Resolugdo n° 27

Indicacdes Geograficas na ALCA - Area de Livre Comércio das Américas

Acolhendo a recomendagao formulada por sua Comissao de Indicagdes Geograficas, em
16 de maio de 2002 o Comité Executivo e o Conselho Diretor da ABPI aprovaram a
presente Resolugao.

Assunto: ALCA - Area de Livre Comércio das Américas - Capitulo sobre Propriedade Intelectual - Analise do
Tratamento dado as Indicagbes Geograficas nas Minutas FTAA.TNC/w/133/Rev.1 E FTAA.ngip/w/72/Rev.4

Considerando que a minuta de Acordo da ALCA - Area de Livre Comércio das Américas dispde
em seu capitulo 8 sobre direitos de propriedade intelectual, sobre o qual a sociedade civil foi
solicitada a encaminhar comentarios e sugestdes, a ABPI - Associacao Brasileira da
Propriedade Intelectual, muito embora repute inoportuno mais um tratado internacional sobre
Propriedade Intelectual, a teor do quanto ja expresso em suas Resolugdes ns. 21 e 22, apds
analisar no seio de sua Comissao de Indica¢des Geograficas o tratamento que dito acordo
pretende dar a esta matéria (minuta FTAA.TNC/w/133/Rev.1, pags. 8.17 a 8.20, e minuta
FTAA.ngip/w/72/Rev.4, secao 2), resolve adotar a presente resolugao:

1. Indicagbes de procedéncia e denominagdes de origem sdo duas espécies distintas do
género indicagbes geograficas (cf. arts. 176 a 178 da Lei 9.279/96). Portanto, o legislador deve
evitar aludir unicamente a uma de tais espécies, quando pretende referir-se ao seu género.

2. Séo legitimos interessados para pleitear a repressdo ao uso ou ao registro indevidos de
indicagbes de procedéncia nao so as autoridades competentes ou os produtores ou
prestadores de servigos estabelecidos no pais, cidade, regido ou localidade de origem, mas
também eventuais autoridades, concorrentes ou consumidores do pais em que se deu a
ofensa.

3. Para que uma indicacao geografica possa ser protegida como tal, é necessario que nao
tenha se transformado em sindnimo do produto ou servigo em si, passando a corresponder ao
nome comum pelo qual estes sdo conhecidos. A vulgarizacao lhe retira distintividade, e sem
esta ndo ha protecao, a teor do art. 180 da Lei 9.279/96 e do art. 24, paragrafo 6°, do TRIPs
(1), ressalvado o disposto no art. 4° do Acordo de Madri para a Repressao das Indicacdes
Falsas ou Enganosas sobre a Origem dos Produtos (2).

4. As indicagbes geograficas podem referir-se tanto a produtos, como a servigos que tenham se
tornado conhecidos como oriundos de determinado pais, cidade, regido ou localidade.
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5. O registro das indicagbes geograficas deve ser facultativo, pois que, comumente, a tutela
juridica desses sinais se apdia em um fato espontaneo, que é a projegao e, mesmo, a
notoriedade que eles desenvolvem. Os sinais distintivos notoriamente conhecidos séo
tradicionalmente protegidos independentemente de registro, a exemplo do quanto estatui o art.
6 bis da Convencgéao da Unido de Paris para a Prote¢ao da Propriedade Industria. (3)

6. De modo que o acordo da ALCA reflita com precisdo a adogao destes principios, sugere-se a
seguinte redacgao para o texto correspondente a minuta de referéncia FTAA.ngip/w/72/Rev.4:

"Secéo Il - Indicagbes Geograficas
Artigo 1. Protecao das Indicacbes Geograficas

1.1 Cada Parte protegera as indicagdes geograficas (4), nos termos previstos em sua
legislagao e na sec¢ao 3, parte Il, do TRIPs (5).

1.2. Quando o nome geografico se houver tornado de uso comum, designando produto ou
servico, ndo sera considerado indicagao geografica (6)

Artigo 2. Definigao

2.1 Podera constituir uma indicagao geografica qualquer signo ou qualquer combinacao de
signos que se refira a um produto ou servigo como originario do territério de uma Parte ou de
uma regiao ou localidade desse territorio, quando determinada qualidade, reputagdo ou outra
caracteristica do produto ou servigo for atribuivel fundamentalmente a sua origem geografica(7)

Artigo 3. Objeto da protegao

3.1 O uso das indicagdes geograficas com relagédo a servigos e aos produtos naturais,
agricolas, artesanais ou industriais provenientes das Partes fica reservado exclusivamente para
os produtores, fabricantes e artesaos que estejam estabelecidos na localidade ou regido da
Parte designada ou invocada por tal indicagao (8)

Artigo 4. Titularidade

4.1 As Partes poderao estabelecer que a declaracao de protecdo de uma indicacao geografica
se faga de oficio, ou a pedido das pessoas que demonstrarem ter interesse legitimo,
entendendo-se como tais os consumidores, concorrentes e as pessoas fisicas ou juridicas que
se dediquem diretamente a extracao, producao, fabricagao dos produtos ou prestacao de
servicos (9) que fagam referéncia a indicacdo geografica, bem como as associacgdes de
produtores ou prestadores de servigos. As autoridades estaduais, departamentais, provinciais
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ou municipais também seréo consideradas partes interessadas quando se tratar de indicagdes
geograficas de suas respectivas circunscrigcoes.

Artigo 5. Direitos Conferidos

5.1.Nenhuma Parte deve permitir a importacao, fabricacdo ou venda de um produto que usa
uma indicacao geografica protegida em outra Parte, a ndo ser que tenha sido fabricado ou
certificado nesta, em consonéancia com suas leis, regulamentos e outras normas aplicaveis a tal

produto (10)

Artigo 6. Relacdo com a Protegao de Marcas Comerciais

6.1 Nao poderao ser registrados como marcas 0s signos que reproduzem, imitam ou contém
uma indicagao geografica protegida para os mesmos produtos ou servigos ou para produtos ou
servicos diferentes, nos casos em que seu uso puder causar um risco de confusio ou de
associagao com a indicagao geografica ou implicar concorréncia desleal ou aproveitamento
parasitario de sua notoriedade.

Artigo 7. Transparéncia

7.1 Se as Partes considerarem a notificagdo e/ou o registro como meio legal para a protecéo
das indicag¢des geograficas:

a) As Partes aceitardo as solicitagdes de tal notificagdo e/ou registro de indica¢des geograficas
sem que se exija que uma Parte interceda em nome de seus nacionais;

b) As Partes zelardo para que sejam publicadas as indicagdes geograficas nos casos de
objecéo, bem como anulagéo, e proporcionarao processos para a execug¢ao da objecao e da
anulacao das indicagdes geograficas sujeitas aos referidos sistemas de notificagao e/ou
registro”.

7. Em virtude de sua supressao na atual minuta, a ABPI deixa de formular as seguintes
sugestdes ao texto constante da minuta FTAA.TNC/w/133/Rev.1:

"Artigo XX. Direitos Conferidos

[1.As indicagdes geograficas poderao ser objeto de autorizagbes de uso, as quais deverao ser
solicitadas por pessoas que se dediquem diretamente a extracao, producao ou fabricacdo dos
produtos ou prestacao de servigcos que fizerem mencgao a indicagdo geografica, bem como por
pessoas que realizem tal atividade dentro da zona geografica delimitada segundo a declaragao
de protecao. Em ambos os casos, os solicitantes deverao cumprir os requisitos estabelecidos
pelos 6rgaos nacionais competentes.
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2. Cada Parte estabelecera as condigdes para a concessido e manutencao de uma autorizacéo
de uso de uma indicagao geografica pelos respectivos legitimados.

3. O uso das indicagdes geograficas por pessoas ndo autorizadas que criar confusao ou
associagao sera considerado uma violagao ao direito de propriedade industrial, punivel por
sanc¢ao, inclusive nos casos em que forem usadas juntamente com indicagdes tais como
género, tipo, imitagcao e outras semelhantes que criem confusio ou associagao.

4. As Partes nao poderao impedir o uso continuo e assemelhado de uma indicacao geografica
de outros pais com referéncia a produtos ou servigos por algum de seus nacionais que tenham
utilizado essa indicagdo geografica de modo continuo para esses mesmos produtos ou
servigos, ou outros afins, no territério da Parte durante, no minimo, 10 (dez) anos antes de 15
de abril de 1994, ou, de boa fé, antes dessa data].

[1. Em relacao as indicacbes geograficas, cada Parte estabelecera os meios legais para que os
interessados possam impedir:

a) o uso de qualquer meio que, na designagao ou apresentagao do produto ou servigo, indique
ou sugira que o produto ou servigo de que se trata provém de um territério, regido ou localidade
diferente do verdadeiro lugar de origem, de modo que induza o publico a erro, confusdo ou
associagao quanto a origem geografica do produto ou servigo; e

b) qualquer outro uso que constitua um ato de concorréncia desleal no sentido do Artigo 10bis
da Convencao de Paris.

2. Cada Parte, de oficio, se sua legislagao assim o permitir, ou por solicitacao da pessoa
interessada, indeferira ou invalidara o registro de uma marca que contenha ou consista em uma
indicagao geografica relativa a produtos ou servigos que nao sao originarios do territério, da
regido ou da localidade indicada, se o0 uso dessa indicagao na marca para tais produtos ou
servigcos, nessa Parte, for de natureza tal que induza a erro, confusao ou associacdo quanto ao
verdadeiro lugar dos produtos ou servicos.

3. Os paragrafos 1 e 2 aplicar-se-ao a qualquer indicagao geografica que, ainda que informe
corretamente o territorio, a regido ou a localidade em que se originam os produtos ou servigos,
da uma idéia falsa de que esses produtos ou servigos se originam em outro territério, regido ou
localidade.]

[Artigo XX. Excecdes

Nao podera ser declarada como indicagao geografica aquela que for:



a) Contraria aos bons costumes ou a ordem publica, ou que puder induzir o publico a erro,
confusdo ou associagao acerca da procedéncia, natureza, modo de fabricacao, caracteristicas
ou qualidades, ou adequacéao para uso ou consumo dos respectivos produtos ou servigos; e
b) Denominagdo comum ou genérica de algum produto ou servigo, salvo o disposto no artigo
24, 1V do TRIPs].

Rio de Janeiro, 16 de Maio de 2002.

José Antonio B.L. Faria Correa
Presidente
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5 - A redacao ora sugerida nao acolhe o adendo proposto (segundo o qual dita protegao se
daria "a pedido das autoridades competentes ou legitimos interessados do Membro no qual a
denominacao de origem é protegida"), por conta de sua natureza restritiva, a luz do disposto no
tépico 2 desta Resolugéo.
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8 - A ABPI desaconselha o acolhimento do adendo proposto (segundo o qual "somente
produtores, fabricantes e artesaos autorizados a usar uma indicagao geografica registrada
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