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Resumo:

A indicagdo geografica (IG) assim como as marcas, 0s nomes empresarias, os nomes de
dominio, dentre outros, sdo signos distintivos que tem por objetivo diferenciar bens e
indicar a sua origem. O objetivo deste artigo € propor principios e fundamentos que
visem auxiliar na compreensdo e interpretacdo das indicacdes geograficas. O método
utilizado ¢ exploratorio, e utiliza-se da comparacdo com o direito marcario para
estabelecer as bases principiologicas passiveis de utilizagdo no tocante a indicagdo
geografica. Analisou-se mais detidamente como os principios da disponibilidade,
anterioridade, territorialidade e especialidade poderiam aplicados para os signos
distintivos de origem. Como resultado, verifica-se que cada instituto juridico depende
da uma compreensdo historica e do entendimento de sua realidade para que sua
verdadeira natureza se revele. Também sua adaptacao ao tempo e ao espago — € ndo sua
mera transposi¢cao de um ordenamento juridico ao outro — sdo primordiais para que este
se expresse € possa propiciar a sociedade a qual serve todo o instrumental que se faca
necessario para que sua missao, digamos, se cumpra.
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GEOGRAPHICAL INDICATION AS A DISTINCTIVE SIGN OF ORIGIN

Abstract:

The geographical indication (GI) as well as trademark, enterprise names, domain names,
among others, is distinctive signs that aim to differentiate goods and indicate their
source. The purpose of this article is proposing principles that assist in the

understanding and interpretation of geographical indications system. The method used
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is exploratory, and it uses the comparison with the trademark right system to establish
the principles basis structures. We analysed more closely how the principles of
availability, first to file, specialization and territoriality could apply for distinctive signs
of origin. As a result, it appears that each legal institution depends on a historical
understanding and the interpretation of their reality. Also adapting to time and space -
and not its mere transposition of a legal system to another - are paramount so that it can
express and provide to society which serves the entire instrumental that make it
necessary for his mission, say, be fulfilled.

Key-Word: intellectual property; indication of origin; denomination of origin; brand;

trademark, sign.

INTRODUCAO

A indicacao geografica (IG) assim como as marcas, 0S nomes empresarias, 0s
nomes de dominio, dentre outros, sdo signos distintivos que tem por objetivo diferenciar
bens e indicar a sua origem — normalmente sua origem comercial. Diferenciar um bem
(compreendido neste um produto ou servigo) significa demonstrar no mercado,
especialmente para o consumidor, que um bem ¢ diferente de outro de mesma
quantidade e espécie em face de sua origem, de suas caracteristicas ou de sua qualidade.
A indicacdo da origem comercial serve para que o consumidor saiba quem ¢ o seu
fornecedor, garantindo a sua procedéncia em termos comerciais. No caso das IG, a isso
se acrescenta o objetivo de indicar a origem geografica do bem, ou seja, onde este foi
elaborado e sob quais condi¢cdes (CERDAN, BRUCH e SILVIA, 2010).

Quando um determinado signo passa a ser conhecido € o consumidor passa a
valorizar este signo, o mesmo adquire um valor diferenciado no mercado. Este valor
esta associado a confianca que o consumidor deposita naquele que elaborou o bem. Ele
pode se traduzir em um pre¢o mais elevado ou em uma demanda constante (e nao
sazonal) pelo bem. Todavia, isso pode gerar o desejo, em fornecedores concorrentes, de
se apropriar desse valor. Isso pode se dar, por exemplo, mediante o uso daquele signo
em um bem que ndo € o original (CERDAN, BRUCH e SILVIA, 2010).

Para regular situagdes como esta, foram implementadas formas de protegao,
primeiramente nacionais € posteriormente internacionais, a estes signos distintivos.
Assim, busca-se garantir que apenas o seu titular possa utilizad-lo ou autorizar que outra

pessoa o use sobre determinado bem.



No Brasil ha legislagdes desde o século XIX que regulamentam a protegao e o
uso de signos distintivos (BRUCH e COPETTI, 2010). Todavia, cada pais possui
requisitos proprios para realizar esta protecdo. Embora ja houvesse a Conven¢ao Unido
de Paris para a Prote¢do da Propriedade Industrial (CUP) desde 1883, o Acordo de
Madri para a repressdao as falsas indicacdes de procedéncia de 1891 e inclusive o
Acordo de Lisboa para a protecio das denominagdes de origem e seu registro
internacional de 1958, ¢ apenas com o acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade
intelectual relacionados ao comércio (TRIPS ou ADPIC), de 1994, que alguns padrdes
minimos de protecao para os signos distintivos sao universalizados, ou seja, estendidos
para todos os paises que fazem parte da Organizagdo Mundial do Comércio (OMC), a
qual abrange significativo nimero dos paises: 155 (WTO, 2012).

Esta nova configuracdo, com padrées minimos a serem respeitados, tornou
clara a compreensao da indicacdo geografica como um signo distintivo de origem. Ha
paises que a enquadram como uma marca coletiva ou como uma marca de certificacao.
Outros que englobam sua prote¢do na repressao a concorréncia desleal. E poucos que
efetivamente possuem um sistema especifico para sua protecdo. Certamente todos os
paises se enquadram e atendem ao escopo criado pelo TRIPS, mas nem todos a vém
efetivamente como um signo distintivo de origem de forma positiva, ou seja, como um
bem a ser reconhecido ou protegido como bem intangivel em face de um titular.

O presente trabalho tem como objetivo analisar a compreensdo da indicagao
geografica como um destes signos distintivos e buscar aprofundar o entendimento sobre
sua especificidade, que a designa como um signo que distingue a origem geografica de
bens.

Para tanto, o presente trabalho foi dividido em quatro partes. A primeira refere-
se a compreensao do que € um signo distintivo € como a indicacdo geografica se
caracteriza como tal. Na segunda parte aborda-se a fundagdo historica do uso das
indicacdes geograficas como signos distintivos de origem. Na terceira parte se analisa a
influéncia dos acordos internacionais na construgdo e protecdo destes signos. E, por fim,
a quarta parte propde elementos para a fundamentar a interpretacdo de uma indicagdo

geografica.

1. A Indicacio geografica como signo distintivo de origem



O uso de signos se perde na noite dos tempos(PROT, 1997. p. 128). Segundo
Carvalho (2010), j& forma encontrados vestigios datados de 3.500 (trés mil e
quinhentos) anos antes de Cristo que, na cidade de Saqquarah (Egito), faziam referéncia
aos vinhos de Letopoli e de Pelusa (ALMEIDA, 2010. P. 20).

Analisando a abundancia do uso deste instrumental, ¢ possivel verificar que ¢
por meio de signos e representagdes que se comeca a estabelecer contatos inteligiveis
entre os homens e que esses comecam a representar objetos e ideias por meio de signos
e, posteriormente, palavras convencionadas (CARVALHO, 2009. p. 465). O nome que
se da a um objeto ¢ uma convengdo, ¢ com o seu uso que ele adquire um significado e
se transforma no signo que representa o objeto.

Considerando esta qualidade de representacdo, pode-se afirmar que “o signo ¢
alguma coisa que representa algo para alguém”( SANTAELLA, 2004. p 11).

O signo representa um objeto (material ou imaterial), embora ele em si ndo seja
nem abarque o proprio objeto. E esta representacdo existe para o interpretante, para o
qual aquele signo representa o objeto, em uma relacdo triade — objeto, signo,
interpretante —, como estabeleceu Peirce.’ Assim, o signo pode possuir potencialidade
signica de acordo com trés modalidades: icone, indice e simbolo.* No presente estudo o
signo ¢ compreendido como um simbolo, ou seja, o fundamento da relacdo do signo
com o objeto depende de um carater imputado, convencional ou de lei.”

Entendendo-se o signo como uma convengao que intermedeia a representagao
de um objeto, sem exauri-lo no proprio signo, pode-se verificar que ¢ por meio de
signos que se tem podido representar e interpretar a realidade.

Neste trabalho foca-se um determinado tipo de signo — o signo distintivo de

origem —, que se comporta como um simbolo, o qual representa um objeto (uma origem

3 “Defino um Signo como qualquer coisa que, de um lado, é assim determinada por um Objeto e, de
outro, assim determinada por uma ideia na mente de uma pessoa, esta ultima determinagdo, que denomino
o Interpretante do signo, é, desse modo, mediatamente determinada por aquele Objeto. Um signo, assim,
tem uma relago triade com seu Objeto e com seu Interpretante.” PEIRCE, 8.343, apud SANTAELLA,
2004. p. 12. Embora existam outras teorias sobre signos, esta pareceu ao autor a mais clara e precisa para
compreendé-los. Vide ECO, 2000. Para uma aprofundada analise sobre a semiologia aplicada a marcas,
vide BARBOSA, 2008; COPETTI, 2010.

* Algo ¢ significante de seu objeto, possuindo potencialidade signica ou qualidade, de acordo com trés
modalidades: 1) Quando a relagdo com seu objeto estd numa mera continuidade de alguma qualidade
(semelhanca ou icone); 2) Quando a relagdo com seu objeto consiste numa correspondéncia de fato ou
relagdo existencial (indice); 3) Quando o fundamento da relagdo com o objeto depende de um carater
imputado, convencional ou de lei (simbolo) ; PEIRCE, 2.92, apud SANTAELLA, 2004. p. 21.

>0 fundamento do simbolo ou sua potencialidade signica nio depende de qualquer similaridade ou
analogia com seu objeto (caso do icone), nem de uma conexao de fato (indice), sendo signo unicamente
por ser interpretado como tal, gragas, obviamente, a uma lei natural ou convencional. SANTAELLA,
2004. p. 22.



geografica), para o interpretante (o produtor, o consumidor). Assim, o signo ¢ a
percepcao significativa que aquele objeto (origem) tem para o interpretante (consumidor
ou produtor).

O objeto ¢ o local, o terroir, a cultura e a tradigdo, os fatores naturais e
humanos que compdem a origem geografica. O signo, portanto, representa tudo o que
constitui essa origem geografica. Quando o interpretante vé o signo ¢ aquela
composi¢do que ele ¢ remetido, e o produto que ¢ acompanhado do signo nada mais
representa que o resultado dos fatores naturais e humanos de uma determinada regido,
combinados de maneira unica. Por isso, trata-se de um signo de origem.

Além de representar o objeto, o signo também pode ter a funcao de distingui-lo
de outros objetos, semelhantes ou afins. Portanto, o signo de que trata o presente
trabalho ¢ distintivo (PROT, 1997. p. 12), tendo-se em vista que ha inumeros lugares
que possuem determinadas culturas, tradigdes e terroir diferenciados. Em suma, sdo
territorios unicos nos quais € possivel elaborar produtos também unicos em sua
representacao.

O signo, assim, aposto ao produto, auxilia na representacdo da origem e na
distin¢do desta origem, dentre inimeras outras. Portanto, esta ¢ a compreensao que se

propde para a defini¢do de signo distintivo de origem no dmbito deste trabalho.

SIGNQOS

Interpretante

Figura 1 — Compreensao da funcio de um signo distintivo de origem.

Fonte: BRUCH, 2011.



Todavia, para se chegar a este signo distintivo de origem, hd um longo
percurso historico que permeia sua constru¢ao e que o diferencia de outros signos
distintivos que ndo abarcam a origem geografica de um produto (marcas de produtos e
servicos) ou que ndo servem, necessariamente, para a funcao distintiva de produtos
(marcas de certificacdo). Compreender este percurso historico auxilia no entendimento

da diferenciacdo que ocorreu entre os signos distintivos de origem e os demais signos.

2. A fundamentacio historica das indicacées geograficas como signos distintivos de
origem

Os signos distintivos nasceram de um objetivo em comum: distinguir a origem
(seja geografica ou pessoal) de um produto. A indicacao geografica (IG) e as marcas se

confundiam na antiguidade.

Da Odisséia de Homero’ as obras de Horacio® encontram-se indicacdes de
signos distintivos de uma origem (AMEIDA, 2010. p. 16 a 40; ARGOD-DUTARD,
2007). O Antigo Testamento da Biblia cristd é prodigo em referéncias como essas.” Na
Grécia e em Roma, havia produtos diferenciados, justamente, pela sua origem, como o
bronze de Corinto, os tecidos da cidade de Mileto, as ostras de Brindisi e o até hoje
renomado marmore de Carrara (ALMEIDA, 2001; DI FRANCO, 1907; RAMELLA,
1913; VIVEZ, 1932, VIVEZ, 1943; DENIS, 1995; DENIS, 1989). No periodo dureo de
Roma, eram conhecidos os vinhos de Falernum que, antes de mencionarem o produtor,
indicavam a procedéncia do produto (PEREZ ALVAREZ, 2009).

Durante a Idade Média, aparecem as marcas corporativas, utilizadas para
distinguir os produtos fabricados por um grémio de uma cidade dos de outra cidade.
Esses grémios, ou corporacdes de oficio, possuiam Estatutos e Ordenagdes que
detalhavam todos os aspectos e operagdes da producdo, fixando as normas que seus

associados deviam cumprir para fabricar os produtos (ALMEIDA, 2010. p. 46;

% Na cidade de Sagquarah, no Egito, foram encontrados vestigios arqueologicos dadatos de mais de 3500
anos antes de Cristo, e que faziam referéncias aos vinhos de Letopoli e de Pelusa. ALMEIDA, 2010. p.
18.

7 Que cita o bronze de Sidon. ALMEIDA, 2010. p. 22.

¥ Que relata a mistura do mel do Monte Himeto com o vinho de Falermo; que meciona os vinhos de
Cécuba e Quios, que descredencia o vinho da Sabinia, dentre tantos outros exemplos. Vide uma coletanea
impressionante de citagdes em ALMEIDA, 2010. p. 25-27.

9BI'BLIA, 1993: Reis I, V 13 a 20 e Cronicas II, II, 7: cedro do Libano. Reis i, X, 11; Cronicas I, XXIX, 4
e Cronicas II, IX, 10: ouro de Ofir. Cronicas II, III, 6: ouro de Parvaim. Reis I, X, 28 e Cronicas II, I, 16:
cavalos de Egipto. Canticos, I, V, 14: vinhas de En-Gedi. Canticos, V, 14: pedras de Tarsis. Canticos,
VIII, 11: vinha de Baal-Hamon. Ezequiel, XXVII, 5 a 18: linho do Edigo, cedro do Libano, carvalhos de
Basan, trigo de Minit, vinho de Helbon, 13 de Sacar. Levantamento realizado por ALMEIDA, 2010. p. 27-
28.



CERQUEIRA, 1946. p. 340; LAGO GIL, 2006; CARVALHO, 2009; UZCATEGUI
ANGULO, 2004; UZCATEGUI ANGULO, 2006).

Para se diferenciar os produtos de um grémio especifico utilizava-se um selo,
marca local ou gremial que, muitas vezes, era o nome da propria cidade ou da
localidade. Nesse periodo, ainda ndo se utilizavam marcas individuais para identificar o
fabricante do produto. Contudo, havia associados que elaboravam produtos de melhor
qualidade, enquanto outros obtinham resultados piores. Para distingui-los entre si e para
poder responsabilizar os produtores nos casos em que os produtos eram contrarios as
boas praticas, passou-se a utilizar uma marca para cada produtor. Assim, sobre os
produtos comecaram a aparecer duas marcas: a do fabricante e a do grémio ou
corporagio a que ele pertencia (PEREZ ALVAREZ, 2009; CARVALHO, 2009).

Dessa forma, de uma indicagdo de origem unica a diferenciacdo entre os
fabricantes de um produto de uma mesma corporagdo, vislumbra-se a evolu¢ao dos
signos distintivos.

Uma das primeiras intervencgoes estatais na protecdo de uma IG ocorreu em
1756, quando os produtores do Vinho do Porto, em Portugal, procuraram o entdo
Primeiro-Ministro do Reino, Marqués de Pombal, em virtude da queda nas exportagdes
do produto para a Inglaterra. O Vinho do Porto havia adquirido uma grande
notoriedade, o que fez com que outros vinhos passassem a se utilizar da denominagao
“do Porto” para se fazer passar pelo mesmo, ocasionando redugdo no prego dos
negdcios dos produtores portugueses e maculando a imagem daquele vinho. Em face
disso, o Marqués de Pombal realizou determinados atos visando a prote¢do do Vinho do
Porto. Primeiro, agrupou os produtores na Companhia dos Vinhos do Porto. Em
seguida, determinou a realizacdo da delimitacdo da area de produgdo, pois ndo era
possivel proteger a origem do produto sem conhecer sua exata area de producdo
(ALMEIDA, 2010. p. 95-101. MOREIRA, 1998).

Como também ndo era possivel proteger um produto sem descrevé-lo com
exatiddo, foi ordenado o estudo deste para se definirem e fixarem as caracteristicas do
Vinho do Porto e suas regras de producdo. Por fim, o nome Porto para vinhos foi
protegido por decreto, criando-se um das primeiras Denominagdes de Origem
Protegidas (MOREIRA, 1998; FONSECA, 2005. ALMEIDA, 2010). Interessante
verificar que ainda hoje esses passos sdo seguidos para dar protegdo estatal a uma

indicacao geografica (BRUCH, 2011.).



Verifica-se, assim, que no inicio os signos distintivos ndo eram propriamente
protegidos, e, em consequéncia, havia muitas falsificacdes. Alguns paises criaram
legislagdes nacionais gerais para coibir o uso indevido. Mas o problema persistia
quando se tratava do comércio internacional, muito crescente em meados do século
XIX. Primeiramente, paises como a Franca buscaram fazer acordos bilaterais que
visavam desde a repressao as falsas indicacdes de procedéncia a prote¢ao reciproca de
determinados nomes ja consagrados a época, como Champagne e Bordeaux. Mas esses
acabaram por se mostrar muito frageis. As constantes guerras, especialmente as que
ocorriam entre os Estados do continente europeu, ndo permitiam a manutengao desses
acordos, nem mesmo, por vezes, o seu cumprimento (BRUCH, 2011).

Com o desenvolvimento das trocas comerciais entre cidades de um mesmo
Estado, entre Estados e, por fim, entre continentes, mesmo os signos distintivos de
origem foram se adaptando as realidades locais. Os Estados onde a protecdo dos signos
seguiu a tradicao de relaciona-los com sua origem geografica, compreendendo nessa os
fatores naturais e humanos, tenderam, de maneira geral, para um sistema que pode ser
denominado de “appellations d’origine controlée” (AOC). Este sistema estd
predominantemente presente nos Estados Europeus continentais (BRUCH, 2011).

Ja os Estados que buscaram a prote¢do dos signos de uma forma mais
pragmatica, identificando-os, objetivamente, com a origem geografica em si, sem
considerar as questdes relacionadas com as qualidades especificas provenientes de
determinados terroir, € que estavam relacionados mais diretamente com o titular dos
bens que portavam esses signos, tenderam para um sistema que pode ser denominado de
“propriedade industrial”. Este sistema ¢ predominante em Estados do continente
americano e da Oceania (BRUCH, 2011).

O desenvolvimento auténomo desses sistemas nos diversos Estados e
Continentes produtores, sem que houvesse uma harmonia na utilizagdo e também na
protecao desses signos, acabou por gerar conflitos relacionados com as trocas
comerciais € com o respeito aos signos distintivos de origem estrangeiros -
especialmente os mais tradicionais.

Tais conflitos resultaram na necessidade de se firmarem acordos internacionais,
que foram construindo, paulatinamente, um conjunto de mecanismos internacionais de
protecdo desses signos. Mas ainda ha conflitos entre os mecanismos criados e toda a teia
de acordos firmados. Disparidades na forma de protecao, ndo compatibilizagdo entre os

sistemas utilizados, dentre outros, ainda dificultam enormemente uma proteg¢ao



harmodnica desses signos e de seus titulares (ALMEIDA, 2005). Esses percalgos
acabam, por vezes, por dificultar o comércio internacional, criando mecanismos e
barreiras que precisam ser equalizados para que se construa, efetivamente, um sistema
internacional de respeito e protecdo a esses signos distintivos de origem, mas sem que

isso venha a afetar o livre comércio internacional.

3. A influéncia concreta dos acordos internacionais na construcio e protecdo dos
signos distintivos de origem.

Em meados do século XIX a intensificagdo das trocas comerciais,
impulsionada pelo liberalismo econdémico e pelo livre comércio, comecaram a gerar
conflitos relacionados com a prote¢ao de direitos relacionados a bens intangiveis, como
as marcas e as patentes de invencdo — se internamente havia regulacdo, a ‘“copia
internacional” ndo era punida, sendo muitas vezes incentivada pelos Estados.

Visando coibir esta pratica, os Estados produtores optaram por organizar um
tratado internacional, mas do qual os principais Estados consumidores também fizessem
parte e se obrigassem mutuamente. Nao era apenas a IG, mas também outros direitos de
propriedade industrial que precisavam desta protecdo internacional. E a troca de
concessoes entre os diversos paises permitiu que isso se concretizasse por meio da
celebracao do tratado constitutivo da Conveng¢dao Unido de Paris para a protecdo da
propriedade industrial (CUP), firmado em 1883 e contando com diversas revisdes e
aprimoramentos. Ressalta-se que o Brasil foi um dos paises que, originalmente, assinou
esse tratado.

No tocante a IG, o que se obteve inicialmente foi a coibicdo a referéncia de
uma falsa indicacdo de procedéncia. Mas a forma de sua regulagdo permitia, por
exemplo, o uso de “Champagne da Califérnia”, posto que, nesse caso, a verdadeira
procedéncia estaria ressalvada (BRUCH, 2011). Essa forma de protegdo, contudo, nao
se mostrou suficiente para paises como a Franca, que buscaram, entdo, um tratado
adicional para obter uma protecdo mais consistente contra o uso da falsa indicacao de
procedéncia.

Celebra-se, entdo, o Acordo de Madri para a Repressdao das Falsas Indicagoes
de Procedéncia (Acordo de Madri), firmado em 1891 e contando, também, com algumas
revisoes. Também a esse tratado o Brasil aderiu originariamente e até o presente
momento nao o denunciou. O objetivo do Acordo ¢ garantir uma repressao mais efetiva

contra o uso das falsas indicagdes de procedéncia, especialmente, para produtos



vinicolas. No caso do vinho, ndo se admitem exce¢des e, também, determina-se que o
produto ndo pode ser considerado genérico nem adaptado a essa especificidade, como
seria o caso de um vinho tipo “bordeaux”.'’ Posteriormente, ocorre a Primeira Guerra
Mundial (1914-1918) e a Segunda (1939-1945), intercaladas pela quebra da bolsa de
valores de Nova York, também conhecida como a Grande Depressao (1929). Apos esses
acontecimentos, as relagdes internacionais, a economia, as trocas comerciais, efc.
mudam de maneira significativa (BRUCH e COPETTI, 2010).

Somente em 1958, novo avango se deu em termos de regulacdo das IG em
niveis internacionais. As alteragdes promovidas no ambito da CUP e do Acordo de
Madri ndo avangaram suficientemente para uma prote¢do mais efetiva. Desta forma os
Estados Produtores optaram por firmar o Acordo de Lisboa relativo a protecdo das
denominac¢des de origem (Acordo de Lisboa). Esse prevé uma protecao positiva para as
IG, na forma de denominagdes de origem, bem como um reconhecimento reciproco das
IG ja existentes pelos paises signatarios, mediante um registro internacional (BRUCH e
COPETTI, 2010). Mas a rigidez das regras nao atraiu a muitos paises, € hoje o nimero
de aderentes nao passa de duas dezenas.

Se a repercussao pratica ¢ pequena, a teoria avangou a partir de Lisboa. Pela
primeira vez se define a denominacdo de origem como sendo uma denominagdo
geografica de um pais, uma regido ou uma localidade, que serve para designar um
produto dele originario, cujas qualidades ou caracteristicas sdao devidas exclusiva ou
essencialmente ao meio geografico, incluindo os fatores naturais e os fatores humanos,
conforme estd previsto em seu artigo 2°. Também se prevé a proibicao do uso de
qualquer IG, mesmo que acompanhado da verdadeira origem, condena o emprego de
termos retificativos, como “tipo” ou “género”, e determina que uma IG ndo pode se
tornar genérica. O Brasil ¢ um dos paises que optaram por ndo aderir a este acordo
(BRUCH e COPETTI, 2010).

A partir da Reunido de Estocolmo de 1967, com a criacdo da Organizacao
Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), todos esses acordos passaram a ser
administrados por esta organizagao internacional. Muitos paises aderiram apenas a CUP

e a Convencao de Berna, pois ndo havia a obrigatoriedade de aceitar o pacote fechado

' Neste sentido, ¢ interessante a analise d¢ KRETSCHMANN, 1996, com relacdo a decisdo do Recurso
Extraordinario n. 78.835 do Supremo Tribunal Federal, de 1974, relatado pelo entdo Ministro Cordeiro
Guerra, acerca do uso da denominagao “champagne” no Brasil, posto que esse julgado desconsiderou o
fato de que o Brasil era signatario do Acordo de Madrid e, portanto, o seu artigo 4° deveria ser observado.
Atualmente, o Brasil reconheceu Champagne como uma Denominac¢do de Origem. Neste sentido vide:
BRUCH, 2012.



de tratados, como ha, hoje, para se participar da Organizacdo Mundial do Comércio
(OMC). Mas, se essa era uma das vantagens, um dos problemas da OMPI ¢ que ela ndo
possuia um sistema que permitisse que um Estado fosse obrigado a cumprir um tratado
ou pudesse ser punido pelo seu descumprimento (BRUCH, 2006).

Nesse mesmo periodo pds-guerra, precisamente em 1947, também ¢ firmado
um tratado multilateral relacionado ao comércio. O Acordo Geral sobre Pautas
Aduaneiras e Comércio (GATT), evoluiu em um periodo de grande prosperidade
econdmica, conhecida como anos de ouro, que seguiu até o final da década de 1970.
Ressalta-se que neste, desde o inicio, apresentavam-se algumas breves disposigoes
sobre protecdo de marcas e repressdo as falsas indicagdes de procedéncia, notadamente
no artigo IX do GATT. Mas os paises desenvolvidos buscavam uma maior regulacao
deste tema relacionado ao comércio (BRUCH, 2011).

Concomitantemente a esses avangos internacionais, alguns Estados criaram e
aprimoraram suas legislacdes internas. Alguns buscaram uma protecdo positiva,
definindo as IG, estabelecendo regras para protecao, registro € reconhecimento, criando
objetivamente um direito “sobre o uso” e “ao uso” do signo.'' Trata-se de um direito
voltado ao produtor, para que ele possa impedir que outros utilizem indevidamente a IG.
Outros Estados optaram por uma prote¢do negativa, voltada a repressdo as falsas
indicacdes de procedéncia e a protecdo do consumidor, buscando evitar que esse fosse
induzido em erro, bem como coibindo a concorréncia desleal (BRUCH, 2011).
Também, nesse periodo, outros acordos bilaterais foram firmados, especialmente, entre
paises que defendiam a protegdo positiva, tais como entre Franca e Espanha e entre
Franca e Portugal, mas também entre paises com posi¢des diversas, como Franga e
Alemanha (PLAISANT, 1949).

Concomitante a isso, firmaram-se diversos acordos regionais que, de maneira
direta ou indireta, abrangiam a prote¢do de IG. Primeiramente, houve a criagdo da
Comunidade Europeia (CE); depois, nasce a Comunidade Andina de Nacdes (CAN), o
Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), o Tratado de Livre Comércio de América do
Norte (NAFTA), etc. Nesses acordos, alguns de forma mais expressiva e proativa, como
a CE e a CAN, outros como resultados de outras negociagdes multilaterais, como o

NAFTA ¢ o MERCOSUL, estabeleceram-se padrdes que, juntamente com os acordos

""'Sobre a discussdo do direito de uso e do direito ao uso, vide AUDIER, 2008; AUDIER, 2004;
AGOSTINI, 2009.



bilaterais, foram construindo um suporte para se chegar a consensos mais proximos no
ambito multilateral, notadamente o TRIPS (BRUCH, 2011).

E nesse contexto que os paises propdem a inclusdo no GATT da discussido
sobre a protecdo da propriedade intelectual, o que se concretiza, definitivamente, com a
criacdo da OMC, em 1994. No ambito dessa organizagao, além de tratados relacionados
com tarifas e comércio, negocia-se € aprova-se o Acordo sobre aspectos relativos aos
direitos de propriedade intelectual concernentes ao comércio (TRIPS). Obrigatorio para
todos os membros da OMC, este abarca o previsto pela CUP e estabelece, dentre outras
regras, a protecao obrigatoria das IG. Deve ficar claro que o TRIPS ¢ um Acordo que
prevé um de mininus, ou seja, 0 que os seus membros minimamente devem proteger ou
garantir, podendo cada um estabelecer formas diferenciadas de protecdo (BRUCH,
2006).

Todavia, conforme ja ressaltado, o efeito deste avango no ambito mundial nao
resultou em uma prote¢do equanime, nem na compreensdao da IG como um signo
distintivo de origem efetivamente passivel de prote¢do em todos os paises.

No Brasil, contudo, a promulgacdo do TRIPS promoveu a criagdo de um
arcabouco legal que permitiu uma protecao positiva as IG. Mas esta protecao ainda se
apresenta de forma bastante timida tanto na lei'? que harmonizou o instituto da IG com
o TRIPS", quanto nas resolucdes e instrucdes normativas que a regulamentam.'* Isso se
reflete na jurisprudéncia, que ¢ parca e esparsa, assim como na doutrina, que ainda vem
buscando desvendar o que ¢ uma indicacao geografica. Em face disso, propde-se uma
fundamentagdo para sustentar a interpretacdo do que pode ser considerada uma

indicacdo geografica e que principios devem ser observados para sua compreensao.

4 Fundamentos de interpretacio de uma Indicacio Geografica
Todo o produto possui uma origem geografica. Todavia, tal fato nao ¢
suficiente para que isso se constitua em uma IG. Um produto elaborado no pais Y pode

ser exatamente igual ao produto elaborado no pais Z, posto que nestes as caracteristicas

' Lei 9.279/1996, arts. 176 a182.

3 Lei n® 376/1896 e Decreto. n° 2.380/1896 — Internalizaram o Acordo de Madri, Decreto n® 75.541/75 e
Decreto n® 1.263/1994 — Internalizaram a versdo de 1967 da CUP de forma integral, Decreto n°®
1.355/1994 — Internalizou o TRIPS.

"*No Brasil Resolugdo n® 075/2000, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Decreto n°
5.351/2005, no ambito do Ministério da Agricultura, Pecudria e Abastecimento (MAPA), Decreto n°
5741/2006, especialmente seus artigos 62 e 63, no ambito do MAPA, Portaria GM n°® 300/2005, também
no ambito do MAPA e Portaria GM n° 85/2006, notadamente art. 28, no MAPA.



sao as mesmas, ndo havendo influéncia significativa dos fatores humanos e fatores
naturais, ou edafoclimaticos, sobre o resultado final do produto.15

A origem somente se transforma um signo distintivo quando passa a influir
sobre o produto ou servigo a ponto de distingui-lo dos demais produtos semelhantes ou
afins. E esta origem que podera se tornar objeto de protecdo por uma IG. Para
compreender melhor esta distingdo faz-se necessario o esclarecimento de alguns
principios que fundamentam os signos distintivos: disponibilidade, anterioridade,
territorialidade, especialidade, analisando a pertinéncia de sua aplicacdo as indicagdes

geograficas.

4.1 Principio da disponibilidade

O principio da disponibilidade determina que um signo deve estar disponivel
para que possa ser apropriado. Esta apropriacdo s6 ¢ possivel se o mesmo ndo foi
apropriado por outrem anteriormente e, ainda, se ndo implicara na apropriagdo de uma
designacdo que se tornou genérica para um bem — o que impediria os demais de assim
denomina-lo. No caso da marca, a legislacao brasileira ¢ clara ao estabelecer que so esta
disponivel um signo que ndo foi apropriado por outrem. O mesmo vale para as
designagdes genéricas, comuns ou vulgares do bem.

No ambito das designacdes genéricas, um exemplo foi o caso do cupuagu: ao
se conceder a uma pessoa a exclusividade de excluir terceiros do uso do signo
“cupuagu”, na forma de marca — o que de fato ocorreu — impossibilitou-se a todos os
outros produtores de dizer de que se constituia o seu doce, ndo podendo sequer se
informar ao consumidor que se trata de um doce desta fruta. Esta prote¢do foi revista e
revogada (AMAZONLINK, 2013).

Desta maneira, nomes da fauna e flora brasileira, assim como o nome comum
ou descritivo de um determinado produto (tapioca) ou servigo (extensao rural) sdo sinais
que nao estdo disponiveis, pois pertencem a toda a coletividade, por se tratarem da
designacao genérica do referido bem.

Esta compreensdao ¢ valida quando se trata de signos que podem ser
apropriados individualmente, como € o caso de uma marca de produto em relacdo a
outro. O que se questiona, no entanto, no ambito do principio da disponibilidade, ¢ se

esta apropriacdo anterior por meio do instituto da marca poderia impedir que se

'3 Edafoclimaticos — E a relagdo existente entre a planta-solo-clima-relevo, ou seja, sdo fatores que estio
relacionados ao clima e a estrutura fisica e quimica do solo, bem como aos aspectos climaticos.



concedesse a protecao deste signo a uma coletividade em face do mesmo tratar-se de
uma indicacdo geografica. A protecdo marcaria proibiria a protegdo de uma indicagao
geografica?

Esta situacdo se apresenta no caso do signo “salinas”, por exemplo. A
concessao deste signo para um produtor por meio da protecdo marcaria impossibilitaria
que todos os demais produtores de cachaca instalados na regido conhecida por este
nome o utilizem como a indicagdo de sua origem? Neste caso, o signo ja foi apropriado
por uma pessoa, € seu uso nao se enquadra no escopo de uma falsa indicacdo de
procedéncia do referido produto — posto que o mesmo se encontra instalado na regido. O
que se questiona, ¢ se o direito individual poderia prevalecer sobre o direito coletivo de
uso deste signo. De um lado foi concedido o Registro n. IG200908 junto ao INPI, para
“Indicagdo de Procedéncia Regido de Salinas” para o produto aguardente de cana do
tipo cachaca, e de outro, existe o Registro sob n. 816669589 de 23/04/1992, de
titularidade de Heleno Medrado Fernandes ME para a Classe 30, que abrange o produto
aguardente de cana do tipo cachaga (INPI, 2012.).

Esta questdao foi discutida no caso Lindoia ou Linddya. Na época em que se
buscou uma protecao individual sobre este signo, ndo se tratava de um nome geografico
conhecido e poderia ser registrado como marca. Mas, o Tribunal de Justica de Sao Paulo
(TJSP), na Apelagdo Civel n° 215.846-1/1994, entendeu que este nome ndo poderia ser
apropriado por uma Unica pessoa, posto que pertenceria a todos aqueles que exploram a
lavra de agua, estabelecidos nesta cidade denominada Aguas de Linddia (BRASIL,
2009). Este julgado apresenta indicios de que um direito de uma coletividade pode se
sobrepor sobre o direito de um unico individuo ou empresa, embora no caso em tela nao
se tratasse de um direito ja adquirido. O caso de Salinas pode corroborar esta
interpretagdo, tendo em vista que a existéncia do registro da marca ndo impediu a
concessao da indicacao geografica.

Mas, analisando-se a concessdo de marcas no Brasil, verifica-se que nao ha
uma clara tendéncia para a aplicagdo deste principio. No caso do signo “cachaca”,
verifica-se que o Decreto Presidencial n. 4.062, de 26/12/2001, reconheceu como
indicacdo geografica os signos “cachaga”, “Brasil” e “cachaca do Brasil”. Partindo-se
deste decreto, que possibilitou uma forma diferenciada de prote¢ao com relacao a Lei n.
9.279/1996, havia uma expectativa de que este signo nao fosse mais passivel de
apropriacdo, conforme dispdoe no art. 124, IX, da Lei no 9.279/1996, no ambito

marcario. Mas, ao contrario do esperado, verificou-se que, por exemplo, forma



concedidas as seguintes marcas contendo o referido signo: registro n. 824607406 para a
marca de servico Cachagaria da Costa, depositada em 11/04/2002 e concedida em
11/03/2008; registro n. 825552010, para a marca CTC Centro de Tecnologia em
Cachaga, depositada em 2003 e concedida em 2007 (INPI, 2009). Alias, havia na data
desta pesquisa 1268 pedidos, entre extintos, concedidos, arquivados € em andlise, que
contém “cachaca” na parte nominativa do pedido de registro de marca (INPI, 2009).

Contudo, pode-se verificar que alguns pedidos de registro de marca tém sido
indeferidos em face do Decreto vigente. E o caso, por exemplo, do pedido de registro n.
902011367, referente a “cachaca pirapitinga”; pedido de registro n. 902004956,
referente a “cachaca da hora” e o pedido de registro n 901947725, referente a “cachaca
da Bahia”, todos fundamentados com a seguinte base “tendo em vista ser a
denominacao “cacha¢a” indicacao geografica nacional nos termos do decreto n.® 4.062,
de 21/12/01, e XIX do art. 124 da LPI” (INPI, 2012).

Mas, e no caso de produtos diferentes requererem o mesmo signo nominativo
representativo de uma indicagdo geografica, poderia ser concedida uma segunda 1G?
Hoje temos a Indicagao de Procedéncia Pelotas, registrada sob n. [G200901, para doces
finos tradicionais e de confeitaria (INPI, 2012). Pelotas poderia ser objeto de nova
concessao de registro para péssegos em conserva?

Estas situagdes ainda ndo se encontram nem claras nem reguladas na legislagao
brasileira € um olhar sobre este tema com defini¢des objetivas certamente evitara
problemas posteriores.

Todavia, ao analisar-se o disposto no TRIPS, pode-se vislumbrar critérios para
estas questdoes. Com relacdo ao regime geral de protecdo de indicagdes geograficas,
previsto no art. 22 deste acordo, deve-se ressaltar que, no tocante as indicagdes
geograficas em si, muitas vezes — embora elas sejam, literalmente, verdadeiras — estas
podem dar ao publico a falsa ideia de que os bens que identificam sdo originarios de
outro territorio. O uso destas IG homodnimas, todavia, ndo pode induzir o publico em
erro nem pode se constituir em uma forma de concorréncia desleal. E, se for requerido
ou registrado um signo contendo essa indicacao e ela induzir o publico em erro, devera
ser recusada ou invalidada (GERVALIS, 1998, p. 128).

No caso de indicagdes geograficas para vinhos e destilados que sejam
homonimas, a forma de resolucdo de conflitos ¢ diferente. Em regra, sera concedida
protecao para cada indicacdo, podendo os Estados estipularem a forma como elas

deverdo se diferenciar, salvo se houver indu¢ao do publico em erro ou se o seu uso



constituir-se em uma forma de concorréncia desleal.

Portanto, a grande diferen¢a entre a protecdo geral e a protecdo especial
encontra-se no fato de que, para se garantir a primeira, ¢ necessaria a comprovacgao de
que o uso de uma indicag¢do geografica alheia ndo esta induzindo o consumidor em erro
ou consistindo em concorrencial desleal, o que ndo ¢ necessario na protecdo especial.

Esta tematica ¢ relevante por que, se ha dez anos ndo havia mais que duas
indicacdes geograficas brasileiras reconhecidas, esse nimero hoje ja chega a vinte e

cinco, e tende a aumentar exponencialmente.
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Grafico 1 - Distribuicdo anual das indicagGes geograficas nacionais e estrangeiras requeridas e
reconhecidas pelo INPI de janeiro 1997 a julho de 2012.
BR: pedidos brasileiros; Est: pedidos estrangeiros

Fonte: Barbosa e Bruch, 2012.

4.2 Principio da anterioridade

O principio da anterioridade resguarda o direito do primeiro requerente de um
determinado signo distintivo a ter a sua exclusividade sobre o mesmo, se concedido o
referido registro e na forma de sua concessdo. Significa que o signo deve ser diferente
dos demais em uso ou protegidos, com uma analise baseada na anterioridade.

E o principio da anterioridade que ird nortear a solugdo dos casos de conflito,
pois “quando dois sinais distintivos ndo podem conviver pacificamente, deve sucumbir
aquele que for mais recente” (SCHMIDT, 2007. p.71).

Todavia, como aplicar-se este principio para as indicagdes geograficas? Ha
duas situacdes que devem ser ponderadas. Primeiramente a questdo da anterioridade
entre as indicagdes geograficas e, em segundo lugar, entre estas e as marcas.

Com relacdo as indicagdes geograficas, ndo ha qualquer disposicdo que

regulamente esta questao no Brasil.



No caso de marcas ainda nao registradas e conflitantes com indicagdes
geograficas ja reconhecidas, pode-se apresentar as seguintes situacdes: prevaléncia da
IG registrada ou convivéncia entre os dois signos desde que trabalhada a
distinguibilidade entre estes e que nao haja perigo de erro ou confusdo para o
consumidor.

No caso de marcas ja registradas poderia haver trés solucdes: prevaléncia da
marca registrada; anulacdo da marca e protecao do signo como indicagdo geografica;
convivéncia entre os dois signos desde que se trabalha a distinguibilidade entre estes e

que nao haja perigo de erro ou confusao para o consumidor.

4.3 Principio da territorialidade

O principio da territorialidade estabelece que determinados direitos de
propriedade industrial tém sua protecao restrita ao pais onde esta protecao foi requerida.
Para Barbosa este principio “assegura um direito oponivel contra toda e qualquer pessoa
que, no territdrio nacional, pretenda fazer uso da mesma marca para assinalar produtos
ou servigos iguais, semelhantes ou afins” (BARBOSA, 2003).

Em regra, este principio se aplica a IG, ou seja, estas tém sua protegdo restrita
ao pais onde foram reconhecidas e onde se pediu o seu reconhecimento. Nao hd um
reconhecimento mundial, embora existam acordos, como o de Lisboa, que estabelecam
um reconhecimento reciproco entre os seus paises signatarios.

No Brasil, verifica-se que algumas indicagdes geograficas estrangeiras tém
requerido o seu reconhecimento. E o caso de Regido dos Vinhos Verdes, que se constitui
em uma IG portuguesa, primeira IG protegida no Brasil sob n° 1G970002, pelo INPI.

O mesmo ocorre com: Franciacorta, para vinhos da Italia, reconhecida sob n°
1G200001; Cognac, para aguardente de vinho da Franga, reconhecida sob n° IG980001;
San Daniele, para coxas de suinos frescas e presunto defumado cru da Itdlia,
reconhecida sob n. IG980003; e Porto, para o vinho licoroso de Portugal, reconhecido
sob n. IG201013.

Isto também se da com a indicagdo de procedéncia brasileira de vinho do Vale

. , . e , . .
dos Vinhedos, que além do reconhecimento brasileiro'®, também foi reconhecido pela

18 Registro INPI n. 1G200002 em 22/11/2002 como INDICACAO DE PROCEDENCIA e agora também,
conforme Registro INPI n. 1G201008 em 25/09/2012, como DENOMINACAO DE ORIGEM. Esta
situagdo ¢ inusitada: o mesmo nome tem uma IP e uma DO concedidas para o mesmo produto, requeridas
pela mesma associagdo, embora as caracteristicas do produto, a delimintagao, etc. apresentem diferencas.



Unido Europeia'’, sendo protegido por consequéncia em todos 27 paises europeus.

Assim, torna-se claro que IG estrangeira protegida em seu pais de origem,
desde que ndo considerada genérica, e cumpridos os requisitos legais e administrativos,
para ser reconhecida no Brasil deve necessariamente requerer o seu registro perante o
INPL

Sem este registro ndo had protecdo, embora existam acordos internacionais
firmados pelo Brasil que abordem este tema. Isso por que o Brasil determinou, por meio
da Lei n. 9.279/1996, que o seu reconhecimento se daria de forma positiva, por meio do
pedido de registro. Isso também ocorre em outros paises por for¢a do acordo TRIPS,

que desta forma determinou.

4.4 Principio da especialidade

Segundo o principio da especialidade “a exclusividade de um signo se esgota
nas fronteiras do género de atividades que ele designa” (BARBOSA, 2003). Ou seja, se
uma fabrica de maquindrios agricolas possui uma marca que foi registrada para
distingdo destes maquinarios no mercado, nada impede que a mesma marca (desde que
nao se trate de concorréncia parasitaria ou desleal) possa ser utilizada para distinguir um
grupo de musica, pois o campo de abrangéncia ¢ completamente diferente.

Como exemplo tem-se a marca Jacto, que esta registrada para diversas classes
relacionadas com maquinas agricolas e correlatos, como se pode verificar nos registros
n™ 826107524, 821593455, 821593501, 826582796, etc. do INPI. De outro lado,
Alexandre Magalhdes Barbosa requereu também o registro da marca Jacto, conforme
pedido n° 822468280, para sua banda de musica. Assim, fica claro que o Ambito de
concorréncia ¢ outro, o que ¢ caracteristico do sistema de marcas.

Segundo Almeida, para os signos distintivos nao se procura a novidade
absoluta — como ocorre nas invengdes industriais — mas apenas a novidade relativa.
Segundo o autor o signo pode ndo ser novo, mas a aplicacdo deve ser nova, sendo a
novidade relativa o pressuposto do cumprimento da funcio distintiva. E com base neste
que se pode recusar o registro de uma marca idéntica ou semelhante, do ponto de vista
visual, fonético ou conceitual, a uma marca anteriormente registrada e destinada a

identificar produtos ou servigos idénticos ou afins, que possam induzir o consumidor em

'” Geographical indication: Vale dos Vinhedos, Publication: JOCE 10.5.2007 2007/C/106 p. 1. Quality
type: Wine with a geographical indication. Disponivel em: <
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-
bacchus/index.cfm?event=resultsPThirdgis&language=EN>. Acesso em: 26 abr 2009.



erro ou confusdo, no que se inclui o risco de associacao. Ressalta o autor, todavia, que
para as marcas coletivas e de certificacdo a aplicacdo do principio da especialidade ¢
controverso, posto que a ldgica para estas ¢ diferenciada (ALMEIDA, 2010).

Todavia, para a indicagdo geografica ha um signo que ¢ reservado no mercado
para identificar certos produtos e que podera apenas ser usado por certas pessoas, que
sao titulares deste direito. O problema ¢ verificar o ambito da exclusividade deste direito
e o contetido deste direito (ALMEIDA, 2010).

Na indicagdo geografica, que no Brasil compreende a indicagdao de procedéncia
e a denominac¢ao de origem, existe uma forte conexao do signo com o produto, pelo fato
deste s6 se poder aplicar a certos e determinados produtos, com uma certa origem e
caracteristicas qualitativas, mas fortes na DO que na IP. Isso difere muito da simples
indicacdo de origem ou proveniéncia do produto, que pode identificar qualquer produto
desde que proveniente do local indicado, pois neste caso nao ha esta conexdo
geografico-qualitativa. Esta questdo deve restar clara para se compreender que nao ¢
todo o produto proveniente de uma regido que tem direito a ser reconhecido pelo nome
desta. Assim, se efetivamente mais de um produto possuir as caracteristicas que
estabelecam uma conexdao geografico-qualitativa com este, pode-se cogitar desta
aplicagao (ALMEIDA, 2010).

Considerando-se esta observagdo, podem-se elencar dois critérios que
poderiam ser usados para analisar se uma nova indicacdo geografica poderia ser
concedida para um signo distintivo de origem que ja possui uma protecao anterior: risco
de engano e aproveitamento indevido da reputacdo (ALMEIDA, 2010). Este critério
tem como objetivo reprimir a concorréncia desleal e o comportamento parasitario de um
lado, e a protecdo do consumidor de outro.

Em alguns paises a regra ¢ a nao submissdo da indicacdo geografica ao
principio da especialidade, como ¢ o caso da Franca. Nesta, como a notoriedade do
signo € um pressuposto para o seu reconhecimento, fica automaticamente
impossibilitado o uso da especialidade, posto que o signo notoério — mesmo no caso de
marcas — se sobrepoe a aplicagdo deste principio.

A notoriedade de um signo distintivo se refere a capacidade que um comprador
em potencial tem de reconhecer ou de se recordar de um signo como integrante de uma
certa categoria de produtos. E importante salientar que a ideia de notoriedade esta ligada
ndo apenas ao conhecimento que se tem do signo, mas da associacao signo-produto.

Uma distingdo em relagdo a notoriedade e a reputacdo sdo pertinentes, pois



enquanto a notoriedade esta relacionada ao conhecimento que um determinado numero
de consumidores possui em relagdo ao signo distintivo, a reputacdo abarca além do
conhecimento do publico a nocao de valores, geralmente advindos da qualidade do
produto que conferem a este signo distintivo uma determinada fama, celebridade,
renome, prestigio. Portanto, a notoriedade estd para a dimensao quantitativa assim como
a dimensao qualitativa est4 para a reputacao (MORO, 2003. p. 77).

A IG pressupde um nome conhecido, notorio, o que ndo ocorre “do dia para a
noite”, pois a definicao de notoriedade estd diretamente relacionada com a sua duragao.
Um nome geografico desconhecido ndo pode se constituir em uma indicagdo geografica.

Porém, além da necessidade deste nome geografico ser conhecido, também se
faz necessario que o mesmo esteja diretamente relacionado ao produto ou servigo que
ele representa. A ligagdo € intrinseca. Porquanto, se ndo existe o elo entre a notoriedade
do lugar e o produto ou servigo nele produzido, ndo ha uma indicacdo geografica a ser
reconhecida. Por isso, ao contrario das marcas comuns, as marcas notérias e as
indicacdes geograficas sao construidas com o tempo.

Além disso, a notoriedade deve existir precisamente onde se pretende que seja
efetivada a sua protecio'®, em que pese a questio da reciprocidade também pesar na
balang¢a da concessao de uma IG estrangeira.

Certamente tem a IG uma finalidade diversa dos demais sinais distintivos,
posto que sua fungdo € proteger o reconhecimento de uma determinada regido pelos
produtos ou servigos provenientes desta. Assim, no entender de Gongalves o ambito de
protecao conferido ao signo da IG ¢ alongado quando confrontado com a marca
(GONCALVES, 2007).

Se uma IG fosse registrada em uma determinada “classe” de produtos ou
servicos, nada impediria registros posteriores do mesmo signo, porém para “classe”
diversa. O efeito disso ¢ bastante distinto do que ocorre entre marcas homonimas, pois a
submissdo da IG ao principio da especialidade abre uma brecha para que outras
empresas se aproveitem da notoriedade de uma regido, beneficiando-se com o registro
de uma marca, ainda que para identificar produtos diferentes. Esta questdo pode ser bem
analisada no caso envolvendo a Bordeaux Buffet S.A., o Institut National des

Appellations d'Origine des Vins et Eaux-de-Vie - INAO e o INPI, o qual ainda aguarda

'® A notoriedade para as marcas também deve ser analisada no territorio onde se pretende a protegdo a
marca, tida como notoria. Gonzalez-Bueno, afirma que a tinica notoriedade relevante é a que concorre no
territério em que se pretende invocar a prote¢do. GONZALEZ-BUENO, 2005. p. 93.



decisdo definitiva junto ao Superior Tribunal de Justica por meio do REsp 1165655.
Este foi ajuizado junto a Justica Federal do Rio de Janeiro, sob n. 9000019281.

No caso elencado, discute-se o pedido de anulagdo, por parte do INAO, da
marca requerida por Bordeaux Buffet S.A., que coincide com a conhecia denominagdo
de origem controlada francesa. Por um lado a empresa brasileira alega que existe desde
1954, em Sao Paulo, sendo a maior do Brasil no segmento de fornecimento de talheres,
loucas, moveis e servigos para festas, o que nao teria nenhuma relagdo com o produto
vinho, protegido na Franca. Todavia, defende o INAO que o registro deste nome feria a
lei brasileira que impede o reconhecimento como marca de indicagdes geograficas,
caracterizando ainda como comportamento parasitario o uso desta. Embora ja haja
decisoes favoraveis ao INAO, a interpretacao com relagdo a este caso, por parte do STJ,
sera balizadora do entendimento da aplicagdo deste principio no Brasil.

Outra questdo ¢ a possibilidade de se aplicar a teoria da dilui¢cao ou da
degeneracgdo as 1Gs. Trata-se de nomes que se tornaram genéricos, embora designem
uma regiao, como € o caso do queijo prato ou do queijo parmesao. O INPI indeferiu trés
pedidos que parecem refletir o uso da teoria da dilui¢do. Trata se de Parma (n°
1G970001) para presuntos e Asti (n° 1G200202) para vinhos.

Neste sentido deve ser analisada a sentenga que refere-se ao uso do termo
Bordeaux (BRASIL, 2009a). Estaria este termo disponivel para o uso em outro
segmento — no caso servigos. Ou o reconhecimento como uma indicacdo geografica —
ainda que o tivesse sido no Brasil, o que ndo foi no caso concreto — dele poderia ser
considerando um impeditivo para o reconhecimento de uma outra indicagdo geografica
em outra area ou mesmo para uma marca em outra area que nao para vinhos, bebidas e
derivados?

Todavia, h4 uma lacuna na legislacio brasileira'® que permite a utilizacdo de
“tipo”, “espécie”, etc. para a identificagdo de um produto, desde que ressaltada a

verdadeira procedéncia. O problema ¢ que esta permissao pode auxiliar na dilui¢ao ou

PLei n. 9279/1996 art. 193, o qual determina que constitui crime: “Usar, em produto, recipiente,
involucro, cinta, rétulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgagdo ou propaganda, termos
retificativos, tais como "tipo", "espécie", "género", "sistema", "semelhante", "sucedaneo", "idéntico", ou
equivalente, niio ressalvando a verdadeira procedéncia do produto.” E Lei n. 7.678/1988 art. 49: “E
vedada a comercializacdo de vinhos e derivados nacionais e importados que contenham no roétulo
designagdes geograficas ou indicagdes técnicas que ndo correspondam a verdadeira origem e significado
das expressoes utilizadas. § 1° Ficam excluidos da proibi¢ao fixada neste artigo os produtos nacionais que
utilizem as denominag¢des champanha, conhaque e Brandy, por serem de uso corrente em todo o
Territorio Nacional. § 2° Fica permitido o uso do termo “tipo”, que podera ser empregado em vinhos ou
derivados da uva e do vinho cujas caracteristicas correspondam a produtos cldssicos, as quais serdo
definidas no regulamento desta Lei.”



degeneracao de uma IG, posto que em pouco tempo esta poderd estar designando um
tipo de produto e ndo mais uma origem geografica. Um exemplo seria a utilizagdo, para
bebidas da expressao “tipo champagne”, e para queijos as expressoes “tipo parmesao” e

“tipo minas”.

CONSIDERACOES FINAIS

Este artigo objetivou, de maneira despretensiosa, organizar € propor principios
e fundamentos que podem vir a auxiliar na compreensdao do que sdo 0s signos
distintivos de origem, especialmente as indicagdes geograficas.

Cada instituto juridico depende da compreensao historica e do entendimento de
sua realidade para que sua verdadeira natureza se revele. Também a sua adaptacdao ao
tempo € ao espaco — € ndo sua mera transposi¢ao de um ordenamento juridico ao outro —
sao primordiais para que este se expresse € possa propiciar a sociedade a qual serve todo
o instrumental que se faga necessario para que sua missao, digamos, se cumpra.

Trata-se de um esbogo inicial, uma proposi¢do ou provocacdo, para que 0s
demais pensadores do direito que estdo a estudar este tema se debrucem sobre os
principios que devem balizar a compreensdo deste instituto.

Espera-se que esta proposta tenha sido instigante o suficiente para que outras

venham a acompanhé-la, debate-la, contrapo-la, supera-la.
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