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DESENHO INDUSTRIAL E INDICACOES GEOGRAFICAS NA OTICA DA LEI
DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL BRASILEIRA

Germana Fonseca Crespo Garcia'

RESUMO

Este artigo faz um estudo da protecdo do desenho industrial e das
indicagbes geograficas de acordo com a lei de propriedade industrial brasileira.
Em um primeiro momento trata dos requisitos para protecédo, do procedimento,
da vigéncia entre outros aspectos do desenho industrial. Na seqiéncia faz uma
analise sobre as indicacbes geograficas abordando a denominacao, o pedido
de registro, o processamento do pedido e exemplos de casos brasileiros. E ao
fim busca-se relacionar o uso das indicacées geograficas com os produtos
feitos pelas populacdes tradicionais, como uma maneira de agregar valor aos

produtos, respeitando seu modo de producao.
ABSTRACT

This article is about the protecion of industrial design and geographical
indications according to industrial property law. In a first moment, the analysis of
the requirement for protecion, proceeding, validity of the industrial design. After,
a study about denomination, request of registration, proceeding and exemple of
Brazilian cases of geographical indications. And the use of this like a manner of
increase the value of the poducts made by tradicional populations, respecting

their production way.

Indicadores: DESENHO INDUSTRIAL — INDICACOES GEOGRAFICAS — LEI
DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
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Estudos em Direito Internacional da UFPR.

Revista Brasileira de Direito Internacional, Curitiba, v.4, n.4, jul./dez.2006



139

Key-words: INDUSTRIAL DESIGN - GEOGRAPHICAL INDICATIONS -
INDUSTRIAL PROPERTY LAW.

1 INTRODUGAO

A Lei de Propriedade Industrial, Lei n°® 9.279, de 14 de maio de 1996,
regula atualmente o tema em substituicdo ao antigo Cédigo da Propriedade
Industrial, Lei n° 5.772, de 21 de dezembro de 1971, tutelando tanto os
desenhos industriais quanto as indicacdes geograficas.

O presente artigo tem por escopo analisar o tratamento juridico
nacional desses dois institutos, conforme disposto na Lei de Propriedade
Industrial.

Estruturalmente o artigo esta dividido em duas partes. A primeira,
referente ao desenho industrial abordando, entre outros aspectos, quais 0s
requisitos para se obter a protecdo, o procedimento, o exame de mérito e
algumas diferencas fundamentais em relacao a lei antiga. A segunda parte traz
um estudo sobre as indicacdes geograficas, relatando quais os requisitos para
se pedir um registro, o procedimento, os limites da protecdo, entre outros
pontos. Sempre procurando trazer um conhecimento técnico e critico sobre o

tema.

2 DESENHO INDUSTRIAL

2.1 NOCOES PRELIMINARES. DENOMINAGAO

A inclusdo do Titulo Ill — Dos Desenhos Industriais na atual Lei n°
9.279/1996 se constitui um avango em relagdo a legislacao precedente (Lei n°
5.772/1971). A protecdo dos desenhos industriais migrou da categoria de

patente para uma categoria prépria de registro, visando trazer maior celeridade

ao Processo.
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Outra inovacao da atual lei brasileira de propriedade industrial foi a
unificagdo dos conceitos de modelo industrial® e desenho industrial® em um
Unico principio: desenho industrial.

Com base nessas informacoes percebe-se que somente a invencao e o
modelo de utilidade sédo passiveis de patente, ao passo que o desenho
industrial é registravel.

Nessa altura se faz necessario diferenciar a invencéo, do modelo de
utilidade e do desenho industrial, para melhor caracterizar o objeto de estudo, o
desenho industrial.

Desenho
Industrial

Invengdo

Fig. 1 Tlustracdo diferenciando inven¢@o, modelo de utilidade e desenho industrial. A invengdo € algo
novo, que ndo existia anteriormente, assim como quando a escova de dente foi inventada. A escova
aperfeicoada para ser usada por bebes ou cachorros é um exemplo de modelo de utilidade. Os novos
modelos de escova, com formatos variados, trazendo ao produto um novo design, caracterizam o desenho
industrial.

(Fonte: Escritério de propriedade industrial BHERING ADVOGADOS, filial Curitiba)

A invencao caracteriza-se como uma coisa nova criada no campo da
ciéncia ou da tecnologia, para ser patenteavel deve atender aos requisitos de
novidade, atividade inventiva e aplicacdo industrial®.

2 Modelo industrial, para a Lei n°5.772/1971, “correspondia a um bem imaterial que constituia
um meio de expressdo da criatividade humana e que se exteriorizava pela forma plastica
tridimensional de um objeto suscetivel de utilizagdo industrial”. (DI BLASI JUNIOR, Clésio
Gabriel; GARCIA, Mario Augusto Soerensen; MENDES, Paulo Parente Marques. A propriedade
industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais a partir da Lei n©9.279, de
14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 189)

% Desenho industrial, na 6tica da Lei n° 5.772/1971, “era um bem imaterial constituido pela
disposicdo de linhas e cores em um plano bidimensional, referente & ornamentagédo de um
produto e suscetivel de utilizagdo industrial, realizando combinagbes originais”. (DI BLASI
JUNIOR, Clésio Gabriel; GARCIA, Mario Augusto Soerensen; MENDES, Paulo Parente
Marques, obra citada, p. 189)

* Art. 8°da Lei n°9.279/96.
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O modelo de utilidade é o objeto de uso pratico, ou parte deste,
suscetivel de aplicacdo industrial, que apresente nova forma ou disposicao,
envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria no seu uso ou em sua
fabricacdo®. Via de regra, o modelo de utilidade esta restrito a
aperfeicoamentos ou melhoramentos em ferramentas, equipamentos ou pecas.
Um exemplo é a escova aperfeicoada para ser usada por bebés ou cachorros.

O desenho industrial traz ao produto um novo design, € uma “obra de

"6_Qu, consoante o art. 95 da Lei n°9.279/96, desenho industrial é

arte aplicada
a forma plastica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e
cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual
novo e original na sua configuracdo externa e que possa servir de tipo de

fabricacéo industrial.
2.2 REQUISITOS DE PROTECAO: NOVIDADE E ORIGINALIDADE

O desenho industrial € novo quando ndo compreendido no estado da
técnica. O estado da técnica constitui tudo aquilo tornado acessivel ao publico
antes da data do depédsito do pedido de registro no Brasil ou no exterior. Para
afericdo da novidade, o conteudo completo de pedido de patente ou de registro
depositado no Brasil, e ainda nao publicado, sera incluido no estado da técnica
a partir da data de depdsito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a
ser publicado’.

O dispositivo visa impedir que dois registros sejam concedidos para
objetos idénticos.

Como exceg¢ao ao principio da novidade, considera-se excluido do
estado da técnica o desenho industrial cuja divulgacao tenha ocorrido durante
os cento e oitenta dias que precederem a data do depdsito ou da prioridade
reivindicada, se promovida: pelo autor; pelo Instituto Nacional de Propriedade
Intelectual (INPI), nos casos previstos na lei; ou por terceiros, com base em

® Art. 9°da Lei n°9.279/96.

® BARBOSA, Denis Borges. Protecdo dos Modelos de Utilidade e do Designs. Disponivel via
internet http://denisbarbosa.addr.com/127.doc. Acesso em 29 de junho de 2006.

"Art. 96,§ 1°e § 2°da Lei n°9.279/96.
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informacdes obtidas diretamente ou indiretamente do autor ou em decorréncia
de atos por este realizado®.

O desenho industrial, segundo o art. 97 da Lei n° 9.279/96, é
considerado original quando dele resulte uma configuracao visual distintiva, em
relacdo a outros objetos anteriores. O dispositivo ainda prevé que o resultado
visual original podera ser decorrente da combinagéo de elementos conhecidos.

Aduz Newton Silveira que :

“(...) a originalidade € condicdo tanto para a protecdo das invencdes, quanto
das obras artisticas, podendo-se dizer que nas obras de arte a originalidade se
refere a forma considerada em si mesma, enquanto que para os modelos e
desenhos industriais a forma em si pode ndo ser original, desde que o seja a
sua aplicagdo, isto é, a originalidade neste caso consistiria na associacio
original de uma determinada forma a um determinado produto industrial.””

Portanto, além de o desenho industrial ser novo, & mister que sua
configuracdo visual seja percebida como distintiva; assim, “parece razoavel
supor que o desenho proposto ndo possa ser confundido com objetos
conhecidos quando colocados lado a lado”'°.

O art. 98 da Lei de Propriedade Industrial brasileira exclui da protecao
por registro de desenho industrial qualquer obra de carater puramente artistico;
ou nas palavras do autor Newton Silveira: “caso determinada criagdo de forma
tenha carater puramente artistico, ndo podera ser objeto de uma patente de
modelo ou desenho industrial (...). Por outro lado, se carecer de valor artistico,
nao podera ser tutelada pela lei de direitos de autor”'".

Entretanto, ha quem entenda que uma dupla protecdo é possivel,

nesse sentido Jodo da Gama Cerqueira se manifestou:

"Adotando a dualidade de protecdo, tdo combatida pelos autores franceses, a
lei, entretanto, ndo exclui a possibilidade da cumulagdo das leis sobre a
propriedade artistica e sobre desenhos e modelos, em casos especiais. As
obras artisticas, e sé elas, continuam protegidas pelo Cdédigo Civil e lei
especial; os desenhos e modelos industriais regem-se pela sua lei especial.
Nada impede, porém, que, tratando-se de obra artistica aplicada a um objeto

8 Art. 96, § 3°da Lei n©9.279/96.

° SILVEIRA, Newton. Direito de autor no desenho industrial. Disponivel na internet via
http://www.newmarc.com.br/novo/index.asp?p=artigos.asp. Acesso em 29 de junho de 2006.

' DANNEMANN, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira. Comentérios & lei da propriedade
industrial e correlatos. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 199.

" SILVEIRA, Newton, obra citada.
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industrial ou posta no comércio como modelo industrial, seu autor invoque a
protecdio do Cddigo Civil para a obra considerada sob a sua natureza
intrinseca de obra de arte, e a da lei especial para o modelo. A reproducdo de
uma obra de arte por processos industriais ou a sua aplicag@o a industria ndo
a desnaturam, ndo lhe tiram o cardter artistico. Nao se pode, pois, negar ao

autor o reconhecimento do seu direito, nos moldes da lei civil, nem a

protecdo do desenho ou modelo, como tal, no campo da concorréncia"'.

3 DESENHOS INDUSTRIAIS NAO REGISTRAVEIS

A Lei n°©9.279/96 enumera no art. 100 o que nao é registravel como
desenho industrial: | - o que for contrario a moral e aos bons costumes ou que
ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de
consciéncia, crenga, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e
veneracao; Il - a forma necessaria comum ou vulgar do objeto ou, ainda aquela
determinada essencialmente por consideracdes técnicas ou funcionais.

Na primeira hipotese, essas excegdes ficam sujeitas a percepcao
subjetiva do examinador. Na segunda hipétese somente o0 que ndo é
determinado pelas caracteristicas funcionais do objeto pode ser tido como
ornamental, e assim suscetivel de protecdo como desenho industrial. Tal inciso
foi assim esclarecido: “A forma mais comum ou vulgar (forma notéria) de um
objeto industrializado, como as formas convencionais de um clip, um prego ou
uma cadeira, ndo € registravel. Da mesma maneira, a forma determinada
essencialmente por consideragdes técnicas ou funcionais também nao é

registravel”'®.

4 PROCEDIMENTO
Ao autor é assegurado o direito de obter registro de desenho industrial

que lhe confira a propriedade. Salvo prova em contrario, presume-se 0
requerente legitimado a obter o registro.

12 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. 2 ed. v. 1. Sao Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 1982, p. 656.

'* DI BLASI JUNIOR, Clésio Gabriel; GARCIA, Mario Augusto Soerensen; MENDES, Paulo
Parente Marques, obra citada, p. 191.
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Consoante o art. 104 da Lei n° 9.279/96, o pedido de registro de
desenho industrial terda que se referir a um unico objeto, permitida uma
pluralidade de variacbes desde que se destinem ao mesmo propdsito e
guardem entre si a mesma caracteristica distintiva preponderante, limitado
cada pedido ao maximo de vinte variagdes.

O pedido de registro, nas condi¢des estabelecidas pelo INPI, contera:
requerimento’®; relatério descritivo, se for o caso; reivindicacdes, se for o caso;
desenhos ou fotografias; campo de aplicacdo do objeto; e comprovante de
pagamento da retribuicao relativa ao depdsito’.

Uma vez depositado o pedido de registro de desenho industrial, com
satisfacdo dos requisitos legais, sera automaticamente publicado e
simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado’®.

Se o depositante requerer, na ocasiao do depdsito, podera ser mantido
em sigilo o pedido por cento e oitenta dias contados da data do depdsito. Em
caso de solicitagdo de sigilo, o depositante podera retirar o pedido em até
noventa dias contados da data do depdsito e tal pedido ndo servira, no futuro,
como referéncia de prioridade de um depésito posterior'’.

No ato do depdsito podera ser requerida a reivindicacdo de prioridade,
devendo ser comprovada por documento habil, no momento do depdsito ou em
até noventa dias'®.

Se o pedido néao tiver os documentos formais que a lei exige, presentes
no art. 101 da Lei, sera formulada exigéncia que devera ser respondida em
sessenta dias, sob pena de arquivamento definitivo. J& se o pedido desatender
o art. 100, sera indeferido.

' Os itens do requerimento sdo apresentados no ato normativo n° 130, de 05 de marco de
1997, e sdo onze: 1. dados do depositante; 2. titulo do pedido de registro; 3.campo de
aplicagao; 4. informar se reivindica ou nao prioridade; 5. informar se requer sigilo na forma do
art. 106 da LPI; 6. informacdo dos dados do(s) autor(s) do desenho industrial, conforme
exemplificado no item 1, e se ele(s) requer(em) a nao divulgagcdo de seu(s) nome(s); 7.
declaracdo de prioridade se houver; 8. declaragdo de divulgacao anterior ndo prejudicial; 9.
dados do procurador; 10. indicacdo dos documentos que serdo anexados a peticdo e qual a
quantidade de folhas; e 11. declaracdo de veracidade das informagdes prestadas contendo a
assinatura, carimbo, local e data.

"> Art. 101 da Lei n°9.279/96.

'® Art. 106 da Lei n°9.279/96.

" Art. 105 da Lei n°9.279/96.

'8 Art. 99 da Lei n°9.279/96.
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5 VIGENCIA. PROTECAO CONFERIDA PELO REGISTRO

A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro
validamente concedido'®.

O registro vigorara pelo prazo de dez anos, contados da data do
depodsito, prorrogavel por trés periodos sucessivos de cinco anos cada. O
pedido de prorrogacédo devera ser formulado durante o ultimo ano de vigéncia
do registro, instruido com o comprovante do pagamento da respectiva
retribuicdo. Se o pedido de prorrogacado nao tiver sido formulado até o termo
final da vigéncia do registro, o titular podera fazé-lo nos cento e oitenta dias
subseqiientes, mediante o pagamento da retribuicdo adicional®.

O registro confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu
consentimento de fazer, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar
com estes propésitos o produto com o desenho industrial. Também o direito de
impedir que terceiro contribua para que outros pratiguem os atos referidos.

Pode-se concluir que:

“(...) a protecdo é ao dado ornamental do produto, e ndo a qualquer
funcionalidade; assim, ainda que as imagens e especificagdes do desenho
indiquem um produto inteiro, a propriedade ndo abrange a utilidade
industrial do produto, mas s6 a feicdo estética. (...) Assim, a protecdo do
desenho ndo se aplica aos atos praticados por terceiros ndo autorizados, em
cardter privado e sem finalidade comercial, desde que ndo acarretem prejuizo
ao interesse econdmico do titular do registro; aos atos praticados por terceiros
ndo autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou
pesquisas cientificas, tecnolégicas ou ornamentais e a produto fabricado de
acordo com o desenho registrado que tiver sido colocado no mercado interno

. . . . 21
diretamente pelo titular do registro ou com seu consentimento”.

A pessoa que de boa fé, antes da data do depdsito ou da prioridade do
pedido de registro explorava seu objeto no pais, serd assegurado o direito de
continuar a exploragdo sem 6nus, na forma e condigdo anteriores. O direito
conferido s6 podera ser cedido juntamente com o negdécio ou empresa, ou
parte deste, que tenha direta relagdo com a exploracdo do objeto do registro,
por alienagdo ou arrendamento. O direito ndo serd assegurado a pessoa que

"% Art. 109 da Lei n°9.279/96.
20 Art. 108, § 1°e § 2°da Lei n°9.279/96.
2 BARBOSA, Denis Borges, obra citada.
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tenha tido conhecimento do objeto do registro através de divulgacdo nos
termos do depdsito ou da prioridade reivindicada, desde que o pedido tenha

sido depositado no prazo de seis meses contados da divulgacdo®.
6 EXAME DE MERITO. NULIDADE

A regra é que o exame de mérito dos desenhos industriais fique
diferido até o momento que o proprio titular ou terceiros o requeiram. O INPI
emitira parecer de mérito, que, se concluir pela auséncia de pelo menos um
dos requisitos de originalidade ou novidade, servird de fundamento para a
instauracdo de processo de nulidade de registro®.

O processo de nulidade podera ser instaurado de oficio ou mediante
requerimento de qualquer pessoa com legitimo interesse, no prazo de cinco
anos contados da concessao do registro, ou a qualquer tempo, no caso de
exame solicitado pelo préprio titular. O requerimento ou a instauracao ex officio
suspendera os efeitos da concessao do registro se apresentada ou publicada
no prazo de sessenta dias da concessdo®*.

O titular sera intimado para se manifestar no prazo de sessenta dias
contados da data da publicagdo. Havendo ou ndo manifestacao, decorrido o
prazo, o INPI emitira parecer, intimando o titular e o requerente para se
manifestarem no prazo comum de sessenta dias. Ao fim desse prazo, mesmo
gque nao apresentadas as manifestacdes, o processo sera decidido pelo
Presidente do INPI, encerrando-se a instancia administrativa; a lei nao prevé
recurso nessa instancia®.

Judicialmente, a nulidade podera ser argiida a qualquer tempo da
duracao do direito, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legitimo interesse,
assim como a qualquer tempo, como matéria de defesa. O juiz, preventiva ou

incidentalmente, podera determinar a suspensao dos efeitos do registro.

22 Art. 110, §1°, §2°e § 3°da Lei n°9.279/96.
2 Art. 111 da Lei n°9.279/96.

2 Art. 113, § 1°e § 2°da Lei n°9.279/96.

% Arts. 114, 115 e 116 da Lei n°®9.279/96.
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Alguns autores, como Anali de Oliveira Anhuci, apontam serem
inconcilidveis a antecipacdo de tutela do processo civii com o registro

concedido pelo INPl sem exame de mérito:

“(...) a forma de concessdo do registro de desenho industrial, carente de
exame apurado, torna o titulo um direito fragilizado. Como fonte de
fundamenta¢do a demanda especifica, conduz a inviabilidade de formulacdo
de pedido antecipatério. (...) o titular de registro de desenho industrial, em
verdade, ndo tem em maos titulo habil a produzir prova inequivoca de seu
direito, pois, no momento da concessao, ndo foi o seu pedido analisado com a
ideal profundidade. (...) poderd se levantar que a aparente fraqueza do
registro pode conduzir a situagdo injusta ao seu titular, que se verd obrigado a
aguardar pelo julgamento definitivo do feito. (...) revelando-se no minimo
arriscada, se ndo invidvel, a aplicacdo da tutela de cognicdo sumadria aos
processos que versam sobre registro de desenho industrial.”*

7 EXTINCAO DO REGISTRO

O direito ao desenho industrial extingue-se pela expiracdo do prazo de
vigéncia; pela renuncia de seu pela renuncia de seu titular; pela falta de
pagamento da retribuicdo quinglenal; ou pela inobservancia da regra de que o
titular domiciliado no exterior devera constituir e manter procurador
devidamente qualificado e domiciliado no Pais, com poderes para representa-la

administrativa e judicialmente, inclusive para receber citacdes?’.

8 DENOMINACAO. LIMITES DA PROTECAOQO

A Europa € o local onde o instituto estd mais difundido, comecou a ser
utilizado na identificacéo de vinho e hoje abrange diversos produtos.

O art. 176 da Lei n° 9.279/96 classifica as indicagdes geograficas em
indicacado de procedéncia e em denominacdo de origem. Indicacdo de
procedéncia € o nome geografico de pais, cidade, regido ou localidade de seu
territério, que se tenha tornado conhecido como centro de extracédo, producéo

ou fabricacdo de determinado produto ou de prestacdo de determinado

% ANHUCI, Anali de Oliveira. Registro de desenho industrial e a antecipacdo de tutela.
Disponivel na internet via http://www.ibpi.org.br/. Acesso em 29 de junho de 2006.
&7 Art. 119 e incisos da Lei n°9.279/96.

Revista Brasileira de Direito Internacional, Curitiba, v.4, n.4, jul./dez.2006



148

servico®®. Portanto, para a caracterizacdo da indicacdo de procedéncia é
suficiente a vinculagdo do produto ou servico a um determinado espacgo
geografico, independentemente de suas caracteristicas e qualidades.

Enquanto que denominagcdo de origem € o nome geografico de pais,
cidade, regido ou localidade de seu territério, que designe produto ou servigo
cujas qualidades ou caracteristicas se devam exclusiva ou essencialmente ao
meio geogréfico, incluidos fatores naturais e humanos®. Assim, a denominagao
de origem se vincula as caracteristicas e peculiaridades fisicas e humanas
existentes no local. Trata-se de um produto cujo modo de fabricacao apresenta
peculiaridades que o diferencia de outros da mesma natureza.

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial®

informa que o
reconhecimento de uma indicacao geografica é fruto do esforco de um grupo
de produtores vinculados a regido que se diferencia pelo fornecimento de
determinado bem ou servico. Uma vez reconhecida, a indicacdo geografica
somente pode ser utilizada pelo produtor ou pelo prestador de servico que
respeita as regras de producdo ou prestacao especifica, 0 que pode vir a elevar
0 Seu prego.

A protecdo estender-se-a a representacao grafica ou figurativa da
indicacao geografica, bem como a representacado geografica de pais, cidade,
regido ou localidade de seu territorio cujo nome seja indicagdo geografica®'. Ou
seja, ocorre o impedimento, por exemplo, de que fabricantes de uisque
sediados fora da Escécia lancem mao da figura de tocadores de gaita de foles

em seus rétulos®.

% Art. 177 da Lei n° 9.279/96. Como exemplo de indicacdo de procedéncia pode ser citada a
regido de Franca, no interior de Sao Paulo, por conta da fama que adquiriu na produgao de
calgados masculinos de boa qualidade, poderia vir a ser considerada uma indicacdo de
E)grocedéncia para calgados.

Art. 178 da Lei n©9.279/96. Nessa categoria se enquadram os vinhos, dado que a qualidade
das uvas e o beneficiamento do produto dependem das condi¢cdes do meio ambiente, fisico e
humano, em que sado produzidos. “Como exemplo desta influéncia temos o vinho do porto,
elaborado unicamente com uvas colhidas em pequena regido demarcada as margens do Rio
Douro, em Portugal, cujo solo pedregoso e rico em xisto proporciona caracteristicas Unicas
aquele vinho”. (DANNEMANN, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira, obra citada, p. 339)

% INPI - |Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Disponivel na internet via
http://www.inpi.gov.br/. Acesso em 29 de junho de 2006.

°T Art. 179 da Lei n°9.279/96.

82 DANNEMANN, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira, obra citada, p. 339.
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Excecdo a essa regra ocorre quando o nome geografico se tornou de
uso comum, designando produto ou servico, nesse caso ndo sera considerado
indicacdo geografica®®. Exemplo disso é a palavra cheddar que passou a
designar um tipo particular de queijo, o qual ndo é necessariamente feito em
Cheddar, na Inglaterra. Outro exemplo, agora nacional, € o do queijo de minas,
proveniente daquele estado brasileiro e hoje produzido em todo o pais sob

essa denominacao.
9 MARCAS E INDICACOES GEOGRAFICAS

O art. 181 da Lei brasileira de Propriedade Industrial regula a relagao
entre marcas e indicacbes geograficas, prevendo que o nome geografico que
nao constitua indicagcdo de procedéncia ou denominacdo de origem podera
servir de elemento caracteristico de marca para produtos ou servigos, desde
que nao introduza falsa procedéncia.

Essa ténue diferenca entre marcas e indicagcbes geograficas é

esclarecida por Camila Serrano Giunchetti:

“A principal diferenca entre as marca e indica¢des geograficas estd na
titularidade do direito subjetivo: aquelas conferem direitos individuais,
consistentes basicamente na exclusividade de uso e gozo do registrante; ja as
indicagdes geogrificas tém natureza coletiva, garantindo a todos os membros

da comunidade o direito de uso, independentemente de qualquer autorizagao,

. e1e o~ 9334
registro ou filiacao™".

Ainda com relacdo a natureza coletiva das indicacées geograficas é
mister salientar que elas ndo sao atribuiveis a uma pessoa fisica e juridica e,
sim, a todos 0os membros da coletividade que |a produzem de acordo com 0s
padrdes reconhecidos e aceitos por todos®.

Outro ponto € que os nomes ou figuragdes geograficas, nao vinculados

a origem de qualquer artigo ou servico, podem ser usados como nome de

% Art. 180 da Lei n°9.279/96.

% GIUNCHETTI, Camila Serrano. Indicagdes geograficas: uma abordagem pragmatica acerca
de sua apropriagdo por comunidades tradicionais da Amazénia. CARVALHO, Patricia Luciane.
Propriedade Intelectual: estudos em homenagem a professora Maristela Basso. Curitiba: Jurua,
2005, p. 396.

% |dem, ibidem, p. 396.
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fantasia, e como tal registrados. Essas hipdteses sao assim exemplificadas por
Denis Borges Barbosa:

“ ‘Calgados de Franca’: indicacdo de procedéncia, insuscetivel de registro
como marca. Os industriais de Franca, porém, podem fazer, com
exclusividade, uso da indicacdo, inclusive em propaganda, mas ndo
constituira neste caso, ponto caracteristico do registro.

Calgados ‘Franca’: marca irregistravel e insuscetivel de uso.

(...) ‘Computadores do Piaui’: indicacdo de procedéncia geogrifica,
insuscetivel de registro como marca. Os industriais do Piaui podem fazer com
exclusividade uso da mesma, inclusive como marca ou propaganda mas,
neste caso, ndo serd ponto caracteristico do registro.

Computadores ‘Piaui’: enquanto o Estado ndo seja conhecido como origem
notéria de computadores, marca de fantasia registridvel e, na forma do
anteriormente dito, utilizavel em propaganda”.*

10 PEDIDO DE REGISTRO DE INDICACAO GEOGRAFICA

As condicbes de registrabilidade das indicacbes geograficas se
encontram dispostas no Ato Normativo do INPI de n°® 133 de 23/04/1997, e na
Resolugéo do INPI n°75 de 28/11/2000.

O registro de indicacdes geograficas, consoante o paragrafo unico do
art. 1°da Resolucdo n° 75 de 2000, tem natureza declaratéria.

Podem requerer o registro as associacdes, institutos e pessoas
juridicas representativas da coletividade legitimadas ao uso exclusivo do nome
geografico e estabelecidas no respectivo territério, na qualidade de substitutos
processuais.

O pedido de reconhecimento de indicacdo geografica devera ser
requerido em formulario proprio do INPI, referir-se-a a um uUnico nome
geografico, onde deverdo ser discriminadas as informacdes sobre o nome
geografico; a descricao do produto ou servico; e as caracteristicas do produto
ou servico. Além desses requisitos deverdao ser observados outros itens e
anexados: instrumento habil a comprovar a legitimidade do requerente;
regulamento de uso do nome geografico; instrumento oficial que delimita a area
geografica; etiquetas, quando se tratar de representacao grafica ou figurativa
da denominacao geografica ou de representacdao geografica de pais, cidade,

% BARBOSA, Denis Borges. Indicagbes geogréficas. Disponivel na internet via
http://denisbarbosa.addr.com/98.doc. Acesso em 29 de junho de 2006.
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regiao ou localidade do territério; procuracdo outorgada ao representante do
requerente, se for o caso, e; comprovante do pagamento da retribuicao
correspondente®’.

Além desses documentos, o pedido de reconhecimento de uma
indicacao de procedéncia deve conter ainda: a) elementos que comprovem ter
0 nome geografico se tornado conhecido como centro de extragdo, producao
ou fabricacdo do produto ou de prestacdo do servico; b) elementos que
comprovem a existéncia de uma estrutura de controle sobre os produtores ou
prestadores de servicos que tenham o direito ao uso exclusivo da indicacéo de
procedéncia, bem como sobre o produto ou a prestagdo do servigo distinguido
com a indicacao de procedéncia; e c) elementos que comprovem estar 0s
produtores ou prestadores de servicos estabelecidos na area geografica
demarcada e exercendo, efetivamente, as atividades de producdo ou de
prestacdo do servigo>e.

Requisitos especiais também sdo exigidos quando se trata de
reconhecimento do nome geografico como denominacdo de origem: a)
descricdo das qualidades e caracteristicas do produto ou do servico que se
devam, exclusiva ou essencialmente, ao meio geogréfico, incluindo os fatores
naturais e humanos; b) descricdo do processo ou método de obtencao do
produto ou do servico, que devem ser locais, leais e constantes; c) elementos
que comprovem a existéncia de uma estrutura de controle sobre os produtores
ou prestadores de servicos que tenham o direito ao uso exclusivo da
denominacao de origem, bem como sobre o produto ou a prestacédo do servigo
distinguido com a denominacdo de origem; e d) elementos que comprovem
estar os produtores ou prestadores de servicos estabelecidos na area
geografica demarcada e exercendo, efetivamente, as atividades de producao
ou de prestacdo do servico®.

No caso de pedido de registro de nome geografico ja reconhecido
como indicacao geografica no seu pais de origem ou por entidades/organismos
internacionais competentes, fica dispensada a apresentacdo dos documentos

7 Art. 6°, incisos | ao VIl da Resolugao 75/00.
% Art. 7°, § 1°da Resolugéo 75/00.
% Art. 7°, § 2° da Resolug&o 75/00.
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relativamente aos dados que constem do documento oficial que reconheceu a
indicagdo geografica, o qual devera ser apresentado em cépia oficial,

acompanhado de traducdo juramentada®.
11 PROCESSAMENTO DO PEDIDO

O pedido de registro de indicacao geografica, primeiramente, sera
submetido ao exame formal, durante o qual poderao ser formuladas exigéncias
para sua regularizacdo, que deverdao ser cumpridas no prazo sessenta dias,
sob pena de arquivamento definitivo do pedido de registro.

Concluido o exame formal do pedido de registro sera 0 mesmo
publicado, para apresentacdo de manifestacdao de terceiros no prazo de
sessenta dias. Decorrido o prazo fixado sem que tenha sido apresentada
manifestacdo de terceiros ou, se apresentada esta, findo o prazo para
contestacao do requerente, sera proferida decisdo confirmando ou negando
reconhecimento a indicagdo geografica. A decisdao que reconhecer a indicacao
geografica encerra a instancia administrativa.

Se indeferido o pedido cabe pedido de reconsideracdo ao Presidente
do INPI, no prazo de sessenta dias. A decisdo que reconhecer a indicagcao

geografica encerra a instancia administrativa.
11.1 CASOS DE INDICACOES GEOGRAFICAS NO BRASIL

No Brasil o INPI concedeu o primeiro registro de indicacao geografica
em janeiro de 2005. Foi uma identificacdo de procedéncia, “Vale dos
Vinhedos”, para identificar vinhos finos produzidos nessa regido. Analisando
esse primeiro registro de indicacdo geografica Camila Serrano Giunchetti
pondera:

“Mesmo com inovagdes comprovadas e com caracteristicas determinantes da
regido delimitada, Aprovale e Embrapa decidiram solicitar inicialmente ao

INPI o reconhecimento da regido como uma indicacdo de procedéncia, ou
seja, uma drea geografica simplesmente reconhecida pela produgdo e

0 Art. 8°da Resolugao 75/00.
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comercializacdo de vinhos finos. Essa estratégia foi adotada com a intengdo
de fortalecer as regras de controle de qualidade. Com a consolida¢do da
indicacdo de procedéncia e a certeza da qualidade diferenciada de seus

produtos, a Aprovale poderd requerer o reconhecimento da drea como uma

denominagdo de origem”."!

Outra indicacdo de procedéncia genuinamente brasileira foi a
concedida aos produtores de café da regiao do “Cerrado Mineiro” em margo de
2005. O “Cerrado Mineiro” é a primeira regido demarcada de café do Brasil,
sendo, também, oficialmente, a primeira indicacdo geogréafica de café do
mundo™.

A cachaga foi um outro caso interessante. Em 2001, com o aumento
das vendas no exterior da aguardente de cana-de-acucar destilada no Brasil,
intensificou-se o interesse em proteger o termo “cachaca” internacionalmente.
Diante das pressdes e interesses o governo brasileiro publicou o Decreto
4.062, de 21 de dezembro de 2001, o qual define as expressdes “cachaca”,
“Brasil” e “cachaca do Brasil” como indicagdes geograficas e da outras
providéncias.

Pelo decreto, o nome “cachaca” constitui indicacao geografica para os
efeitos, no comércio internacional, do art. 22 de TRIP’s. O nome geografico
“Brasil” constitui indicacao geografica para cachaca, sem prejuizo de usa-lo em
outros produtos e servicos.

O decreto prossegue afirmando serem essas expressoes protegidas de
uso restrito dos produtores estabelecidos no pais. O decreto nao foi a maneira
mais correta de lidar com a situagao, talvez fosse necessario a alteragao da Lei
de Propriedade Industrial, para conseguir abarcar o termo “cachaca”, que nao é
o nome do local de origem. E agora, mesmo apo6s a vigéncia do decreto,
permanece a duvida se “cachaca” deve ser considerada indicacao de
procedéncia ou denominacado de origem. Essa situagdo exposta é analisada
por Camila Serrano Giunchetti:

“(...) o decreto foi uma solucdo precdria para resolver imediatamente o
problema das exportacdes brasileiras da bebida. O procedimento mais
adequado teria sido a alteracdo da Lei de propriedade Industrial, incluindo

nela, (..) a possibilidade de registro de termos que ndo sejam
necessariamente o nome do local de origem do produto, no rol dos termos

* GIUNCHETTI, Camila Serrano, obra citada, p. 404.
*2 Informag&o disponivel na internet via http://www.cafedocerrado.org/br/index.php.

Revista Brasileira de Direito Internacional, Curitiba, v.4, n.4, jul./dez.2006



154

passiveis de prote¢do. Outra alteracdo necessdria seria a flexibilizagdo dos
critérios de delimitacdo geogréfica da drea, para abrabger produtores de todo
o pafs. Dessa forma, o 6rgdo competente pelo reconhecimento de indicacdes
geograficas, o INPI, poderia apreciar o pedido de registro de indicacdes
geograficas que usem termos ndo correspondentes ao local de origem, como
“cachaga”, por exemplo, e abranjam todo o territério nacional, conferindo,

assim, maior legitimidade e seguranga, tanto interna como externamente, ao

reconhecimento de indicacdes geogrificas deste tipo™*.

12 INDICACOES GEOGRAFICAS E POPULACOES TRADICIONAIS

A expressao populacdes tradicionais serd usada em uma acepcao
ampla englobando os povos indigenas*, os quilombolas®, além, das
populacbes que desenvolveram relagdes proprias e diferenciadas com a
natureza, como o0s pescadores, os castanheiros, as quebradeiras de coco
babacu, entre outros, populagdes em que o territério € um elemento essencial.

A Lei brasileira de Propriedade Industrial permite o reconhecimento de
indicacdes geograficas para produtos artesanais ou industrializados, portanto,
“0 artesanato de povos indigenas e polpas de frutas nativas processadas e

congeladas, e servigcos, como o turismo™®

podem ser registrados. Isso ocorre
porque a lei brasileira nado restringe o reconhecimento das indicacbes
geograficas a produtos alimenticios ou agricolas.

Um exemplo de um produto tipicamente brasileiro, que deveria ser
protegido para preservar suas caracteristicas regionais e culturais é o

artesanato do capim dourado.

*® GIUNCHETTI, Camila Serrano, obra citada, p. 406.
“* A Constituicdo Federal reconheceu a importancia do solo para os povos indigenas,
assegurando direitos originarios sobre os territérios que tradicionalmente ocupam. Assim esté
previsto no art. 231”Sao reconhecidos aos indios sua organizagao social, costumes, linguas,
crengas e tradi¢cdes, e os direitos originarios sobre as terras que tradicionalmente ocupam,
competindo a Unido demarca-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. § 1° - sédo
terras tradicionalmente ocupadas pelos indios as por eles habitadas em carater permanente, as
utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindiveis a preservagdo dos recursos
ambientais necessarios a seu bem estar e as necessarias a sua reprodugao fisica e cultural,
segundo seus usos, costumes e tradigdes. § 2° - as terras tradicionalmente ocupadas pelos
indios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas
do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.”
* 0 art. 68 dos Atos das Disposicdes Constitucionais Transitérias dispde “aos remanescentes
das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras €& reconhecida a
Eeropriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os titulos respectivos”.

GIUNCHETT]I, Camila Serrano, obra citada, p. 409.
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O capim dourado € uma planta que sé existe na regido do Jalapdo em
Tocantins, precisamente na comunidade de Mumbuca. As artesds locais,
remanescentes dos antigos quilombos, fazem com a palha bolsas, cestos,
cintos, pulseiras, bandejas, descansos e chaveiros, os quais ficam com a
aparéncia e o impressionante brilho do ouro, utilizam para isso técnicas
passadas de geracdo em geragao. Essas pecas, que sao compradas a pregos
muito baixos, ao serem revendidas no exterior podem alcancar a cifra de até
US$ 500,00 (quinhentos délares). A protecdo deste artesanato traria a
possibilidade de preservar as técnicas de producado local, além de trazer
progresso econémico, para uma regido que ainda enfrenta sérios problemas
sociais como a desnutricdo e a falta de saneamento basico®’.

A grande questao atualmente é a sustentabilidade ambiental, cultural e
econbmica do territorio das populagdes tradicionais, isso “inclui a gestao
sustentavel de seus recursos naturais e a continuidade de suas praticas
socioculturais coletivas, e de seus usos, costumes e tradi¢cdes, consagradores
da sua diversidade cultural™®.

Destarte, as indicacdes geograficas podem servir de instrumentos para
a diferenciacdo dos produtos gerados pelas populagdes tradicionais no
mercado, agregando-lhes valor.

13 CONCLUSAO

A atual Lei de Propriedade Industrial procurou acompanhar a natureza

fugaz, transitéria dos desenhos industriais, o0 que fez com que o exame de

4 ZARUR, Fernando. O brilho do capim dourado. Disponivel na internet via
http://www.brasiloeste.com.br/noticia/1182/jalapao-capim-dourado. Acesso em 29 de junho de
2006.

* SANTILLI, Juliana. As indicagbes geograficas e as territorialidades especificas das
populagdes tradicionais, povos indigenas e quilombolas. LAGES, Vinicius; LAGARES, Lea;
BRAGA, Christiano Lima (org). Valorizagdo de produtos com diferencial de qualidade e
identidade: indicacdes geograficas e certificagcbes para competitividade nos negécios. Brasilia:
Sebrae, 2005, p. 197.
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mérito fosse suprimido em um momento inicial, visando agilizar o processo.
Fato que pode chegar a situacdes indesejadas.

Ja as indicacbes geograficas se mostram como sinais distintivos que
agregam valor ao produto ou servico e geram riqueza. Atestam a originalidade,
e para o consumidor € uma garantia de identidade prépria e inconfundivel, por
essas caracteristicas os consumidores podem se sentir estimulados a pagar
um preco maior.

Um obstaculo que surge, e agora de natureza cultural, € que aqui no
Brasil ndo ocorre a valorizagdo de produtos diferenciados. Portanto, algum
esforco deve ser feito no sentido de esclarecer os consumidores a respeito dos
sinais distintivos.

Por fim, cumpre lembrar que o reconhecimento de uma indicacao
geografica apenas confirma a realidade. Algumas regides, que poderiam se
beneficiar do reconhecimento da indicacao geogréfica, ndo conseguem porque
apresentam estruturas arcaicas, que inviabilizam a gestdo das indicagdes
geograficas. E o reconhecimento apenas ocorre se houver autogestédo, controle
da qualidade e fiscalizacdo da producdo. Mudancas, tanto legislativas quanto
de politicas publicas, devem ser realizadas para se adequarem a realidade
brasileira.
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