo a concorréncia desleal e a apropriacao indevida, bem como fornecendo
ao consumidor informacgdes suficientes e claras sobre a origem do produto e até mesmo
acerca de sua forma de producgao (Oliveira, 2019, p. 217).

Buscando definir o instituto, Sylvio do Amaral Rocha Filho (2017), discorrendo sobre a
relacdo entre a Indicagédo Geogréfica e a protecao do patrimonio cultural brasileiro, tomando
por base a definicao estabelecida pelo Acordo TRIPs, ressalta um aspecto conceitual, que, na
opinido do autor, ainda nao é muito bem desenvolvido pela legislacao e doutrina brasileira — a
IG como um bem:

1. Indicacao Geogréfica é a nomeacao oficial de um local certo em que se da Bem
do mesmo nome e que seja tipico, regional e peculiar com garantia de procedéncia e
com qualidade tradicional e reconhecida pela repeticao leal, responsavel e constante.
2. Indicacao Geogréfica é o Bem tipico, regional e peculiar, com nome certo e reconhe-
cido oficialmente como originario de local, regido ou pais nomeado diferentemente,
mas que lhe confere qualidade, reputacao e caracteristica reconhecida pela repeticao
leal, responséavel e constante (Rocha Filho, 2017, p. 69).

A Europa héa tempos se vale do uso das Indicacoes Geograficas como instrumento juridico
para protecao de seus interesses socioculturais e econdmicos.

Quadro 1 - Comparativo de Indicacées Geogréficas na Europa — 2023

PDO PGI Gl TotaL

Europa 1.878 1.387 260 3.525
Italia 584 263 35 882
Franca 477 227 53 757
Espanha 209 143 19 371

PDO - Denominacéo de Origem Protegida (DOP) — alimentos e vinhos; PGI - Indicacdo Geogréfica
Protegida (IGP) — alimentos e vinhos; e IG para bebidas espirituosas e vinhos aromatizados.

Fonte: CE (2023)

Segundo dados do Instituto de Propriedade Intelectual da Unido Europeia (EUIPO), as
Indicacbes Geogréficas sdao um ativo econémico fundamental para a Unidao Europeia, sendo
que as industrias intensivas em direitos de IG sustentam quase 400.000 empregos em toda a
UE e contribuem com mais de € 20 bilhées para o PIB da UE (EUIPO, 2020).

No Brasil, o tema é ainda bastante incipiente, mesmo tendo o pais grande potencial, con-
siderando-se a sua grande dimensao territorial, caracterizada pela presenca de biomas diversos
e sua multipla variedade cultural, marcada pelo processo histérico de ocupacao e de imigracao.
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Mas ja se observa, ainda que aquém do que se espera, um aumento dos pedidos de registros
nos ultimos anos. O Catélogo de Indicagoes Geograficas Brasileiras do INPI, em parceria com o
Sebrae, aponta que, hoje, no Brasil, tem-se 107 IGs nacionais registradas, sendo 83 Indicacgbes
de Procedéncia (IP) e 24 Denominacoes de Origem (DO) (INPI/Sebrae, 2023). E a expectativa
é a de que, com politicas publicas adequadas, o nimero aumente cada vez mais e traga resul-
tados positivos esperados, que nao se limitam apenas aos produtores diretamente envolvidos:

Cada vez que uma indicagao geografica é registrada, contabiliza-se como um ganho
aos produtores. Por exemplo, temos o Vale dos Vinhedos, que foi reconhecido na Unido
Europeia por sua producao de vinhos, fazendo as terras serem valorizadas em 200 a
500%, aumentando significativamente o turismo naquela regiéo e motivando cada vez
mais os produtores daquela area (Duarte, 2018, p. 45).

3.1.2 Principais Marcos Regulatérios Internacionais

Em que pese nao haver uniformidade legislativa no ambito internacional quanto as normas
que disciplinam as Indicacoes Geogréficas, pode-se destacar movimentos regulatérios relevantes
no sentido de lhesconferir protecao de forma comunitaria.

O primeiro desses movimentos, na esfera internacional, foi a Convencao da Uniao de Paris
(CUP), de 1883, que é o primeiro acordo multilateral sobre protecao da propriedade industrial.
Conforme ja era previsto em seu texto original, a Convencao de Paris passou por diversas revi-
soes, sendo a ultima a de Estocolmo, de 1967, tendo o Brasil aderido a essa Revisao em 1992.

Em 1891, outro movimento regulatério relevante foi a celebracao do Acordo de Madri,
para a repressao as falsas ou enganosas indicagbes de procedéncia em mercadorias.

Detalhe interessante é que tanto a CUP, de 1883, quanto o Acordo de Madri, de 1891, nao
definiram o que seria a Indicacao Geogréfica.

Em 1958 foi celebrado o Acordo de Lisboa para a Protecao das Denominagdes de Origem
e seu Registro Internacional. O referido acordo estabelece, de forma autébnoma, o instituto da
Denominacao de Origem, inaugurando um sistema de protecao especifico. Até entao o tema era
abarcado pelas normas de represséao de atos de concorréncia desleal, esclarece Martins (2014).

A doutrina, de forma unissona, aponta que o marco regulatério, em ambito internacional,
de maior relevancia para o atual sistema de indicagdes geogréaficas ocorreu em 1994, quando foi
celebrado o Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights (TRIPs), que é o Acordo sobre
os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (ADPIC).
Em seu artigo 22, I, o TRIPs simplifica o conceito de Indicacao Geogréfica, cujo texto traduzido
para a lingua portuguesa ficou da seguinte forma:

Protecao das Indicacoes Geogréficas.

1. Indicacbes Geogréficas sao, para os efeitos deste Acordo, indicagdes que identifiquem
um produto como originario do territério de um Membro, ou regido ou localidade deste
territério, quando determinada qualidade, reputacao ou outra caracteristica do produto
seja essencialmente atribuida a sua origem geogréfica (Brasil, 1994, art. 22).
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Aveni (2019) destaca que ainda pode-se incluir no marco internacional os acordos bilaterais
sobre IG e vinhos! e o acordo internacional de comércio UE-MERCOSUL, de 28 de junho de
20109.

3.1.3 Regulamentagdo no Brasil

No Brasil, a atual Constituicao Federal, em seu Titulo II, no capitulo que trata dos direitos
e garantias fundamentais, destaca a relevancia dos direitos relacionados a propriedade ima-
terial. O inciso XXIX do artigo 5° da nossa Constituicao estabelece o comando de que a lei
assegurara protecao as criagoes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas
e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnolégico
e econOmico do pais.

A Lei da Propriedade Industrial — Lein. 9.279, de 14 de maio de 1996 — em observancia ao
referido comando constitucional, regula direitos e obrigagdes relativos a Propriedade Industrial.

Destaque-se que essa lei substituiu o antigo Cédigo da Propriedade Industrial (CPI), instituido
pela Lei n. 5.772, de 21 de dezembro de 1971.

O revogado CPI de 1971 referia-se apenas as indicagoes de procedéncia (Brasil, 1971).
Portanto, foi apenas com o advento da Lei da Propriedade Industrial, em 1996, que se estabele-
ceu o instituto da indicacao geografica como é hoje, subdividido em duas espécies, a Indicacao
de Procedéncia (IP) e Denominacao de Origem (DO), conforme apontam os artigos 176, 177
e 178 da LPI.

3.1.4 O Papel do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e a Tutela das
Indicagées Geogrdficas

O INPI é uma autarquia federal, criada em 1970, vinculada ao Ministério do Desenvolvi-
mento, Indistria, Comércio e Servicos, e que tem, nos termos do artigo 240 da LPI, a finalidade
principal de “executar, no ambito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial”.

Em relacao as Indicacdes Geogréficas, a LPI determina que compete ao INPI estabelecer
as condicoes de registro destas, conferindo-lhe, pois, “poder regulamentar” ou, como preferem
alguns, “poder normativo’ sobre a matéria. Discorrendo sobre o referido “poder”, Carvalho
Filho (2022, p. 94) explica que “[...] o Poder Regulamentar, portanto, é a prerrogativa conferida
a Administracao Publica de editar atos gerais para complementar as leis e permitir a sua efetiva
aplicacao”.

A Lei também confere ao INPI “poder de policia administrativa”, que se constitui como um
conjunto de prerrogativas que a lei confere a Administracao Publica, com o objetivo de aten-
der ao interesse publico. Tais prerrogativas vao desde a competéncia para a expedicao de atos
normativos (portarias, instrucbes normativas, etc.), até atividades concretas, como a concessao
de autorizacao para o exercidio de atividades ou, ainda, de repressao e aplicacao sancoes pelo
descumprimento de regras impostas. De acordo com a licao de Hely Lopes (2010), pode-se
concluir que o poder de policia é a prerrogativa conferida ao administrador e que lhe permite,

1 Sa0 os acordos: EC—- Australia Wine Agreement, EC-Canada Agreement, EC-Mexico Agreement, EC-Chile Agree ments, EC-South Africa Agreements, EC-US
Wine Agreement, EC-China Agreement (Aveni, 2019, p. 14).
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na forma da lei, condicionar, restringir, frenar o exercicio de atividade, bem como o uso e gozo
de bens e direitos pelos particulares em nome do interesse da coletividade.

Nesse sentido, como reflexo da incidéncia dos poderes regulamentar e de policia adminis-
trativa, além da Lei da Propriedade Industrial e dos tratados internacionais dos quais o Brasil
é signatario, ha diversas portarias e instrucoes normativas legitimamente instituidas no ambito
do INPI (2023), bem como procedimentos administrativos que devem ser observados para a
concessao ou nulidade de licencas e registros. Entre os diversos atos normativos editados pelo
INPI sobre indicacbes geogréficas, destacam-se:

a) A Portaria INPI/PR n. 04, de 12 de janeiro de 2022, que estabelece as condi¢des para o
reconhecimento e registro das Indicacoes Geogréficas. No exercicio de sua competéncia
e nos termos dessa Portaria, o INPI pode, por exemplo, indeferir o pedido de Indicacao
Geogréfica que nao observe as condicionantes descritas no Capitulo III da LPI, bem como
pode, de oficio, instaurar processo administrativo de nulidade do registro.

b) A Portaria INPI/PR n. 46, de 14 de outubro de 2021, institui os Selos Brasileiros de Indica-
coes Geogréficas. Nos termos dessa portaria, o Selo Brasileiro de Indicagao de Procedén-
cia e o Selo Brasileiro de Denominacéo de Origem tém a finalidade de contribuir para a
identificacao das IGs, em especial, pelos consumidores e promover as regides reconhecidas
como indicacbes geograficas, devidamente registradas junto ao INPI mediante regular
processo administrativo, em conformidade com as disposicoes da Lei n. 9.279/1996.
A sua utilizacao é facultativa, gratuita e restrita aos produtores e prestadores de servicos
que tenham direito ao uso da IG ja registrada no INPI e devem ser acompanhados pelos
signos distintivos préprios da respectiva Indicagédo de Procedéncia ou da Denominacao
de Origem.

O uso indevido do referido selo ou em desconformidade com a lei, seja por terceiros ou até
mesmo por produtores ou prestadores de servigos da area delimitada de abrangéncia da IG, e
que promova engano ao consumidor quanto a procedéncia do produto ou servicos, pode ser
caracterizado como crime contra as Indicacoes Geogréficas, conforme sera possivel ver mais
adiante, além da possibilidade de reponsabilizacao civil decorrente de eventuais danos.

3.1.5 A Tutela das IGs no Ambito das Associacgées, Sindicatos ou Entidades
Instituidas no Territério da IG — Autotuela

No ambito da Administragao Publica, a expressao “autotutela” nos remete a prerrogativa,
excepcional, de controle interno de atos e de solucao de conflitos. Interessante observar que o
artigo 16 da Portaria INPI/PR n. 04, de 2022, prevé que o pedido de registro de Indicagao deve
conter o “caderno de especificacoes técnicas” da IG, no qual conste condigbes e proibigdes de
uso da Indicacao Geografica, bem como as sancdes aplicaveis a infringéncia dessas condigoes
e proibigoes. Vé-se, pois, que sao sancoes aplicaveis pelas préprias associacoes, sindicatos ou
entidades em face dos produtores ou prestadores de servigos infratores. E uma espécie de au-
totutela privada, conferida a entes de interesses coletivos, para solucao de conflitos no ambito
dessas entidades.
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O Caderno de Especificacoes Técnicas da Federacao das Associagoes dos Produtores de
Queijo Artesanal Serrano de Santa Catarina e Rio Grande (FAPROQAS, 2019), por exemplo,
estabelece que é considerada infragdo o nao cumprimento das normas estabelecidas no Regu-
lamento de Uso da IG — Campos de Cima da Serra. Essas normas vao desde o tipo e condigoes
de uso da matéria-prima até condigoes de uso de outros insumos. O Caderno de Especifica-
¢oes da FAPROQAS institui as seguintes penalidades: | — Adverténcia por escrito; Il — Multa
estabelecida pelo Conselho Regulador; Il — Suspensao temporaria como participante da I1G/
DO Campos de Cima da Serra, até que a irregularidade, que motivou a suspensao, venha ser
corrigida (FAPROQAS, 2019).

Em outro exemplo, o Regulamento de Uso da Associacao dos Produtores de Vinhos Finos
do Vale dos Vinhedos (APROVALE, 2023) considera como infragdes o nao cumprimento do
seu Regulamento de uso, incluindo normas de producgéo, elaboracao e rotulagem dos produtos,
instituindo como penalidades: a) Adverténcia verbal; b) Adverténcia por escrito; ¢) Multa; d)
Suspensao temporéaria da DO Vale dos Vinhedos; e e) Suspensao definitiva da DO Vale dos
Vinhedos.

3.2 Aspectos Legais da Tutela Penal das Indicagées Geograficas

Tendo em conta a relevancia do instituto da indicagcao geogréfica e dos interesses e bens
que lhe sao afetos, aprouve ao legislador fixar também normas de natureza penal para a tutela
das IGs, dentro do Titulo que trata dos crimes contra a propriedade industrial.

3.2.1 AIndica¢do Geogrdfica como Bem Juridico Relevante ao Direito Penal

Ao lado dos demais ramos do direito, o direito penal é considerado instrumento de controle
de condutas sociais, por meio da tipificacao e repressao de comportamentos entendidos como
desviados e causadores de lesao a bens juridicos socialmente relevantes.

Buscando compreender os fundamentos da opcao legislativa para se instituir normas de
natureza penal para a tutela da Indicacao Geogréfica, depara-se com a célebre reflexao de Luiz
Regis Prado acerca do que vem a ser bens juridicos:

Os bens juridicos tém como fundamento valores culturais que se baseiam em neces-
sidades individuais. Essas se convertem em valores culturais quando sao socialmente
dominantes. E os valores culturais transformam-se em bens juridicos quando a confianca
em sua existéncia surge necessitada de protecao juridica (Prado, 2019, p. 20).

Também nesse sentido, Guilherme Souza Nucci (2022, p. 52) assevera que “[...] o sistema
penal, envolvendo o crime e a pena, ergue-se em torno do bem juridico eleito para ser ampa-
rado e protegido, conforme o seu grau de importéancia”.

Resgatando a ja citada licao de Sylvio do Amaral Rocha Filho (2017), na perspectiva de
que a IG é em verdade um “bem”, de natureza imaterial, traduzido em produto ou um servico,
acertou o legislador patrio em buscar no direito penal forma adicional e necesséaria para a sua
tutela.
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E preciso lembrar que o direito penal se distingue dos demais ramos do direito e possui
caracteristicas préprias, sugestivas de que este deve ser de intervencao minima. Com efeito,
a ideia de que o direito penal é a ultima ratio significa dizer que este s6 deve atuar quando a
incidéncia dos demais ramos do direito for insuficiente para se proteger um determinado bem
juridico, o que explica também a sua natureza subsidiaria e fragmentaria.

3.2.2 Breve Histérico da Tutela Penal da Indicacdo Geogrdfica no Brasil

A utilizagdo do direito penal para a tutela da propriedade imaterial, no Brasil, vem desde
o inicio do regime republicano, quando o Generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, entao
Chefe do Governo Provisério da “Republica dos Estados Unidos do Brasil”? promulgou o De-
creto n. 847, de 11 de outubro de 1890 (Cédigo Penal de 1890), revogando o Cédigo Penal
Imperial de 1830.

O Decreto n. 847/1890 apresentava um Titulo que tratava dos crimes contra a propriedade
publica e privada, que em seu Capitulo V cuidava especificamente dos crimes contra a pro-
priedade “[...] litteraria, artistica, industrial e comercial” (Brasil, 1890, art. 341). Sem referéncia
expressa ao termo indicacao geogréafica, nem mesmo a indicacao de procedéncia ou denomina-
cao de origem, o legislador da época limitou-se a indicar que o uso de “[...] marca que contiver
indicacao de localidade ou estabelecimento que nao seja o da proveniencia da mercadoria ou
producto, quer a esta indicacao esteja junto nome supposto, quer nao [...]” (Brasil, 1890,art.
355) era passivel a pena de multa.

Em 1940 foi sancionado o Decreto-Lein. 2.848, que é o Cédigo Penal vigente no Brasil até
os dias atuais. O Cédigo Penal Brasileiro apresenta, em sua Parte Especial, um Titulo (III) que
cuida dos crimes contra a propriedade imaterial, na qual se encontrava, até o advento da Lei n.
9.279, em 1996, o Capitulo IV, que tratava especificamente dos crimes de concorréncia desleal,
em que os artigos 196, caput, combinado com o seu inciso IV, tipificava a conduta relacionada
com a “falsa indicacao de procedéncia”, mas sem fazer referéncia ao aspecto geogréfico.

Pouco tempo depois, em outubro de 1941 foi sancionado o Decreto-Lei n. 3.689, que é
Cédigo de Processo Penal brasileiro (CPP), e este disciplinou também regras referentes a pro-
cessos e julgamentos dos crimes contra a propriedade imaterial.

Em 1969, o Brasil intentou substituir o seu Cédigo Penal, vigente desde 1940, por meio da
promulgacao do Decreto-Lein. 1.004, de 21 de outubro de 1969. No entanto, o referido Decreto
foi revogado sem nunca ter entrado em vigor. Natimorto, o Cédigo Penal de 1969 tratava da falsa
indicacao de procedéncia em dois capitulos, o Capitulo V (crimes contra concorréncia desleal)
e o Capitulo VI (dos crimes contra armas, brasoes ou distintivos ptblicos e de falsa indicacao
de procedéncia), também sem fazer referéncia expressa ao aspecto geogréfico, e ja sinalizava
que o legislador brasileiro tendia a adotar a acao penal privada para crimes dessa natureza.

Assim, o Cdédigo Penal de 1940 é mantido vigente até os dias atuais, tendo passado por
diversas reformas desde entao, sendo que a alteracao mais relevante para o nosso estudo foi a
trazida por meio da Lei da Propriedade Industrial — Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996 — que
revogou todos os crimes contra o privilégio de invencao e de concorréncia desleal previstos
no CP, atraindo para si a matéria penal referente aos crimes praticados contra a propriedade
industrial e criando o sistema vigente de tutela das Indicagoes Geogréficas.

2 Nome do Estado brasileiro adotado por meio do Decreto n. 1, de 15 de novembro de 1889, que proclamou e decretou como forma de governo da Nacao
Brasileira a Republica Federativa. Este nome foi mantido até a promulgagao da Constituicao de 1967.
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3.3 Dos Crimes contra as Indicagdes Geogrdaficas e Demais Indicacées — LPI

Como ja visto, a Lei da Propriedade Industrial define, em seu Titulo IV, a Indicacao Geogra-
fica (IG) e suas duas espécies, a Indicacao de Procedéncia (IP) e Denominacao de Origem (DO).

Os crimes contra as Indicagdes Geogréficas e demais indicagbes estao previstos, autonoma-
mente, nos artigos 192, 193 e 194 da LPI e sao classificados como normas penais de natureza
proibitivas, pois tém a finalidade de indicar comportamentos em relacao aos quais se deve buscar
a abstencao, ou seja, impoem um dever de nao fazer, sob pena de sangao na esfera criminal.
Até entdo, as infracoes de natureza penal, relativas ao tema, eram basicamente tratadas sob a
perspectiva da concorréncia desleal.

Considerando apenas os termos da Lei da Propriedade Industrial, pode-se afirmar que os
crimes previstos nos artigos. 192, 193 e 194 tém a objetividade juridica de tutelar os interesses
da coletividade de produtores ou prestadores de servigos estabelecidos na regiao ou localidade
protegida pela indicacao geogréfica e nela distinguidos.

Jéa o sujeito ativo dos crimes dos artigos 192, 193 e 194 pode ser qualquer pessoa (crime
comum), inclusive produtores das areas delimitadas pelas IGs, mas que nelas nao estejam
especificados. Também comete o crime aqueles que estejam distinguidos pela IGs, mas que
nao cumpram as disposicoes do caderno de especificagoes técnicas (INPI, 2022). Como bem
observa Martins (2014, p. 151), “[...] ndo basta que um produtor esteja localizado na regiao ou
localidade, pois este devera respeitar os requisitos de producao e qualidade também presentes
no Regulamento de Uso da indicagcao geogréfica”.

3.3.1 Dos Tipos Penais Previstos na Lei de Propriedade Industrial

Na Lei de Propriedade Industrial, tem-se que: “Fabricar, importar, exportar, vender, expor
ou oferecer a venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicacao geogréfica. Pena
— detencéo, de 1 (um) a 3 (trés) meses, ou multa” (Brasil, 1996, art. 192).

Esse é um crime que apresenta contetido multiplo ou variado, classificado como tipo misto
alternativo. Na pratica, significa dizer que comete o crime de falsificacao de indicacao geogra-
fica o agente que realiza qualquer um dos verbos indicados no tipo penal (fabricar, importar,
exportar, vender, expor ou oferecer a venda ou ter em estoque). Assim, o ato de produzir
(fabricar), trazer o produto para dentro do territério nacional (importar), levar o produto para
fora do territério nacional (exportar), alienar a titulo oneroso (vender), exibir (expor) ou sugerir
(oferecer) o produto para venda ou simplesmente manter o produto armazenado a disposicao
(ter em estoque) caracteriza a pratica do crime.

A Lei de Propriedade Industrial estabelece ainda que:

Usar, em produto, recipiente, invélucro, cinta, rétulo, fatura, circular, cartaz ou em outro

wd 113

meio de divulgacdo ou propaganda, termos retificativos, tais como “tipo”, “espécie”,

” o« M«

“género’, “sistema”, “semelhante”, “sucedaneo”’, “idéntico”’, ou equivalente, nao res-
salvando a verdadeira procedéncia do produto.

Pena — detengéo, de 1 (um) a 3 (trés) meses, ou multa (Brasil, 1996, art. 193).

Ao que tudo indica, a mens legis (o espirito da lei) que fundamenta o disposto neste artigo
seria a abstencao do uso de termos retificativos, que, em concomitancia com uma indicagao
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geografica notoriamente conhecida, induzem o consumidor ao engano. Valendo-se das licbes de
Delmanto e Pierangeli, Goncalves (2007) bem destaca, em relacao ao artigo 193 da LPI, que:

Encontram-se dois propésitos nesta norma: um, engana quanto ao lugar de origem;
outro, induz a crer que os produtos possuem as mesmas qualidades dos produtos do
lugar de origem. Quando houver omissao do verdadeiro lugar de origem do produto
e ficar confusa ao consumidor a verdadeira procedéncia do produto, ocorrera o delito
(Gongalves, 2007, p. 302-303).

O ponto de grande debate e critica ao artigo 193 concentra-se na tGltima parte do dispositivo,
em que o legislador ali inseriu os seguintes termos: “nao ressalvada a verdadeira procedéncia
do produto”’. Redacao que fomenta a ideia de que a usurpacao do nome e da reputacao de
uma Indicacao Geogréfica é valida desde que se indique a verdadeira procedéncia, caracteri-
zando-se como uma hipétese legal excludente da ilicitude. O disposto no presente artigo vai na
contramao do que orienta o artigo 23.1 do Acordo TRIPs, que, ao definir protecao adicional
as indicacbes geogréficas para vinhos e destilados, expressamente condena a utilizagao de
expressoes retificativas, ainda que esteja indicada a verdadeira origem dos bens (Brasil, 1994).

Martins (2014) considera que aqui se encontra um dos maiores equivocos da legislacao
brasileira e o completo desprezo ao reconhecimento da protecao das Indicacoes Geogréficas.
De forma critica e mais enféatica, Gongalves (2019) sustenta que:

Aplicando os principios de ponderacao e da harmonizagéao, com o intuito de preservar
o nucleo essencial das normas, entendemos que a norma do art. 193 nao é aplicada
em face das indicacoes geogréficas. Ou seja, nao é permitido o termo de uso retificati-
vos em conjunto com os nomes geograficos reconhecidos (Gongalves, 2019, p. 351).

Ainda a titulo de comparacao com a legislagao internacional, tipificacao distinta consta do
novo Cédigo de Propriedade Industrial portugués, publicado em 2018, quando, ao contrario da
lei brasileira, ha expressa vedacao a utilizacao de termos retificativos, mesmo que a verdadeira
origem dos produtos seja indicada:

Violagao e uso ilegal de denominagéao de origem ou de indicacao geografica
E punido com pena de prisao até trés anos ou com pena de multa até 360 dias quem:

[...]

b) Nao tendo direito ao uso de uma denominacao de origem, ou de uma indicacao
geografica, utilizar nos seus produtos sinais que constituam reproducéao, imitacdo ou
tradugao das mesmas, mesmo que seja indicada a verdadeira origem dos produtos
ou que a denominacao ou indicacao seja acompanhada de expressoes como
«Género», «Tipo», «Qualidade», «<Maneira», «Imitacao», «Rival de», «Superior
a» ou outras semelhantes (PGDL, 2018, art. 324, grifos nossos).

Na Lei de Propriedade Industrial, tem-se que:

310

Usar marca, nome comercial, titulo de estabelecimento, insignia, expressao ou sinal de
propaganda ou qualquer outra forma que indique procedéncia que nao a verdadeira,
ou vender ou expor a venda produto com esses sinais.

Pena — detengéo, de 1 (um) a 3 (trés) meses, ou multa (Brasil, 1996, art. 194).
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Significa dizer que é vedada a utilizacao de signos ou qualquer outra forma de identificacao
e de divulgacao que falseie a indicacao de procedéncia do produto. A vedacao do artigo 194
também alcanca a conduta daquele que vende ou expde a venda produtos que contenham
signos distintivos que promovam o engano quanto a procedéncia do produto. Nesse sentido,
Locatelli (2007) destaca que o foco aqui nao foram os direitos dos titulares das Indicacoes
Geogréficas, mas sim o consumidor.

Ainda sobre os crimes do Capitulo V do Titulo que trata dos crimes contra a propriedade
industrial, observa-se que a pena prevista para os crimes dos artigos 192,193 e 194 é de de-
tencao, de 1 (um) a 3 (trés) meses, ou multa, que, conforme destacado por Jatahy (2011), é
“demasiadamente leve”.

Goncalves (2019) sustenta que, tendo em vista a parca protecao conferida pela legislacao
nacional as indicagbes geogréficas, é necessario socorrer-se ao instituto da “concorréncia des-
leal”, que esta previsto no artigo 195 da LPI, cuja pena é um pouco maior — detengéo, de 3
(trés) meses a 1 (um) ano, ou multa. Analisando o referido dispositivo, leciona Martins (2014,
p. 154) que:

Numerosas préticas de violacao aos direitos ao uso de uma indicacao geografica podem
ser tipificadas como crime por meio do referido inciso, tais como o uso de uma indi-
cagao geografica por um produtor néao localizado na regiao determinada, o emprego
da indicacao geografica para produtos nao estabelecidos em seu Regulamento de Uso
ou, até mesmo, o uso das expressoes indicagao geogréfica, indicagao de procedéncia
ou denominagao de origem para nomes geogréaficos nao reconhecidos como tal.

3.3.2 Aspectos Processuais Penais dos Crimes contra as Indicagées Geogrdficas

Nos termos do artigo 199 da LPI e em decorréncia das penas legalmente cominadas para
os crimes contra as Indicacoes Geogréficas, o processo penal a ser instituido para incidéncia da
tutela penal serd a agao penal privada, instaurada mediante queixa do ofendido. Esse tipo de
acao penal faz recair sobre o particular, que, nesse caso, é o titular dos direitos das Indicacoes
Geogréficas, afastando-se, assim, a possibilidade de atuacao ex officio do Ministério Publico,
tanto na investigacao, para fins de producao de provas, quanto na movimentagao dos atos
processuais.

Também em decorréncia da branda sancgao penal prevista para os tais crimes, o infrator
acaba se valendo de uma série de benesses, de carater despenalizador, previstas na legislacao
penal e processual penal brasileira. Institutos como: a) o “acordo de nao persecucao penal”,
introduzido recentemente no artigo 28-A do Cédigo de Processo Penal (Brasil, 1941); b) sus-
pensao condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei n. 9.099/1995 (Brasil, 1995);
e c) a suspensao condicional da pena, prevista no artigo 77 do Cédigo Penal e no artigo 696
do Cédigo de Processo Penal.
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3.3.3 Tutela Indireta por meio do Cédigo de Defesa do Consumidor (CDC)

Considerando, ainda, observacao feita por Locatelli (2007), no sentido de que diversos as-
pectos da LPI visam a atender, prioritariamente, os interesses do consumidor, nao se pode deixar
de destacar que o Cédigo de Defesa do Consumidor (CDC), instituido pela Lei n. 8.078/1990,
também tipifica como crimes condutas que, de forma indireta, podem incidir sobre a falsifica-
cao de produtos ou servigos protegidos por IGs. O CDC estabelece que “[...] fazer afirmacao
falsa ou enganosa, ou omitir informacao relevante sobre a natureza, caracteristica, qualidade,
quantidade, seguranca, desempenho, durabilidade, preco ou garantia de produtos ou servicos
[...]” (Brasil, 1990, art. 66), com pena de detencao de trés meses a um ano e multa. Além de
pena bem maior do que aquelas previstas na LPI, o CDC legitima néao sé o consumidor a atuar
na defesa de seus interesses, mas também aponta que terceiros, na condicao de vitimas, e
entidades legitimadas atuem na defesa de interesses coletivos, conforme prevé o artigo 81 do
CDC (Brasil, 1990).

3.4 Caso San Daniele [IG 980003] versus Allfood Importacéo, IndUstria e
Comércio Ltda.

Por fim, cabe aqui destacar o caso envolvendo denominagao de origem italiana San Daniele
(IG 980003/INPI) e a empresa Allfood Importacéao, Industria e Comércio Ltda., que tramitou
no Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo.

A 1G San Daniele relaciona-se a “Coxas de suinos frescas, presunto defumado cru” e abrange
a area de Friuli-Veneza-Giulia, Veneto, Lombardia, Piemone, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana,
Marche, Abruzzo e Lazio de onde provém os suinos, bem como os estabelecimentos de produ-
cao, corte e confecgao inseridos na area menor de San Daniele do Friuli, sendo representada
pela Consorzio Del Prosciutto Di San Daniele.

A entidade representativa da IG San Daniele acionou o Poder Judiciario brasileiro, na esfera
civel, em face da empresa brasileira Allfood Importacao, Indistria e Comercio Ltda, que impor-
tava e comercializava presuntos das marcas Vito Balducci e Negroni, provenientes da area de
protecéo daquela IG, objetivando que a demandada se abstivesse de utilizar a expressao San
Daniele e o selo original de protecao conferido pela Unido Europeia a denominacao de origem
San Daniele alegando que a ré nao estava autorizada a utilizar a denominacéao de origem em
produto fatiado, embalado e comercializado além dos limites geogréficos protegidos e que diante
da complexidade e dos cuidados exigidos para a producao do Presunto San Daniele, todo o
processo, inclusive o corte e a embalagem, deve ser monitorado por um de seus representantes.
A empresa brasileira contrargumentou que a norma de defesa do consumidor impoe a ela o
dever de informar a origem do produto comercializado, em clara alusao, também, a parte final
do artigo 193 da LPI.

Nos autos da Apelacao APL n. 1087543-93.2015.8.26.0100 SP (TJSP, 2017), o Poder
Judiciario reconheceu que: 1) havia regras sobre o processo de fatiamento, que exigiam o
constante monitoramento por parte da titular da IG para evitar a depreciacao das caracteristicas
essenciais do auténtico Presunto San Daniele; 2) havia risco de se diluir a identidade do Presunto
San Daniele na hipétese de importadores passarem a seguir padroes préprios de acordo com
seus interesses comerciais; 3) a pratica implicava confusao ao consumidor que poderia crer que
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estava adquirindo produto finalizado e comercializado a partir da zona de protecao que deu
origem a denominacao registrada no INPI; 4) caso houvesse interesse da empresa brasileira
em continuar com o fatiamento do produto, esta deveria estabelecer parceria com a titular da
IG e, sob direta supervisao desta, cumprir com as etapas para entao revender o presunto; e 5)
a empresa brasileira nao estava impedida de fatiar o produto e vendé-lo no mercado nacional,
mas que, nesta hipétese, deveria fazé-lo com a peca inteira ou, no caso de fatiado, sem o uso
da denominacao de origem.

Apesar de ter sido tratado apenas na esfera civel, o caso em comento poderia ter sido apre-
ciado sob a perspectiva de responsabilizacao penal, tanto no sentido de significar usurpacgao do
signo distintivo, quanto no sentido de caracterizar-se como concorréncia desleal.

4 Consideracoes Finais

O presente trabalho nos revela que a tutela das Indicacoes Geogréficas engloba nao ape-
nas os dispositivos de natureza penal previstos da LPI. Cabe destacar a relevancia do papel
do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, por meio de sua competéncia normativa para
regulamentar a fiel execucao da lei e por meio de sua atuacao direta no processo de reconhe-
cimento e concessao do registro para as indicagoes geogréaficas.

Também relevante é do papel das associacoes, sindicatos ou entidades instituidas no territ6-
rio da IG para representacao dos produtores e prestadores de servigos que, nos termos de seus
Cadernos de Especificagoes Técnicas ou Termos de Uso desempenham papel preponderante
para a tutela das IGs e defesa dos interesses dos produtores e prestadores de servicos com ela
comprometidos, podendo aplicar sancoes (autotutela) aqueles que optarem por atuar a margem
da legislacao.

Porém, o sistema de tutela das indicagdes geogréficas também engloba a perspectiva pe-
nal das condutas ilicitas. Nao obstante ter constado que a Indicacao Geogréfica é bem juridico
relevante, capaz de fazer-se invocar o direito penal, percebe-se que o instituto ainda goza de
pouco prestigio junto ao legislador patrio e os termos vigentes revelam um acentuado anacro-
nismo entre o que foi estabelecido na Lei de Propriedade Industrial de 1996 e a relevancia que
o instituto tem adquirido no contexto socioeconémico, nao sé do Brasil, mas de um mundo
cada vez mais globalizado e preocupado com a tutela dos bens de natureza intangiveis.

O fato é que, somando-se a questao referente a brandura das penas previstas para os crimes
contra as indicacdes geograficas e os seus desdobramentos, no ambito do processo penal, que
passam ainda por questoes ligadas a produgao de provas, com 6nus consideraveis aos titulares
dos direitos, por ser de acao privada, tem-se que, na pratica, a realidade brasileira, hoje, é de
verdadeira impunidade.

Assim, quando da constatacao de ocorréncia de algum crime contra as suas IGs, as pes-
soas ou entidades legitimadas (sujeitos passivos do crime), optam por buscar os mecanismos
disponiveis na via administrativa e/ou judicial civel para se fazer cessar a usurpacao de seus
direitos, pois entendem que a tutela penal das Indicac6es Geogréficas, no Brasil, ndo se mostra
efetiva. Dai, o fato de que é praticamente inexistente o registro de inquéritos penais e acoes
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processuais penais instaurados para a repressao desse tipo de crime. Inexiste jurisprudéncia
penal sobre o tema.

Portanto, quando se espera alguma efetividade quanto a tutela penal das indicacoes geo-
graficas, no Brasil, é preciso de uma reforma urgente na Lei de Propriedade Industrial.

5 Perspectivas Futuras

A exemplo de reformas anteriores, ocorridas no ambito da ordem juridica nacional, e que
foram impelidas por movimentos normativos internacionais, é possivel prever que, mais cedo
ou mais tarde, o legislador brasileiro terd que enfrentar a teméatica. O Marco Civil da Internet e
a Lei Geral de Protecao de Dados sao os exemplos mais recentes de que as tendéncias externas
cada vez mais repercutem no ordenamento juridico de um pais.

Observa-se, principalmente na Europa, a tendéncia de alteracao e de ampliacdao da prote-
cao conferida a propriedade industrial, que, logicamente repercute nas teméticas relacionadas
as denominagoes de origem e Indicagbes Geogréficas. Exemplo desse movimento regulatério
internacional sao as Diretivas (UE) n. 2015/2436 (WIPO, 2015) e n. 2016/943 (WIPO, 2016),
ambas do Parlamento Europeu e do Conselho.

No Brasil, o Conselho Nacional de Combate a Pirataria e aos Delitos Contra a Propriedade
Intelectual (Brasil, 2021), extinto em 2019 e recriado em 2020, foi o 6rgao utilizado pelo Gover-
no Federal para instituir o Plano Nacional de Combate a Pirataria (2022/2025). Entre as metas
estabelecidas no referido plano, destacam-se medidas como: a) avaliacao sobre a viabilidade
de inclusao de outros tipos de direitos de propriedade intelectual, como Indicac6es Geogréficas,
no Diretério Nacional de Combate a Falsificacao de Marcas CNCP-INPI; b) articulacdo junto ao
Congresso Nacional com o objetivo de aprimorar a legislacao no sentido de se revisar as penas
aplicaveis a pratica de crime de pirataria e demais delitos contra a propriedade intelectual, além
de se prever pena para a pratica de interceptacao de sinal de TV por assinatura; e c) apoio a
iniciativas para o combate a delitos contra direitos de propriedade intelectual de uso coletivo,
como as Indicacoes Geogréficas, marcas de certificacdo e marcas coletivas.

Tais metas sinalizam que reformas estdo a caminho, ainda que por pressao do mercado
internacional, agora resta saber se, de fato, o governo e o legislador estao comprometidos com
a efetiva tutela penal das indicac6es geogréficas.
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