Resolugdao n° 39

Registro de Indicagoes Geograficas
Resolugido da ABPI n°® 39

Acolhendo a recomendagao formulada por sua Comissao de Indicagdes Geograficas, em
18 de agosto de 2002 a Assembléia Geral da ABPI aprovou a presente Resolugéao

Assunto: Registro de Indicagoes Geograficas - Resolugao INPI n® 75/00
Considerando que:

a) o paragrafo unico do art. 182 da Lei 9.279/96 conferiu ao INPI a competéncia para
estabelecer condi¢des de registro das indicacdes geograficas;

b) o INPI, no exercicio destes poderes, editou a Resolugcio nr. 75/00, de 28 de Novembro de
2000, para disciplinar o registro das indicagdes geogréaficas,

apos examinar o tema em sua Comissao de Indicagdes Geograficas, a ABPI - Associagao
Brasileira da Propriedade Intelectual firma a presente resolucdo, para concluir e recomendar o
quanto segue:

1. A obtencao do registro perante o INPI ndo é condigao sine qua non para a protegao das
indicacbes geograficas. Como se conclui da redagao do art. 20, inciso 1V, da Lei 9.279/96 (1), a
repressao as falsas indicagdes geograficas é feita independentemente do registro destas. O
registro das indicagdes geograficas tem, portanto, carater meramente opcional e declaratério,
como acertadamente revela o paragrafo unico do art. 10 da Resolugao nr. 75/00 (2).

2. Por principio de Hermenéutica e a luz do disposto no art. 20, § 20, da Lei de Introdugéo ao
Cadigo Civil (3), a norma especial permanece em vigor a despeito do advento de norma geral
posterior. Desta forma, em fungao da norma especial contida no art. 40 do Acordo de Madri

para a Repressao das Falsas Indicagdes de Procedéncia (1891) (4), os produtos vinicolas nao
se sujeitam a incidéncia do disposto no art. 180 (5) da Lei 9.279/96, ressalvado, porém, o
quanto o TRIPs (6) dispde em seu art. 24, § 60, in fine (7).

3. O uso da indicagao geografica é restrito aos produtores e prestadores de servigo
estabelecidos no local, exigindo-se ainda, em relagdo as denominacdes de origem, que tais
produtores e prestadores locais atendam os requisitos de qualidade inerentes a conservagao
das caracteristicas que os fatores naturais e humanos existentes no respectivo meio geografico
atribuem a denominagao de origem. Este uso independe de licencga.
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4. Cada produtor ou prestador de servico estabelecido no local correspondente a indicacao
geografica tem legitimo interesse para insurgir-se contra o uso indevido ou registro desta como
marca individual. Os direitos oriundos da indicagao geografica sdo coletivos, na acepgao dada
pelo inciso Il do paragrafo Unico do art. 81 da Lei 8.078/90 (8), e como tal podem ser
defendidos tanto em carater individual, quanto a nivel coletivo.

5. A defesa coletiva dos direitos inerentes a prote¢ao da indicagao geografica pode ser feita
pelas associacbes para tanto legitimadas no inciso IV do art. 82 da Lei 8.078/90 (9). Ao
ingressarem em juizo, tais associagdes nao estdo obrigadas a listar nominalmente todos os
seus associados. Nao se trata, pois, de legitimidade extraordinaria (na qual o legitimado
ordinario precisa ser identificado), mas sim de legitimagao auténoma (10).

6. Os produtores ou prestadores de servigco estabelecidos no local da infragdo também tém
legitimo interesse em reprimir o uso de falsa indicagdo geografica feito por seus competidores,
a luz das normas que reprimem a concorréncia desleal. Igual direito também é reconhecido aos
consumidores.

7. E vedado o uso de expressdes como "tipo", "espécie”, "género", "sistema", "semelhante",
"sucedaneo"”, "idéntico" ou "equivalente", quando associado a nome geografico protegido como
indicagao de procedéncia ou denominacgao de origem. Esta vedacéo diz respeito ndo sé a
vinhos e destilados, mas também a todo e qualquer produto ou servigo, ja que o art. 193 da Lei

9.279/96 (11)amplia a especificidade do art. 23, § 10, do TRIPs (12).

8. Os titulares do direito ao uso da indicagdo de procedéncia ndo estdo necessariamente
sujeitos a qualquer estrutura de controle de qualidade. Este controle tem lugar no que tange as
denominacgdes de origem, para verificacdo da presenca das caracteristicas advindas dos
fatores naturais e humanos inerentes ao respectivo meio geogréafico.

9. Em funcao destas ponderagodes, recomenda-se que a redacio da Resolucao 75/00 do INPI
seja aperfeicoada, de modo a:

a) suprimir, do caput de seu art. 50, a expressao "na qualidade de substitutos processuais", ndo
s6 em fungao do disposto no item 5 supra, mas também em virtude do fato do § 10 deste art.
50 permitir o registro efetivado por produtor ou prestador de servico individual, ndo sendo exato
falar na hipoétese de substituicao processual ou legitimagao extraordinaria;

b) acrescer ao § 10 do art. 50 a seguinte redacao: "Se a qualquer momento, posteriormente ao
advento do registro individual, surgirem outros produtores ou prestadores de servigo igualmente
legitimados para o uso exclusivo da mesma indicagédo geografica, poderdo os mesmos requerer
a modificagao da titularidade do registro, para dele fazer constar a coletividade legitimada”;
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¢) incluir, tanto no caput quanto na alinea "a" do inciso | do art. 60, apds a expressao "nome
geografico", o objeto "expressao ou signo figurativo que tenha adquirido conotagao geografica",
pois a indicacao geografica nem sempre se refere a um nome geografico (cf. art. 179 da Lei
9.279/96(13));

d) suprimir o inciso Il do art. 60, diante da falta de clareza da nog¢ao de "regulamento de uso de
nome geografico" e pela generalidade da expressao, que se aplica indistintamente a indicagdes
de procedéncia e denominagdes de origem;

e) suprimir a alinea "b" do art. 70, § 10, pois a estrutura de controle prevista em tal dispositivo
nao condiz com a propria natureza da indicacdo de procedéncia, que dispensa qualquer
estrutura de controle sobre os produtores ou prestadores de servigo que tenham direito ao uso
da indicagao de procedéncia.

Rio de Janeiro, 18 de Agosto de 2002.

José Antonio B.L. Faria Correa
Presidente

1 - "Art. 20. A protegao dos direitos relativos a propriedade industrial, considerado o seu
interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econdmico do Pais, efetua-se mediante: IV -
repressao as falsas indicagdes geograficas".

2 - "Art. 1. Estabelecer as condi¢des para o registro das indicagbes geograficas no INPI.
Paragrafo Unico. O registro referido no "caput" é de natureza declaratéria e implica no
reconhecimento das indicagbes geograficas".

3 - "Art. 2. Nao se destinando a vigéncia temporaria, a lei tera vigor até que outra a modifique
ou revogue. § 20.A lei nova, que estabeleca disposicdes gerais ou especiais a par das ja
existentes, ndo revoga nem modifica a lei anterior".

4 - "Art. 40. Os tribunais de cada Pais terdo de decidir quais serdo as denominagdes que, em
razao do seu carater genérico, nao ficam sujeitas as disposi¢des do presente Acordo, nao se
compreendendo, todavia, na reserva feita por este artigo as denominagdes regionais de
procedéncia dos produtos vinicolas".
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5 -"Art. 180. Quando o nome geografico se houver tornado de uso comum, designando produto
ou servico, ndo sera considerado indicagado geografica”.

6 - Sigla inglesa do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comércio, tratado internacional aprovado pelo Decreto Legislativo 30/94 e
promulgado pelo Decreto 1355/94.

7 - "Art. 24. § 60. (...) Nada do previsto nesta Sec¢ao obrigara um Membro a aplicar suas
disposi¢des a uma indicagao geografica de qualquer outro Membro relativa a produtos de
viticultura para os quais a indicacao relevante seja igual ao nhome habitual para uma variedade
de uva existente no territério daquele Membro na data da entrada em vigor do Acordo
Constitutivo da OMC".

8 - "Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vitimas podera ser
exercida em juizo individualmente, ou a titulo coletivo. Paragrafo Unico. A defesa coletiva sera
exercida quando se tratar de: |l - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos
deste Cdédigo, os transindividuais de natureza indivisivel, de que seja titular grupo, categoria ou
classe de pessoas ligada entre si ou com a parte contraria por uma relagao juridica base".

9 - "Art. 82. Para os fins do art. 81, paragrafo Unico, sao legitimados concorrentemente: IV - as
associagoes legalmente constituidas ha pelo menos um ano e que incluam entre seus fins
institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este Codigo, dispensada a
autorizagao assemblear".

10 - Cf. NELSON NERY JR. e ROSA MARIA ANDRADE NERY, CPC Comentado e Leg.
Processual Civil Extravagante em Vigor, pag. 1707, ed. RT, 1996.

11 - Constitui crime: "Art. 193. Usar, em produto, recipiente, invélucro, cinta, rétulo, fatura,
circular, cartaz ou em outro meio de divulgagao ou propaganda, termos retificativos, tais como

"tipo", "espécie”, "género", "sistema", "semelhante", "sucedaneo", "idéntico", ou equivalente,
nao ressalvando a verdadeira procedéncia do produto".

12 - "Art. 23. § 10. Cada Membro provera os meios legais para que as partes interessadas
possam evitar a utilizagcado de uma indicagao geografica que identifique vinhos em vinhos nao
originarios do lugar indicado pela indicagao geografica em questao, ou que identifique



destilados como destilados n&o originarios do lugar indicado pela indicagao geografica em
questdo, mesmo quando a verdadeira origem dos bens esteja indicada ou a indicagao
geografica utilizada em tradugdo ou acompanhada por expressdes como "espécie”, "tipo",

"estilo", "imitacao" ou outras similares".

13 - "Art. 179. A protecao estender-se-a a representacao grafica ou figurativa da indicacao
geografica, bem como a representacao geografica de pais, cidade, regido ou localidade de seu
territério cujo nome seja indicagao geografica".



