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Introducao

O Acordo de Lisboa foi firmado originalmente em 1958, tendo sido alterado em 1967, na
versao do denominado Ato de Estocolmo de 1967. Ambos possuiam como foco a protegao
das Denominagoes de Origem. Posteriormente, foi feita uma nova versao, denominada Ato
de Genebra, de 2015 e que entrou em vigor em 2020, a qual estendeu essa protegao as
Indicagdes Geogréficas, flexibilizando alguns requisitos que constavam na versao do Ato

de Estocolmo.

O pais podera aderir tanto ao Acordo de Lisboa, na versao do Ato Estocolmo de 1967,
do qual hoje 29 paises sdo aderentes, quanto a versao do Ato de Genebra, de 2015, do qual

hoje 17 paises sdo aderentes, sendo que no total hoje sdo 30 membros ja que alguns paises

aderiram a ambos.

Figura 1 - Resumo de todos os membros

«H.

4. Lishon Apreement fir the Protection of Appellations of Origin and

their International Registration

Lishon Agreement (1958). revised al Stockholm (1967, and amended m 19749,

anl the Geneva Act (2015)
{Lishan Union}

Stwtus on May 11, 2023

State TGOy Date an which State ke on which State bacame party Date an which State 100
hecame party fo the o the Stockholn (or Lishan) Act hecame party 1o the
Agrectne Gieneva Act

African lntellocual Propery

COrganizatian (OAPY 4, - - - March | 5, 2023
Albamia . May & 2019 Stockholm:  May 8, 201% Fehruary 36, 2000
Algeria._.. July §, 1972 Stockholm:  Owetober 31, 1973 -

Besuin and Herzegovina. Tuly 4, 2013 Swckhalme  July 4, 2003
Bulgaria ...... August 12, 1973 Stockloln: — Aungust 12, 1973
Blurkina Fuso, Seplember 2, 1973 Stockhalm:  September 2, 1573 -
Cabo Verde 4., - - - July 6, 2022
Cambaodia® B . . February 26, 20040
Conga..... Movember 16, 1977 Stockhalm:  Movember 14, 1577 -
Cosla Rica July 30, 1947 Stockholm:  July 3L, 1997 =
- - - March |5, 2023
Seplember 25, 1966 Stockholm:  April 8, 1975 -
Crech Republic Jamuary 1, 1993 Stockhalm:  Jamuary 1, 1993 Seplember 1, 2022
Denmacratic People's Repull January 4, 2005 Stocklabme:  Jasuary 4, 2005 Fehruary 26, 2000
Mominican Republic ... January 17, 2020 Stockholm:  January 17, 2020 .
Enropean Unien: *,, - - - Fehruary 26, 2020
France September 25, 1964 Stockbolne:  August 12, 19738 Aprl 21, 2021
Geahom ... Jupe 10, 1975 Stockbolm:  Tune 10, 1975 -
Gioorgia ... Seplembor 23, 204 Swckbolme:  September 23, 2004 -
Crhuna® = = = February 3, 2022
Haiti oo Seplember 25, 1966 Lishon: Seprember 25, 1966 -
Hunpary .. BMarch 23, 1967 Siockhalm: October 31, 1973 Seplember 10, 2021
Iran (Eslamic Republic of)... Barch %, 200x Stockhalm:  March 9, 2006 -
larsel . September 25, 1966 Stecklalm:  October 31, 1973 -
[ — December 29, 19468 Sinckhalm:  April 24, 1877 -
Lo Peaple's Democratic Republic... - - - February 20, 2021
Mexico. ... Seplember 25, 1964 Siockhalm: January 246, 2001 =
Montenegra, Jupe: 3, 2006 Stockholme  June 3, 2006
Micar r Jupe 15, HIOR Stocklalmn: June 13, T006
Morth Moeeddmin ... Oglober &, 2010 Siockholm:  Owiober &, 2010 -
Oian - - - Jume 3, 2021
Penz Muy 16, 2005 Stockholm:  May 16, 2005 Oclober 18, 2022
Portugal ... Seplember 25, 1966 Stockholm:  April 17, 1991 -
Republic of Maldwva Apal 5, 201 Slockhalm: April 5, 2001 -
Russsian Federatioa® 789, - - - August 11, 2023
s £ s Fehruary 26, 2004
Jupe |, 1999 Smckhalme  June 1, 1598 -
January 1, 1993 Stockholm:  Jasuary 1, 1993 -
- - - December 1, 2021
Apel 30, 1975 Stockbolm:  Apdl 30, 1975 -
LT (T R Olober 31, 1973 Stockhalm:  October 31, 1573 July &, 2023
(Tatal: 413 (3K {18}
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Importante ressaltar que a adesdo pode se dar por pais ou por outra forma de
representagao regional, como é o caso da Unido Europeia (UE) e da African Intellectual
Property Organization (OAPI). Destaca-se que outros paises assinaram o acordo, mas nem

para todos o mesmo ja entrou em vigor.

Este documento objetiva trazer subsidios para dar apoio a tomada de decisao brasileira
referente a adesdo ou nao ao Ato de Genebra do Acordo de Lisboa. E nos pontos a
seguir, sdo explicitados os principais temas que devem ser observados, os quais foram

previamente acordados.

Figura 2 - Paises que aderiram ao Ato de Estocolmo e ao Ato de Genebra

R

"7

Net 2 member .Hrwﬂiﬁmm | hember of the Geneva Al ,‘Mrﬂrclml

Fonte: OMPI
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ENPI - Estratégia
Nacional de Propriedade
Intelectual

A ENPI foi estabelecida pelo DECRETO N° 10.886, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021, visando

atuar em sete eixos estratégicos (linhas de agao):

Eixo 1: Propriedade intelectual para a competitividade e o
desenvolvimento

Fomentar a geragao e o uso estratégico da propriedade intelectual em prol do interesse
nacional para a promogao da competitividade e do desenvolvimento de negdcios no Brasil e
no mundo. As agoes deste eixo sdo direcionadas a geragao e a agregagao de valor de Pl aos
bens, servicos e processos, que por sua vez resultardao em maior competitividade e geragao

de renda contemplando as especificidades e competéncias regionais.

Eixo 2: Disseminacao, formacao e capacitacao em
propriedade intelectual

Promoveracoes paradisseminaraculturadePlentreagenteseconémicos,consumidores,
comunidade académica e a sociedade em geral, com o propésito de tornar o sistema e suas
ferramentas conhecidas para inventores, criadores, cientistas e empresarios, bem como

formar e capacitar profissionais de diversas areas no tema.

Eixo 3: Governanca e fortalecimento institucional

Garantir o alinhamento, a articulagdo e a implementagao de agoes da ENPI com os
objetivos e as diretrizes das politicas de inovacao, desenvolvimento, competitividade e
cultura, bem como direcionar medidas para reestruturagao e fortalecimento das instancias

administrativas responsaveis pelos servicos de PI.

Eixo 4: Modernizagao dos marcos legais e infralegais

Tornar o ambiente regulatério de Pl mais transparente, seguro e previsivel em relagao
as demandas de um mercado global dinamico e inovador, e, sempre que possivel, simplificar

procedimentos para facilitar o acesso e o uso do sistema.

Ato de Genebra do Acordo de Lisboa



Eixo 5: Observancia e seguranca juridica

Conscientizar e esclarecer a sociedade a respeito da relevancia dos Direitos de
Propriedade Intelectual - DPI, incluindo as vantagens de se usufruir dos DPI e os prejuizos
decorrentes de sua violagao, e da necessidade de promover a sua protegao adequada;
fortalecer o ambiente de negodcios e a seguranga juridica no Brasil, inclusive no ambiente
digital, com medidas voltadas ao melhor aparelhamento e a organizagao dos érgaos judiciais
e de fiscalizagao; e coordenar agoes de repressao as infragées administrativas e penais

contra a propriedade intelectual.

Eixo 6: Inteligéncia e visao de futuro

Fomentar a produgao de analises prospectivas sobre o uso da Pl, com o propésito de
identificar tendéncias tecnoldgicas, desafios para a sua protecao sobre novas tecnologias
e novas formas de se apropriar de criagoes protegidas por DPI e estimular o uso das bases

de dados para apoiar a inovagao e a economia criativa.

Eixo 7: Insercao do Brasil no sistema global de PI

Fortalecer a insercao estratégica do Brasil nos foros internacionais de PI, estimular
a presenca de produgoes culturais e de inovagdes brasileiras no exterior e promover

ambiente de negdcios doméstico favoravel a atragao de investimentos estrangeiros.

O Ato de Genebra do Acordo de Lisboa é especialmente compativel com o

direcionamento dos Eixos 4 e 7.

Dentro da logica de atuagdo nos eixos acima, o Governo Brasileiro langou uma chamada
publica para receber sugestoes para a ENPI 2023-2025. A chamada gera oportunidade para
os principais atores relacionados a indicagdo geografica no Brasil enviarem sugestdes. Ao
final, a analise dos resultados podera trazer um dos indicativos do interesse das Indicagoes

Geograficas (IG) brasileiras em protegao internacional.
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Comparativo entre
TRIPS e Genebra/ Lisboa

Para compreender a diferenca entre o Acordo de Lisboa / Ato de Genebra e o previsto
no TRIPS, e como isso se relaciona com o que foi regulado na Lei n® 9279/1996, é necessario
compreender as bases de onde vieram as definicées que informam estes. Este item foi
desenvolvido com base nos acordos internacionais citados e na tese de doutorado “Signos

distintivos de origem: entre o velho e o novo mundo vitivinicola", de Kelly Lissandra Bruch.

A definigdo de “indicagdo de proveniéncia” ou “indicagdo de procedéncia” vem da
Convengao Unidao de Paris (1883), que, em suas diversas versoes, foi incorporando a
repressao a essa falsa indicagao de procedéncia, a qual foi mais detidamente tratada no

Acordo de Madri (1891), relativo as falsas indicagdes de procedéncia.

A CUP, em seu art. 10, e o Acordo de Madri, em seu artigo 1, relacionam esse conceito a

um produto proveniente de um determinado lugar, localidade, regiao ou Estado.

Nao se verifica nesta concepgdo a obrigatoriedade de o produto apresentar uma
caracteristica ou qualidades especificas, nem tdo pouco se exige a notoriedade ou a
reputagao desse nome geografico com relagdo ao produto. Todavia, ndo se trata de uma

defini¢ao positiva, mas sim do que seria uma falsa indicagdo de procedéncia.

Importante ressaltar que isso ndo tem qualquer relagdo com a “indicagao de origem” de

um produto, que esta mais relacionado com regras de origem.

A CUP, no original, em seu art. 10, estabelece:

Article 10 - False Indications: Seizure, on Importation, etc., of Goods Bearing False
Indications as to their Source or the Identity of the Producer

(1) The provisions of the preceding Article shall apply in cases of direct or indirect
use of a false indication of the source of the goods or the identity of the producer,
manufacturer, or merchant.

(2) Any producer, manufacturer, or merchant, whether a natural person or a legal entity,
engaged in the production or manufacture of or trade in such goods and established
either in the locality falsely indicated as the source, or in the region where such locality
is situated, or in the country falsely indicated, or in the country where the false indication
of source is used, shall in any case be deemed an interested party.
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O Acordo de Madri, no original, em seu art. 1, estabelece:

Article 1

(1) All goods bearing a false or deceptive indication by which one of the countries
to which this Agreement applies, or a place situated therein, is directly or indirectly
indicated as being the country or place of origin shall be seized on importation into any
of the said countries.

Esta mesma légica foi trazida ao Protocolo de Harmonizagdo de Normas sobre
Propriedade Intelectual no Mercosul, em matéria de marcas, indicagoes de procedéncia e
denominagao de origem (Decisdo 08/1995), que o descreveu de uma forma positiva no seu
art. 19, 2.

E foi esta logica que se trouxe diretamente para a Lei 9279/1996, em seu art. 177.

rotocolo de Harmonizagao Lei 9279/1996
2) Considera-se indicagdo de procedéncia Art. 177. Considera-se indicagao de
o nome geografico de pais, cidade, regido procedéncia o nome geografico de pais,
ou localidade de seu territério, que seja cidade, regiao ou localidade de seu territorio,
conhecido como centro de extragao, que se tenha tornado conhecido como centro
produgao ou fabricacao de determinado de extracao, producao ou fabricagao de
produto ou de prestagao de determinado determinado produto ou de prestagao de
servigo determinado servigo.

Por outro lado, a definicao de denominagao de origem, no ambito internacional, se
consolida com o Acordo de Lisboa de 1958, no seu art. 2, e continua o mesmo no Ato de

Estocolmo de 1967. Ha um aperfeigoamento no Ato de Genebra de 2015:

Acordo de Lisboa de 1958

Ato de Estocolmo de 1967 Ato de Genebra de 2015
Artigo 2° Artigo 2° - Objeto
1) Entende-se por denominagéo de origem, no [Denominagoes de origem e indicagoes
sentido do presente Acordo, a denominagéo geogréficas protegidas] O presente ato é
geografica de um pais, regido ou localidade aplicavel:

que serve para designar um produto dele
originario cuja qualidade ou caracteres sao
devidos exclusiva ou essencialmente no meio
geografico, incluindo os factores naturais e os
factores humanos.

(i.) A qualquer denominagao protegida na
parte contratante de origem, que consista
no nome, ou contenha o nome, de uma
zona geografica, ou outra denominagéao
conhecida como fazendo referéncia a essa
2) O pais de origem é aquele cujo nome, ou no zona, que sirva para designar um produto

qual esta situada a regido ou localidade cujo como sendo originario dessa zona geografica,
nome constitui a denominagao de origem que cuja qualidade ou caracteristicas resultem
deu ao produto a sua notoriedade. exclusiva ou essencialmente do meio

geografico, incluindo fatores naturais e
humanos, e que tenha conferido ao produto a
sua reputagao;
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O Protocolo de Harmonizagao de Normas sobre Propriedade Intelectual no Mercosul,
em matéria de marcas, indicagdes de procedéncia e denominagao de origem (Decisao
08/1995) e a Lei 9279/1996, seguiram a mesma defini¢gdo constante do Acordo Lisboa de
1958 / 1967, com excegéo do item 2 da defini¢io original:

Art.19 Art. 178
3) Considera-se denominagao de origem o Considera-se denominagao de origem o
nome geografico de pais, cidade, regido ou nome geografico de pais, cidade, regido ou
localidade de seu territério, que designe localidade de seu territério, que designe
produtos ou servigos cujas qualidades produto ou servigo cujas qualidades ou
ou caracteristicas devam-se exclusiva ou caracteristicas se devam exclusiva ou
essencialmente ao meio geografico, incluindo | essencialmente ao meio geografico, incluidos
fatores naturais ou humanos. fatores naturais e humanos.

A diferenca que consta entre estes, sdo as palavras “E" e o “OU", sendo que o Brasil

seguiu literalmente a definicao do Acordo de Lisboa, utilizando o E.

Deve ser ressaltado que o conceito de denominagdo de origem se diferencia
fundamentalmente do conceito de indicagdo de procedéncia ao relacionar a origem
geografica ao produto com qualidades ou caracteristicas que ele possua, que sejam
procedentes exclusiva ou essencialmente ao meio geografico. No caso da DO ha uma
ligagao mais profunda entre o produto e sua origem. Além disso, no Acordo de Lisboa e
na propria definigdo do Ato de Genebra também se ressalta a notoriedade advinda dessa
relagao. Ou seja, por ser diferenciado, o produto torna-se notério. Isso nao se encontra

explicito na legislagao brasileira.

O Acordo TRIPS diferiu bastante da légica que havia se estabelecido, trazendo uma nova
figura para os acordos internacionais, denominado de Indicagao Geografica. Esta abarca
conceitos presentes tanto na indicagio de procedéncia quanto na denominagao de origem.
E muitos paises tém optado entre apenas utilizar esta ou utilizar esta e a denominagao
de origem. O Brasil, dentre os paises do Mercosul, € o Unico que ainda usa indicagao de

procedéncia.

O TRIPS traz a seguinte definigao:

SEGCAO 3: INDICAGOES GEOGRAFICAS ARTIGO 22 Protegdo das Indicagbes Geograficas

1. Indicagbes Geograficas sdo, para os efeitos deste Acordo, indicagdes que identifiquem
um produto como origindrio do territério de um Membro, ou regido ou localidade deste
territério, quando determinada qualidade, reputagdo ou outra caracteristica do produto
seja essencialmente atribuida a sua origem geografica.

Ato de Genebra do Acordo de Lisboa



Considerando que o Brasil € signatario do TRIPS, é adequado verificar quais sdo os pontos
convergentes e divergentes entre este e o Acordo de Lisboa e o Ato de Genebra, visando

compreender quais obrigagoes a mais o Brasil estaria assinando ao aderir a um destes.

As diferengas fundamentais da definicao de Denominagao de Origem e de Indicagao

Geografica que precisam ser ressaltadas sao as seguintes:

Sigho

A denominagao de origem prevista no Acordo de Lisboa trata, necessariamente, de
“nomes geograficos” de um Estado, regido ou localidade. J4 a indicagao geografica do TRIPS
trata de uma “indicagdo” que identifique um Estado, regido ou localidade, nao havendo,

portanto, a necessidade de que esta seja, necessariamente, geografica.

O Ato de Genebra se aproxima mais do TRIPS, ao permitir que “qualquer denominagao”,
"que consista no nome, ou contenha o nome, de uma zona geografica, ou outra denominagao
conhecida como fazendo referéncia a essa zona, que sirva para designar um produto como

sendo originario dessa zona geografica”.

Aindicagao geografica Qualquer denominagao, que
A denominagao trata de uma “indicagao” consista no nome, ou contenha o
de origem trata, que identifique um Estado, nome, de uma zona geografica, ou
necessariamente, de regido ou localidade, nao outra denominagao conhecida como
“nomes geograficos” havendo, portanto, a fazendo referéncia a essa zona, que
de um Estado, regiao necessidade de que esta sirva para designar um produto
ou localidade. seja, necessariamente, como sendo originario dessa zona
geografica. geografica.

Mas ainda assim nao permitiriam um nome que nao tivesse claramente essa relacao, o

que é permitido no TRIPS.

Produto ou servico

DENOMINACAO DE ORIGEM

Na versao em inglés, o Acordo de Lisboa trata de protegao a um “product”, enquanto
o TRIPS trata da protegdo de um “good". Todavia, nas versdes em outras linguas oficiais do
TRIPS, tais como o francés e o espanhol, a traducao resulta em produto, do que se pressupde
que ambos tratem de produto e que, neste escopo, sua definigdo ndo obriga a protegao
minima também para servigos - no caso do TRIPS, e nem permite a protegao de servigos no

caso do Acordo de Lisboa. O Ato de Genebra referenda esse ponto do Acordo de Lisboa.
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INDICAGAO GEOGRAFICA

A definigdo de indicagdo geografica do Ato de Genebra também fala explicitamente de

produto, e, portanto, ndo engloba na sua possibilidade de protegdo uma IG de servigo.

Reputacao, qualidade ou outra
caracteristica

DENOMINACAO DE ORIGEM

Enquanto o Acordo de Lisboa determina que o produto deva apresentar uma qualidade
ou caracteristica diretamente relacionada com o meio geografico, em face de cuja relagao
se torne notorio, o TRIPS determina que o produto deve apresentar uma qualidade, uma
caracteristica ou uma reputacao relacionada com sua origem geografica. Isso quer dizer
que o TRIPS flexibiliza e amplia a possibilidade de protecao, especialmente quando permite
que apenas a reputagao seja suficiente para subsidiar uma indicagdo geografica. Assim,
em principio o TRIPS pode abarcar a Indicagdo de Procedéncia, que exige apenas uma
relagao com sua origem geografica. O TRIPS permite ainda que apenas uma qualidade ou
uma caracteristica, sem a notoriedade, sustente a protecao de uma indicagao geografica,

diferente do Acordo de Lisboa.

Essa mesma necessidade da presenga de reputagdo adicionada de qualidades ou

caracteristicas, ficou ainda mais clara no Ato de Genebra.

INDICAGAO GEOGRAFICA

A definicdo de Indicagdo Geografica do Ato de Genebra estd bastante préxima do TRIPS,
pois também utiliza o “ou” para separar qualidade, reputagéo e caracteristica. Assim, poder-
se-ia compreender que tanto o Ato de Genebra quanto o TRIPS permitiram que uma IG tivesse
apenas um destes requisitos presentes, desde que o mesmo resulte essencialmente de sua
origem geografica.

Fatores determinantes

DENOMINACAO DE ORIGEM

Enquanto o Acordo de Lisboa prevé que essas caracteristicas ou qualidades devam
estar relacionadas com o meio geografico, incluindo fatores naturais e humanos, o TRIPS
apenas determina que esses elementos devam ser, essencialmente, atribuidos a sua origem
geografica, ndo exigindo que ela seja decomposta nainfluéncia de fatores naturais e humanos

sobre o produto. O Ato de Genebra também inclui todos estes fatores determinantes.
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INDICACAO GEOGRAFICA

O Ato de Genebra, assim como o TRIPS, flexibiliza que apenas um dos fatores

determinantes esteja presente, desde que resultem essencialmente da sua origem

geogrifica.

Assim, com relagdao a definigdo, percebe-se que especialmente o Ato de Genebra

incorporou na definigdo de indicagao geografica o que se encontra no acordo TRIPS,

restando ainda restritiva no que tange a definigdo de denominagao de origem.

Contudo, outros pontos precisam ser comparados e sao relevantes para compreender

se o Ato de Genebra seria mais restritivo que o TRIPS. E para compreender melhor, essa

analise focara no Ato de Genebra. Ressalta-se que as previsoes relacionadas ao registro nao

foram consideradas, pois este nao é objeto do acordo TRIPS.

Enforcement

ACORDO TRIPS

ATO DE GENEBRA

Art. 22

2. Com relagao as indicagoes
geogréficas, os Membros
estabelecerao os meios legais para
que as partes interessadas possam
impedir:

Art. 1

1. [Teor da protegao] sob reserva do disposto no
presente ato, para cada denominagao de origem

ou indicagao geografica registrada, cada parte
contratante estabelece os meios juridicos para impedir:

a) a utilizacao de qualquer meio que,
na designagao ou apresentagao

do produto, indique ou sugira que

o produto em questdo provém de
uma area geografica distinta do
verdadeiro lugar de origem, de uma
maneira que conduza o publico a
erro quanto a origem geografica do
produto;

a) A utilizagao da denominagao de origem ou da
indicagao geografica

(i.) no que respeita a produtos de natureza idéntica a
daqueles a que a denominagao de origem ou a indicagao
geogréfica se aplica, que nio sejam originarios da zona
geografica de origem ou que ndo cumpram quaisquer
outros requisitos atinentes a utilizagdo da denominagao
de origem ou da indicagao geografica;

(ii.) no que respeita a produtos que ndo sejam de
natureza idéntica a daqueles a que a denominagao

de origem ou indicagio geografica se aplica, ou
servigos, caso essa utilizagao possa indicar ou sugerir
uma ligagao entre esses produtos ou servicos e

os beneficiarios da denominagao de origem ou da
indicagao geografica, e seja suscetivel de lesar os seus
interesses ou, quando aplicavel, devido a sua reputagao
na parte contratante em causa, essa utilizagao seja
suscetivel de prejudicar, reduzir de forma desleal ou
retirar beneficios indevidos dessa reputacao;
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Art. 15.

Cada parte contratante deve disponibilizar vias legais
de recurso eficazes para a protecao das denominagdes
de origem e indicagbes geograficas registadas e
assegurar que uma autoridade publica ou qualquer
parte interessada possa intentar processos judiciais
para garantir a sua protegao, quer se trate de uma
pessoa singular ou coletiva, e de uma entidade publica
ou privada, dependendo do seu ordenamento juridico
e pratica.

Em ambos os acordos fica estabelecido que os Estados Membros deverao estabelecer
meios legais para que as partes interessadas possam impedir terceiros de utilizar a IG/DO
indevidamente. O TRIPS foca isso visando o impedimento de indugdo ao erro quanto a

origem geografica do produto.

Ja o Ato de Genebra é bem mais detalhado. Além de impedir o uso para produtos
idénticos, também determina a necessidade de mecanismos que impecam a ligagao ou a
associagao de outros produtos ou servigos com a IG/DO, visando, em todos os casos, ndo

abalar a reputagao ou ainda impedir que eles se aproveitem da reputagao da IG/DO.

O Art. 15 é bastante preciso quando estabelece a necessidade do Estado Membro
disponibilizar vias legais de recursos eficazes para a protegdo, e menciona, embora nao

condicione, que isso permita que a autoridade pulblica assegure a protecao.

Ato de concorréncia desleal

Art. 22

2. Com relacao as indicagoes geograficas, os
Membros estabelecerao os meios legais para
que as partes interessadas possam impedir:

b) qualquer uso que constitua um ato de
concorréncia desleal, no sentido do disposto
no artigo 10bis da Convengao de Paris(1967).

Neste item, apenas o TRIPS faz mengao expressa de que o Estado Membro do acordo
deva estabelecer meios legais que impegam atos de concorréncia desleal, fazendo mengao

expressa a CUP. O Ato de Genebra ndo menciona.
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Inducao a erro

ACORDO TRIPS ATO DE GENEBRA
Art. 22 Art. 11
4. As disposigoes dos paragrafos 1,2 e 3 1. [Teor da protecao] Sob reserva do disposto
serao aplicadas a uma indicagdo geografica | no presente ato, para cada denominagao de
que, embora literalmente verdadeira no origem ou indicagdo geografica registada, cada
que se refere ao territério, regido ou parte contratante estabelece os meios juridicos

localidade da qual o produto se origina, dé | paraimpedir:
ao publico a falsa ideia de que esses bens

.. L b) Qualquer outra pratica suscetivel de induzir
se originam em outro territério.

o consumidor em erro quanto a verdadeira
origem, proveniéncia ou natureza do produto.

Ambos os acordos mencionam a necessidade de norma legal que vise evitar a indugao
a erro, seja com relagao a origem do produto, a natureza do produto, seja dando ao

consumidor ou ao publico a falsa ideia de que o produto se origina de outro territério.

Marca de terceiro

ACORDO TRIPS ATO DE GENEBRA

Art. 22 Art. 11

3. Um Membro recusara ou invalidara, ex
officio, se sua legislagao assim o permitir, ou
a pedido de uma parte interessada o registro
de uma marca que contenha ou consista

em indicagao geografica relativa a bens nao
originarios do territério indicado, se o uso

da indicagdo na marca para esses bens for de
natureza a induzir o publico a erro quanto ao
verdadeiro lugar de origem.

3. [Utilizagdo numa marca comercial] Sem
prejuizo do disposto no artigo 13.°, n.° 1,
uma parte contratante deve, ex officio se

a sua legislagao o permitir, ou a pedido de
uma parte interessada, recusar ou anular o
registo de uma marca comercial posterior
se a utilizagdo da mesma resultar numa das
situagoes a que se refere o n.? 1.

Art. 23

2. O registro de uma marca para vinhos que
contenha ou consista em uma indicagao
geogréfica que identifique vinhos, ou para
destilados que contenha ou consista em

uma indicagao geografica que identifique
destilados, sera recusado ou invalidado,

ex officio, se a legislagdo de um Membro
assim o permitir, ou a pedido de uma parte
interessada, para os vinhos ou destilados que
nao tenham essa origem.
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ACORDO TRIPS ATO DE GENEBRA

Art. 24

7. Um Membro podera estabelecer que qualquer
requerimento formulado no ambito desta
Segao, relativo ao uso ou registro de uma marca,
deve ser apresentado dentro de um prazo de
cinco anos apos tornado do conhecimento geral
naquele Membro o uso sem direito da indicagao
protegida, ou apos a data do registro da marca
naquele Membro, desde que a marca tenha sido
publicada até aquela data, quando anterior a
data na qual o uso sem direito tornou-se do
conhecimento geral naquele Membro, desde
que a indicagao geografica ndo seja utilizada ou
registrada de ma fé.

Art.13

4. [Medidas de salvaguarda em caso de
notificagdo de retirada de recusa ou de
concessao de protegao] Sempre que uma
parte contratante que tenha recusado

os efeitos de uma inscrigdo no registo
internacional ao abrigo do artigo 15.°,
alegando uma utilizagado por uma marca
comercial prévia ou outro direito, como
referido no presente artigo, notificar a
retirada dessa recusa ao abrigo do artigo
16.%, ou a concessao de protecao, ao abrigo
do artigo 18.°, a consequente protegao da
denominagao de origem ou da indicagao
geografica nao deve prejudicar esse direito
ou a sua utilizagao, salvo se a protegao for
concedida na sequéncia do cancelamento, nao
renovagao, revogagao ou anulagao do direito.

Oart. 22, item 3 do TRIPS determina a recusa ou invalidade de um registro de uma marca
que contenha uma indicagio geografica, mas esta disposi¢ao nao é absoluta. Isso porque o
art. 24, item 7, autoriza que o Estado Membro limite em cinco anos o prazo durante o qual a
utilizagado incorreta de uma IG como marca pode ser questionada, contando-se esse periodo
a partir do momento no qual o uso da indicagao protegida tornou-se de conhecimento

geral, ou do momento da Clausula do Avo.

Essa ressalva sé nao se aplica em caso de ma-fé, situagao na qual o questionamento

pode ocorrer a qualquer tempo.

Poroutrolado, o TRIPS é mais rigido quando se trata de uma marca que esteja relacionada

a vinhos e destilados. E neste caso poderia ser invalidada ex officio.

Ja o Ato de Genebra parece ser mais duro e para todos os produtos ao determinar - se a
legislagao interna permitir — a recusa ou anulagao ex officio ou a pedido de um interessado,

de uma marca relacionada a qualquer IG.
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Resta saber qual a abrangéncia dessa determinagao considerando a legislagdo interna.
Além disso, prevé a possibilidade de retirar a recusa do registro de uma IG se aquilo que

impedia o registro - uma marca anterior - nao mais impedir.

Excecao referente ao registro de marca

ACORDO TRIPS ATO DE GENEBRA

Art. 24 Art.13

5. As medidas adotadas para implementar | 1. [Direitos prévios das marcas comerciais] O
esta Secao nao prejudicarao a habilitagdo disposto no presente ato nao prejudica uma

ao registro, a validade do registro, nem marca comercial previamente requerida ou
o direito ao uso de uma marca, com base registada de boa-fé, ou adquirida pelo uso,
no fato de que essa marca é idéntica de boa-fé, numa parte contratante. Sempre
ou similar a uma indicagdo geografica, que a legislagao de uma parte contratante
quando essa marca tiver sido solicitada preveja uma excegao limitada aos direitos
ou registrada de boa-fé, ou quando conferidos por uma marca comercial, de tal
os direitos a essa marca tenham sido forma que a marca existente previamente
adquiridos de boa-fé mediante uso: possa, em determinadas circunstancias, ndo

permitir ao seu proprietario impedir que uma
denominagao de origem ou uma indicagao
geografica registada obtenha protegéo ou seja
utilizada nessa parte contratante, a protegao

a) antes da data de aplicagao dessas
disposi¢oes naquele Membro, segundo
estabelecido na Parte VI,

ou b) antes que a indicagao geografica da denominacgao de origem ou da indicagao
estivesse protegida no seu pais de geografica registada nao limitara de nenhuma
origem; outra forma os direitos conferidos por essa

marca comercial.

O art. 24, item 5, do TRIPS determina que uma marca solicitada ou registrada, idéntica
ou similar a uma indicagao geografica, nado sera invalidada ou recusada se tiver sido usada de
boa-fé, ou, quando os direitos referentes a essa marca tenham sido adquiridos de boa-fé,
se isso se tiver dado antes da data de aplicagao da protegao estabelecida pelo TRIPS na sua
Parte VI. Essa disposigao causou muitas duvidas referentes a forma de aplicagao da marca.
Trata-se da denominada “clausula do avd” ou dos “pecados do passado”, em que se permite

a continuidade do uso de um direito se esse foi adquirido de boa-fé.

Além disso, a clausula a que se alude permite um direito de uso e uma validade do
registro da marca, mas ndo um direito de exclusividade sobre ela. Esse artigo ndo obriga
a se promover a protecao de uma indicagdo geografica se uma marca igual ou similar
foi registrada de boa-fé. Mas, se permitir a protegao, presume-se, automaticamente, a
coexisténcia entre a marca registrada e essa nova protegao para a indicagao geografica

estrangeira.

De qualquer maneira, essa coexisténcia ndo podera induzir o publico em erro, nem se

caracterizar como concorréncia desleal.
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Por fim, essa disposicao deve ser aplicada tanto para o regime geral quanto para o
regime especial de protegao, ou seja, também para vinhos e destilados, posto que nao ha

qualquer ressalva em contrario.

O Ato de Genebra preserva esta disposigao e abre também a possibilidade do Estado
Membro estabelecer internamente que uma marca previamente registrada pode impedir
o registro de uma indicagdo geografica. Por outro lado, prevé que o registro posterior de

uma |G nado pode impedir ou restringir direitos do titular da marca.

Uso de termo retificador

ACORDO TRIPS ATO DE GENEBRA

Art. 23 Art. 1

1. Cada Membro provera os meios legais
para que as partes interessadas possam
evitar a utilizagdo de uma indicagao
geografica que identifique vinhos em

2. [Teor da protegao no que respeita a
determinadas utilizagoes] O n®. 1, alinea a), aplica-
se igualmente a utilizagdo da denominagao de
origem ou da indicagao geografica equivalente

vinhos néo originarios do lugar indicado
pela indicacao geografica em questao,
ou que identifique destilados como
destilados nao originarios do lugar
indicado pela indicagdo geografica em
questdo, mesmo quando a verdadeira

a sua imitagao, mesmo que seja indicada

a verdadeira origem do produto ou que a
denominagao de origem ou indicagao geografica
seja utilizada de forma traduzida ou acompanhada
de termos como «estilo», «género», «tipo»,
«maneira», «imitagdo», «método», «como

origem dos bens esteja indicada

ou a indicacao geografica utilizada

em tradugao ou acompanhada por
expressoes como “espécie”, “tipo”,
“estilo"”, “imitagao"” ou outras similares.

produzido em», «como», «semelhante», ou
outros termos analogos (1).

Declaragao acordada relativa ao artigo 11.°, n.° 2:
Para efeitos do presente ato, considera-se que,
quando determinados elementos da denominagéo
ou indicagao que constituem a denominagao de
origem ou indicagio geografica tém um carater
genérico na parte contratante de origem, a sua
protegao ao abrigo do presente nimero ndo

é exigivel nas restantes partes contratantes.
Para maior seguranga, a recusa ou a anulagao de
uma marca comercial, ou a constatagao de uma
infragdo nas partes contratantes nos termos do
artigo 11.° ndo pode basear-se no elemento que
tem um carater genérico.

No caso dos termos retificadores, enquanto o TRIPS prevé a impossibilidade de uso de
termos como “tipo"” apenas para IGs de vinhos, se estes nao forem da area geografica, o
Ato de Genebra estende isso para todos os produtos. Essa € uma das clausulas que pode
ser considerada como “TRIPS plus” em relagao ao que propde o Ato de Genebra. Além da
impossibilidade dos termos retificadores, mesmo que a verdadeira origem seja ressaltada,

o Ato também impede o uso de tradugdes.
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Homoénimo

ACORDO TRIPS ATO DE GENEBRA

Art. 23

3. No caso de indicagdes geograficas homonimas
para vinhos, a protecao sera concedida para cada
indicagado, sem prejuizo das disposi¢oes do paragrafo
4 do Art. 22. Cada Membro determinara as condigbes
praticas pelas quais serao diferenciadas entre si

as indicagoes geograficas homonimas em questao,
levando em consideragdo a necessidade de assegurar
tratamento equitativo aos produtores interessados e
de nao induzir a erro os consumidores.

Nao ha previsao especifica no Ato de Genebra sobre possibilidade de convivéncia entre

IGs homonimas, o que no TRIPS s6 é previsto quando se trata de vinhos.

Nao retroacao de protecao e relacao com
outros acordos

ACORDO TRIPS ATO DE GENEBRA

Art. 24 Art. 1
3. Ao implementar as disposigoes | art. 10 - 3. [Relagdo com outros instrumentos] Nenhuma
dessa Segao, nenhum Membro disposigao do presente ato pode derrogar a quaisquer
reduzira a protegéo as indicagdes | obrigagdes que vinculem as partes contratantes
geograficas que concedia no entre si, ao abrigo de quaisquer outros instrumentos
periodo imediatamente anterior internacionais, nem afetar quaisquer direitos de uma
a data de entrada em vigor do parte contratante ao abrigo de outros instrumentos
Acordo Constitutivo da OMC. internacionais.

Art. 10

2. [Protecao ao abrigo de outros instrumentos] As
disposigdes do presente ato em nada afetam qualquer
outra protecao que uma parte contratante possa conferir
as denominagdes de origem e indicagbes geograficas
registadas ao abrigo da sua legislagao nacional ou
regional, ou de outros instrumentos internacionais

O art. 24, item 3 do TRIPS é claro em afirmar que nenhum Estado Membro podera
reduzir a protecao as indicagoes geograficas que tenha concedido antes da entrada em

vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

No mesmo sentido o Ato de Genebra estabelece que nenhuma disposigao do acordo

derrogaria quaisquer obrigagdes entre as partes ou outra protegdo que uma parte ja
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tenha conferido por meio de sua legislagao nacional ou outros instrumentos internacionais.
E neste caso se poderia pensar na ndo derrogagio do disposto, por exemplo, no acordo

Mercosul - Unido Europeia no que toca as |G - se e quando este entrar em vigor.

Excecao: Clausula do avo

ACORDO TRIPS ATO DE GENEBRA

Art. 24

4. Nada nesta Segao exigira que um
Membro evite o uso continuado e similar
de uma determinada indicagdo geografica
de outro Membro, que identifique vinhos e
destilados em relagao a bens e servigos, por
nenhum de seus nacionais ou domiciliarios
que tenham utilizado esta indicagao
geogréfica de forma continuada para esses
mesmos bens e servigos, ou outros afins, no
territério desse Membro (a) por, no minimo,
10 anos antes de 15 de abril de 1994 ou, (b)
de boa fé, antes dessa data.

Art. 17

1. [Opgao de concessao de periodo transitorio]
Sem prejuizo do disposto no artigo 13.°,
sempre que uma parte contratante ndo tenha
recusado os efeitos de uma inscri¢gdo no
registo internacional alegando a utilizagao
prévia por um terceiro, tenha retirado tal
recusa ou tenha notificado uma concessao de
protecao, pode, se a sua legislagao o permitir,
conceder um periodo definido de acordo com
o disposto nos regulamentos, para que seja
posto termo a essa utilizagao.

Esta disposicao, prevista no TRIPS, trata-se de uma excegao, e deve ser aplicada para
toda a segao, incluindo a protegao geral (art. 22) e a protegao especial (art. 23), embora seu
foco seja vinhos e destilados. Determina o art. 24, item 4, que nenhum Estado Membro tem a
obrigagao de evitar o uso continuado e similar de uma indicagdo geografica de outro Estado
Membro, especialmente, para vinhos e destilados, se um de seus nacionais ou domiciliados a
utiliza, de forma continuada, pela mesma pessoa e para os mesmos bens por, no minimo, 10

anos antes de 15 de abril de 1994 ou, de boa-fé, antes dessa data.

Esta disposi¢ao ndo encontra similitude no Ato de Genebra e apenas prevé que o Estado
Membro podera dar um periodo de transigao para cessar o uso da IG ou DO que tiver

sido solicitada, se nao tiver considerado o termo de uso genérico, conforme previsto no
art. 12 do Ato.
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Uso comum ou termo genérico

ACORDO TRIPS

ATO DE GENEBRA

Art. 24

6. Nada nesta Segao obrigara um Membro
aplicar suas disposigdes a uma indicagao
geografica de qualquer outro Membro
relativa a bens e servigos para os quais

a indicagao pertinente seja idéntica ao
termo habitual em linguagem corrente
utilizado como nome comum para os
mesmos bens e servigos no territério
daquele Membro.

Art. 12

Sob reserva do disposto no presente ato, nao
se pode considerar que as denominagdes de
origem e indicagdes geograficas registadas
adquiriram um carater genérico (2) numa parte
contratante.

Declaragao acordada relativa ao artigo 12.°:
Para efeitos do presente ato, considera-se

que o disposto no artigo 12.° ndo prejudica

a aplicagao das disposi¢oes do presente ato
respeitantes a utilizagdo prévia, na medida

em que, antes do registo internacional, a
denominagao ou indicagdo que constitui

a denominagao de origem ou indicagao
geografica pode ja ser genérica, total ou
parcialmente, numa parte contratante que nao
a parte contratante de origem - por exemplo,
porque a denominagao ou indicagao, ou parte
dela, é idéntica a um termo correntemente
utilizado como designagao comum de um
produto ou servigo nessa parte contratante, ou
é idéntica a designagao comum de uma casta de
uva na parte contratante em causa.

Art. 24

6.Nada do previsto nesta Secao obrigara
um Membro a aplicar suas disposigoes

a uma indicagao geografica de qualquer
outro Membro relativa a produtos de
viticultura para os quais a indicagao
relevante seja igual ao nome habitual
para uma variedade de uva existente no
territério daquele Membro na data da
entrada em vigor do Acordo Constitutivo
da OMC.

Art. 13

3. [Direitos baseados numa denominagao

de variedade vegetal ou de raga animal] O
disposto no presente ato nao prejudica o
direito que assiste a qualquer pessoa de utilizar
uma denominagao de variedade vegetal ou de
raga animal no ambito de operagdes comerciais,
exceto se essa denominacgao for utilizada de
modo a induzir o publico em erro.

Adesignagao genérica, nome comum ou vulgar, apresenta uma denominagao que deixou

de ser distintiva para se tornar descritiva de um determinado bem.

Nesse sentido, o art. 24, item 6, do TRIPS, determina que nao ha obrigagao em proteger,
sob o ambito dos artigos 22 a 24, uma indicagdo que, embora represente em outro Estado
Membro uma IG, constitua uma indicagao idéntica ao termo habitual em linguagem
corrente, utilizado como nome comum para os mesmos bens e servigos no territério do

Estado Membro.
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O Ato de Genebra estabelece como regra geral que uma IG registrada nao pode se
tornar um termo genérico ou de uso comum. Todavia, se no pais onde se fara o registro
da IG o termo ja for de uso genérico, dessume-se que o registro podera ser recusado,

especialmente com base na nota explicativa.

De maneira mais especifica, a segunda parte do item 6 do art. 24 do TRIPS estabelece
que, com relagao a produtos da viticultura, se houver uma indicagdo que se constitua em
indicagao geografica, em um Estado Membro, e se ela estiver sendo utilizada como nome
habitual para uma variedade de uva em outro Estado Membro, quando da data de entrada
em vigor do acordo constitutivo da OMC, esse outro Estado nao é obrigado a protegé-la

como indicacao geografica, podendo continuar a utiliza-la como variedade de uva.

Ja o art. 13.3 do Ato de Genebra nao é tao claro quanto o TRIPS. E diz que se podera
continuar a usar o nome de uma variedade vegetal ou raga, com excegao se isso induzir o

consumidor em erro. Assim, faz transparecer que seriam estas passiveis de registro.

Patronimico
Art. 24 Art. 13
8. As disposicoes desta Secao nao 2. [Nome pessoal utilizado comercialmente]
prejudicardo de forma alguma o direito de O disposto no presente ato nio prejudica
qualquer pessoa de usar, em operagoes o direito que assiste a qualquer pessoa de
comerciais, seu nome ou o de seu utilizar, no ambito de operagdes comerciais,
predecessor no negdcio, exceto quando esse | o seu nome ou o nome do seu antecessor
nome for utilizado de maneira que induza o comercial, exceto se esse nome for utilizado
publico a erro. de modo a induzir o publico em erro.

O art. 24, item 8 do TRIPS reconhece o direito de a pessoa utilizar o préprio nome ou
o de seu predecessor nas operagoes comerciais, salvo se esse uso for com o propésito
de induzir o publico em erro. Esse proposito deve ser analisado com base na intengao da

pessoa que pretende utilizar o referido nome, posto que o objetivo é proteger o publico.

Essa previsdo também se encontra prevista no Ato de Genebra, também prevendo que

isso ndo sera permitido se induzir o publico em erro.
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Tempo de protecao e cancelamento

ACORDO TRIPS

ATO DE GENEBRA

Art. 8

1. [Causalidade] As inscrigoes

Art. 8

2 [Cancelamento]

no registo internacional sdo
validas indefinidamente,
entendendo-se que a protegdo
de uma denominagao de
origem ou indicagao geografica
inscrita no registo deixa de ser
necessaria se a denominagao
que constitui uma denominagao
de origem ou indicagao
geografica ja ndo estiver
protegida na parte contratante
de origem.

a) A autoridade competente da parte contratante de origem
ou, no caso previsto no artigo 5.°, n.° 3, os beneficiarios ou a
pessoa singular ou coletiva a que se refere o artigo 5.%, n.° 2,
alinea i), ou a autoridade competente da parte contratante
de origem, pode, a qualquer momento, solicitar a Secretaria
Internacional o cancelamento da inscrigao no registo
internacional em causa.

b) No caso de a denominagédo que constitui uma
denominagao de origem registada ou de indicagdo que
constitui uma indicacao geografica registada ja ndo estar
protegida na parte contratante de origem, a autoridade
competente da parte contratante de origem deve requerer
o cancelamento da inscrigao no registo internacional.

O Ato de Genebra estabelece como regra o prazo indeterminado da protegao das
IGs, bem como prevé a hipotese de cancelamento do registro e a necessidade do Estado
Membro comunicar o cancelamento. Ja o TRIPS, que sequer prevé a obrigatoriedade de

registro, nao trata destes pontos.

Nao protecao

ACORDO TRIPS ATO DE GENEBRA

Art. 24 Art. 8

9. Nao havera, neste Acordo,
obrigagao de proteger
indicagoes geograficas que ndo
estejam protegidas, que tenham
deixado de estar protegidas ou
que tenham caido em desuso no
seu pais de origem.

1. [Causalidade] As inscri¢bes no registo internacional

sdo validas indefinidamente, entendendo-se que a
protecao de uma denominagao de origem ou indicagao
geogréfica inscrita no registo deixa de ser necessaria se a
denominagao que constitui uma denominagao de origem
ou indicagdo geografica ja nao estiver protegida na parte
contratante de origem.

A Ultima excegao, prevista no art. 24, item 9 do TRIPS, refere-se a ndo obrigacao de
proteger indicagoes geograficas que nao estejam protegidas no Estado de origem, que
tenham deixado de ser protegidas ou, ainda, que tenham caido em dominio publico em seus

Estados de origem. Algo equivalente se encontra no Ato de Genebra no art. 8, 1.

Em resumo, considerando a analise comparativa feita entre os acordos, verifica-se que,
em linhas gerais, o Ato de Genebra é mais protetivo que o TRIPS as IG/DO, e pode, portanto,

ser mais restritivo do que se prevé como usos autorizados por terceiros.
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Comparativo entre
Acordo Mercosul - UE e
Genebra/Lisboa

Buscando fazer uma comparagao entre o que foi negociado no Acordo Mercosul — Uniéo
Europeia (AMUE) e o que esta previsto no Ato de Genebra, alguns pontos podem ser trazidos.

De um lado, ha pontos semelhantes em ambos, o que significa que o Brasil terd que se
adequar a estes pontos independente de aderir ao Ato de Genebra, se o AMUE entrar em vigor.
Mas também ha pontos diversos, que podem apresentar subsidios para se optar ou nao pela

referida adeséo.

Reconhecimento das IGs

Em ambos os Acordos € estabelecido um procedimento prévio para analise e protegao
das IGs ja existentes. E previsto também um procedimento para o reconhecimento de
novas |G (art. XX-34 AMUE). Todavia, no Ato de Genebra este procedimento encontra-se

mais claro.

Enforcement

O Acordo Mercosul-UE traz que:

“As partes deverao fornecer os meios legais para as partes interessadas poderem
fazer valer os seus direitos em relagao as IGs, mediante agoes administrativas apropriadas
implementadas pelas autoridades publicas e por meio de processo judicial, de acordo com
o sistema de cada pais (art. XX-37 AMUE)." Este ponto é semelhante ao disposto no art. 15

do Acordo de Genebra.

Em ambos os acordos fica estabelecido que os Estados Membros deverao estabelecer
meios legais para que as partes interessadas possam impedir terceiros de utilizar a IG/DO

indevidamente.

E o Acordo Mercosul-UE ainda acrescenta que deve haver meios apropriados para
controle de importagao, exportacao e marketing dos produtos que tenham nomes

correspondentes aos das |G protegidas no Acordo (art. XX-38 AMUE).
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Inducao a erro e Concorréncia Desleal

O Acordo Mercosul-UE proibe:

* qualquer uso ou qualquer indicagao que possa sugerir ou indicar que um produto
seja originario de uma area diferente da verdadeira, visando evitar o engano ao

consumidor;

e qualquer ato que possa implicar em concorréncia desleal de acordo com a CUP, art.
10 bis (art. XX-35, 1AMUE);

* qualquer uso direto ou indireto comercial, de um nome protegido ou que explore
a reputagao da IG (art. XX-35, 2, a AMUE), além de qualquer mal uso, imitagao, ou
praticas usadas para iludir o consumidor (art. XX-35, 2, c AMUE).

O art.11-1do Ato de Genebra apenas foca em impedir qualquer outra pratica suscetivel
de induzir o consumidor em erro quanto a verdadeira origem, proveniéncia ou natureza do

produto, ndo citando especificamente a questdo da concorréncia desleal.

Termo retificador (tipo, método, imitacao)

O Acordo MERCOSUL - UE estabelece a impossibilidade de uso de termo retificador,
mesmo que a origem verdadeira esteja ressaltada, ou mesmo que o uso seja de uma tradugao
do nome (art. XX-35, 2, b AMUE). O mesmo dispositivo € previsto no Art. 11-2 do Ato de

Genebra, inclusive se esse termo for traduzido.

Marcas x IG

Com relagao ao conflito entre marcas e IG, é previsto no Acordo MERCOSUL - UE que
o membro devera recusar, indeferir ou anular marcas que contenham |G para produto,
inclusive se for similar, se o pedido de registro for apés o reconhecimento da IG no Pais.
(art. XX-35, 3, a AMUE).

Para as IG ja reconhecidas isso deve ser considerado a partir da entrada em vigor do
Acordo. E para as marcas, a data que conta é da publicagao para oposi¢ao - e nao a data do
depdsito (art. XX-35, 3, b AMUE).

No caso das novas |G a serem reconhecidas, de acordo com o art. 34, a data da
solicitagao do pedido ao Membro é que conta para que novas marcas nao possam mais ser
depositadas. (art. XX-35, 3, c AMUE)

No Ato de Genebra, art. 11 -3, também ha a previsao da obrigatoriedade de recusar uma

marca posterior, se uma IG foi anteriormente registrada. Mas nao ha nenhuma ressalva de
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que isso seja apenas para produtos similares, o que da a entender que a recusa para novas

marcas seria para todas as classes do Acordo de Nice.

Com relagao a anterioridade de marcas, o Acordo MERCOSUL - UE prevé que as partes
devem proteger |G mesmo que existam marcas prévias. Essas marcas poderao ser utilizadas,
renovadas e novas variagoes poderao ser protegidas. Mas nem a IG nem a marca podem ser

utilizadas de forma que possa confundir o consumidor (art. XX-35, 3, d AMUE).

No caso do Ato de Genebra, uma marca anterior pode ser motivo para recusa de uma
IG (Art. 13-1 AG). Ja no caso do Acordo MERCOSUL - UE, as partes nao sio obrigadas a
proteger uma IG, se ja houver uma marca famosa, de prestigio, e isso levar a confusao, ou

seja, ndo cabe a todas as marcas. (art. XX-35, 3, e AMUE).

Raca e Variedade Vegetal

O Acordo MERCOSUL - UE estabelece que nada impedird o uso por uma parte de
termos que sejam uma raga animal ou variedade vegetal, se esta ja existia no pais antes
da entrada em vigor do acordo. (art. XX-35, 4 AMUE). No mesmo sentido dispoe o Ato de

Genebra (art. 13. - 3 AG), permitindo a convivéncia.

Homonimos

Com relagao a nomes homoénimos, o Acordo MERCOSUL - UE estabelece que se existe
IG para produtos da mesma categoria, de acordo com a classificagdo de Nice, estes poderao
coexistir, desde que ndo cause confusao ao consumidor (art. XX-35, 8, a AMUE). Nao ha

previsao sobre homoénimos no Ato de Genebra.

Casos particulares

O Acordo MERCOSUL - UE também traz tratamentos diferenciados para casos
particulares, que se referem ao uso de boa-fé com disposigoes especificas (Gorgonzola,
Grana, Gruyere, Fontina, Parmesao, Steinhdger, Genebra, Queso manchego, Grappa)
conforme especifica o art. XX-35, 9 AMUE. Nao ha nenhuma previsdo como esta no Ato

de Genebra.

Patronimico

OAcordo MERCOSUL - UE estabelece que podera continuara ser utilizado o sobrenome
da pessoa ou de seus antecessores, inclusive para fins comerciais, se esse colidir com uma
IG, salvo se induzir o publico a erro (art. XX-35, 12 AMUE). Neste mesmo sentido dispoe o
art. 13-2 do Ato de Genebra.
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Nome comum

O Acordo MERCOSUL - UE estabelece que nada impedird o uso por uma parte de
termos que sejam um nome comum associado ao produto no Pais. (art. XX-35, 5 AMUE).
Também estabelece que a Parte nao sera obrigada a registrar um nome que seja de uso
comum associado ao produto no Pais. (art. XX-35, 6 AMUE). Se uma tradugao é idéntica a
uma |G ou é conhecida como o nome comum do produto, o acordo ndo pode prejudicar o
direito de nenhuma pessoa de usar esse termo associado ao produto (art. XX-35, 7 AMUE).

Nao ha previsao especifica como esta no Ato de Genebra.

IG Genérica

Ja comrelagao as |G poderem se tornar genéricas, o Acordo MERCOSUL - UE estabelece
que as |G que foram reconhecidas nos termos do acordo ndo poderao se tornar genéricas
(art. XX-35, 10 AMUE). Neste mesmo sentido dispoe o art. 12 do Ato de Genebra.

IG que deixaram de ser protegidas e tempo
de protecao
O Acordo MERCOSUL - UE estabelece que ndo ha obrigagdo de proteger IG que

deixaram de ser protegidas nos seus territérios de origem (art. XX-35, 11 AMUE). No mesmo

sentido dispde o art. 8-1 do Ato de Genebra.

OAcordo MERCOSUL - UE nao falaemtempo de protegao ou necessidade de renovagao.
Ja o Ato de Genebra afirma no art. 8-1 que as inscrigdes no registro internacional sio validas

indefinidamente.

Tipos de produtos que podem ser
abrangidos

Certamente o ponto mais dissonante é a impossibilidade de protegado no acordo
Mercosul-UE de produtos ndo agroalimentares (art. XX-33 item 5 e art. XX 36 AMUE). Ja no
Ato de Genebra nao ha essa vedagao e a protegao se da de acordo com a legislagao nacional

de cada pais signatario, havendo, portanto, a possibilidade de protecao de produtos nao

agroalimentares, nos paises que assim dispuserem.

IG de Servicos

Ambos nao preveem a protegéo para IG de servigos, conforme art. XX-33, 5, a AMUE
eart. 2AG.
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Em resumo, pode-se concluir que ha muitas semelhangas entre ambos os acordos, com
excegao do fato de que o Ato de Genebra nao proibe a protegao de IG que nao sejam

agroalimentares (a excegao de |G de servigos).

O que se percebe é que, apods a entrada em vigor - se e quando isso acontecer - do
Acordo Mercosul - Unido Europeia, pouco a mais sera necessario para que o Brasil proceda
a adesao do Ato de Genebra, pois o nivel de protegao ja tera sido elevado pelo primeiro. Por
outro lado, enquanto o Acordo Mercosul - Unido Europeia ndo entra em vigor, grande sera
a mudanga necessaria para aderir ao Ato de Genebra. Ademais, pequena sera a margem de
negociagao do Brasil perante a Unido Europeia (relativamente ao AMUE) se a adesao ao Ato

de Genebra preceder ao AMUE.
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Experiéncia brasileira
do Protocolo de Madrid
para marcas

No trabalho de mestrado intitulado “ANALISE DA UTILIZAGAO PELOS BRASILEIROS DO
PROTOCOLO DE MADRI" de autoria de Rosangela Pacheco Barros, defendido em margo
de 2023, cujo foco era compreender como os brasileiros estavam utilizando o referido
instrumento para depdsito de marcas em outros paises, verificou-se, mediante pesquisa
realizada na plataforma Madrid Monitor da WIPO que entre a implementagao do Protocolo
de Madri no Brasil, 02/10/2019 e 01/09/2021, o Brasil foi designado em 18.763 depdsitos

internacionais, mas somente 204 depositantes brasileiros utilizaram o Protocolo.

Esses nimeros demonstram que o uso por brasileiros do Protocolo de Madri foi

significativamente inferior ao uso feito por nacionais de outros paises membros.

Os Estados Unidos figuraram como os maiores depositantes estrangeiros e como o

principal pais designado por brasileiros.

Nos graficos abaixo, detalha-se os paises nos quais o Brasil mais realizou depdsitos e os

paises que foram origem dos depdsitos realizados no Brasil.

Grifico 2 - Paises Designados tendo o Brasil como Escritério de Origem (periodo 02/10/2019 a 01/09/2021):
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Legenda 1:
AU: Austrilia

CA: Canada

CH: Suiga

CN: China

CO: Colémbia
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PI da Unido
Europeia
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Fonte: Barros, 2023
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Grafico 3 - Vinte Maiores Paises Depositantes tendo o Brasil como Pais Designado
(periodo 02/10/2019 a 01/09/2021):
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Fonte: Barros, 2023.

O referido trabalho identificou que os brasileiros que buscam a protegao de suas marcas

em outros paises estao utilizando pouco o sistema do Protocolo de Madri.

Visando compreender esta baixa utilizagao, o estudo mostrou alguns provaveis motivos
apontados por empreendedores brasileiros, e dentre os quais destacou que: uma parcela
destes nao possui interesse em proteger suas marcas no mercado internacional, e a falta
de conhecimento sobre a existéncia, as caracteristicas e o funcionamento desse sistema

marcario internacional.

Assim, verifica-se que, por parte dos usuarios do sistema, o desinteresse no mercado
internacional ou o desconhecimento do funcionamento do Protocolo de Madri podem ser

possiveis motivos para sua utilizagao (BARROS, 2023).

O trabalho também buscou informagodes junto a escritérios de propriedade intelectual,
para compreender se estes, ao auxiliar no uso do Protocolo de Madri, também identificaram
outras situagoes que levaram a baixa adesao. Os escritdrios de maneira geral apontaram que
esse sistema nao € vantajoso financeiramente em relagao a honorarios e que ha elevados
custos decorrentes da necessidade de apresentagao de Manifestagdo a Oposigao ou ao

Ataque Central que retiram possivel vantagem do Protocolo de Madri (BARROS, 2023).

Assim, esses pontos acabam desmotivando os escritorios a apresentarem esta

alternativa aos clientes.
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A pesquisa identificou, ainda, que situagdes relacionadas a Oposigao, Ataque Central,
Recurso e as respectivas manifestagoes estdo dentre as regras que mais precisam ser
melhoradas, ou seja, que poderia haver facilitagao no uso do Protocolo de Madri (BARROS,
2023). Para maiores informagodes sobre “Ataque Central” o (art. 6, do Protocolo de Madri)

deve ser consultado.

Por outro lado, o estudo também trouxe outras conclusdes que confirmaram o

entendimento da literatura:

no sentido de que o Protocolo de Madri é a opgao mais barata para a
Przygoda protegdo de marcas em outros paises, bem como que o Ataque Central
(2019) é visto como uma das principais desvantagens do Protocolo de Madri,

devendo tal tema ser objeto de melhorias normativas pela WIPO

Ballagh no sentido de que o Protocolo de Madri se torna mais barato quando
(2020) utilizado para proteger marca em mais de trés paises

Bellé e Cadore | no sentido de que as empresas passam a ter mais interesse em proteger
(2019) suas marcas apds estarem mais “consolidadas” no mercado

Estes dados sao interessantes para se fazer uma comparagao com a possivel adesao ao

Ato de Genebra do Acordo de Lisboa e possiveis pontos que podem ser identificados:

Comparando com o que aconteceu com o Protocolo de Madri, pode haver uma
possivel baixa adesao de IG brasileiras e um aumento significativo de pedidos
estrangeiros para serem analisados pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(INPI), e isso impactaria as andlises dos pedidos no Brasil;

Uma diferenga: enquanto no Protocolo de Madrid se paga uma taxa para cada pais
2 designado, no Acordo de Lisboa se paga uma taxa Unica para se fazer o registro em
todos os paises - e uma taxa adicional pode ser cobrada por alguns paises;

Uma aproximacgao entre os dois acordos: em ambos os casos, se houver manifestagao
ou indeferimento, sera necessario responder a estas individualmente considerando
as leis de cada um dos Estados Membros e no sistema deste. E isso pode onerar
substancialmente o registro;

O interesse no mercado internacional: se ndo houver compradores nos mercados
de destino e se nao houver a internacionalizagdo da empresa ou da |G, pouco valor
de fato tera o registro no exterior. Efetivamente poucas |G brasileiras buscaram seu
4 reconhecimento no exterior e se conhece apenas o éxito do Vale dos Vinhedos na
Uniédo Europeia até a presente data. Em face disso, questiona-se se a existéncia do
Acordo incentivaria mais depdsitos ou se efetivamente haveria interesse das IG, o
que sera discutido em item especifico;

Assim como o Protocolo de Madrid, o Acordo de Lisboa também podera estar sujeito
ao desconhecimento do mecanismo de depdsito no exterior.
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Desafios
Administrativos do INPI

Analisar o montante de pedidos apoés
adesao ao Acordo

Quando da adesao ao Acordo, todos os pedidos serdo depositados e o pais tera 1 ano
(podendo ter mais 1 ano, totalizando, portanto, 2 anos, se solicitado expressamente na
negociagao) para aceitar ou rejeitar os pedidos internacionais ja depositados a luz do ato de
Genebra (Artigo 29.4 do Ato de Genebra e Artigo 9.1 do Regulamento Comum). Aqueles em

que nao houver recusa expressa durante este periodo serdo considerados como aceitos.
Fluxo de pedidos apds adesd@o ao Acordo

Adesao do pais ao Acordo

\ 4

Os pedidos sao encaminhados pela Secretaria Internacional
da OMPI para a Autoridade do pais aderente

\ 4

0 pais tem um ano ou dois para analisar todos os pedidos
que ja estao depositados

\ 4

0 pais podera aceitar ou recusar fundamentadamente
o pedido, comunicando a Secretaria Internacional

\ 4

Em caso de recusa, o titular do pais de origem do pedido
pode recorrer de acordo com a legislagao do pais de destino
diretamente no pais

\ 4

0 pais podera rever posteriormente a recusa do pedido

Apos essa fase inicial, novos pedidos poderao ser depositados e recebidos pelos paises

membros, conforme o fluxo abaixo.
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Fluxo de novos pedidos de IG/Denominagdo de Origem (Do)

0 pedido de registro é depositado junto a Secretaria
Internacional da OMPI e encaminhado para os paises

\ 4

0 pais tem um ano para analisar o pedido

\ 4

0 pais podera aceitar ou recusar fundamentadamente o
pedido. E devera comunicar a Secretaria Internacional

\ 4

Em caso de recusa, o titular do pais de origem do pedido
pode recorrer de acordo com a legislag¢ao do pais de destino
diretamente no pais

\ 4

0 pais podera rever posteriormente a recusa do pedido

Aumento da demanda interna de IG e backlog
crescente no departamento de marcas

O INPI vem experimentando um crescente aumento de demandas tanto na analise
de marcas como de Indicagoes Geograficas. Somado a isso, o periodo de 10 anos sem a
realizagao de um concurso publico, proporcionou uma redugao significativa do seu quadro

de pesquisadores e analistas de IG.

Visando contornar o déficit de pessoal, o Ministério do Desenvolvimento, Industria,
Comércio e Servigos publicou em sua conta oficial no Twitter (@MDICoficial) em 16-06-
2023, que o Governo Federal autorizou a realizagao de concurso com 120 vagas para o INPI,

conforme imagem abaixo:

> = MDIC &
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CONFIRMADO

MDIC tera dois novos
concursos publicos

(82 INPI: 120VAGAS
(€3 INMETRO: 100VAGAS




De acordo com noticia acessada no portal do INPI, no dia 12 de junho de 2023, o
presidente interino do Instituto se reuniu com o Ministro do Desenvolvimento, Industria,
Comeércio e Servigos para tratar sobre os seguintes temas: estatisticas do exame de marcas
e patentes, ampliagdo do orgamento de 2023 do Instituto, avangos no requerimento de

concurso publico e projetos de lei que fortalegam o or¢amento do INPI. (https://www.gov.

br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/presidente-interino-do-inpi-se-reuniu-com-

o-ministro-geraldo-alckmin). Oportuno registrar que uma eventual adesao ao Acordo de

Lisboa/Ato de Genebra somente obtera ganhos quantitativos e qualitativos relacionados
a tratativa relatada, se ela estiver contemplando também as necessidades de pessoal

advindas da adesao ao acordo internacional.

Reunioes com o INPI

Em contato com o INPl através de reuniées on-line realizadas nos meses de maio e agosto
de 2023, o Pesquisador, Tecnologista em Propriedade Industrial, André Tibau, demonstrou
preocupagao com a hipétese da adeséo ao acordo de Lisboa/Ato de Genebra ser realizada
em curto prazo. O servidor apontou os seguintes pontos como principais motivos para a

necessidade de cautela nos eventuais encaminhamentos pré-adesao ao acordo.

Primeiramente o pesquisador apresentou que a questao de pessoal do INPI &, de fato,
uma preocupagao relevante. Entretanto, ndo € possivel quantificar o esforgo necessario em
termos de recursos humanos sem entender quais serdo as diretrizes p6s-adesao. Isso foi

colocado ja que sao possiveis dois caminhos, conforme apontado por Tibau.

Por um lado, dada a necessidade dos pedidos de registro de |G via Sistema de Lisboa
serem examinados em até 12 meses pelo INPI, confrontando com a média de exame de um
pedido de IG que é de 20 meses, talvez seja necessaria a criagao de uma “fila exclusiva”
de IG, diferente daquela que engloba os pedidos de registro depositados via processo de
registro ordinario junto ao INPI, o que nao necessariamente seria o ideal. A outra opgao
seria os pedidos internacionais que forem recebidos gozarem de algum tipo de prioridade
para que seja possivel despacha-los dentro do prazo acordado de 12 meses, na fila ja

existente, o que também nao se pode dizer que seria um cenario preferencial.

Ressalta Tibau que o prazo de 12 meses é incompativel com a rotina atual do INPI,
salvo se ndo houvesse um tratamento igual aos dispensados aos processos nacionais, ou
seja, caso o exame feito pelo INPI dos pedidos enviados via Sistema de Lisboa nao seja tao
criterioso como o exame dos pedidos realizado segundo a norma atual de registro de IG no
Brasil, como de fato aparenta ser o processo descrito pelo Regulamento do Acordo, sem
as garantias da Lei 9279/1996 e Portaria_INPI_PR N° 4, de 12 de janeiro de 2022, tais como:
“O requerente € legitimado a pedir um registro de IG no Brasil? “O controle da produgao é
feito?" “Existe um Caderno de Especificagoes Técnicas ou documento analogo que preveja
todos os parametros exigidos para um registro nacional no Brasil?" “Lisboa e Genebra ndo

exigem isso!".
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Outras questoes foram apresentadas pelo pesquisador do INPI como possiveis
incompatibilidades do acordo com a legislagao atual: “aceitaremos uma IG que nao seja um

nome geografico, por exemplo?"

No sistema internacional de Madrid, de fato, se analisa o mérito das marcas perante a
legislagao brasileira. No caso de Lisboa, com a legislagdo atual ndo parece possivel fazer
isso sem recusar todos ou a maior parte dos pedidos. Sem falar que o valor previsto para o
registro das |G brasileiras através do acordo (CHF 1000,00) é muito alto, considerando que
BRL 590,00 pelo protocolo de pedido nacional de IP ja € um valor que algumas associagoes

tém dificuldades para custear.

Em resumo, o tecnologista entende que, a primeira vista, “antes da adesao a Lisboa,
parece ser necessario refletir sobre uma eventual alteracao e adaptagao da legislagao

nacional sobre o tema, de modo a adequa-la aos requisitos do tratado”.
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Estimativa sobre
quantidade de pedidos
que serao recebidos no
Brasil

O Sistema de Lisboa para o Registro Internacional de Denominagoes de Origem e de
Indicagbes Geograficas oferece um meio simplificado para protegao de uma indicagao
geografica ou uma denominagao de origem. Através de um procedimento de registro Unico
e de um conjunto de taxas, a protegdo pode ser obtida em varios paises (e em organizagoes
internacionais, como a Unido Europeia) cobertos pelo Sistema de Lisboa. (https://www.
wipo.int/ip-outreach/pt/ipday/2021/toptips/lisbon system.html

Ainda de acordo com o Portal Internacional da OMPI, para se tornar um signatario
do Acordo de Lisboa e/ou do Ato de Genebra, um instrumento de ratificagdo ou acesso
ao acordo e/ou ato deve ser depositado junto a OMPI, através do seu Diretor Geral. A
adesao torna-se efetiva apos passarem 3 meses apos o Diretor Geral da OMPI notificar os

outros Estados membros. Vide exemplo de documento de acesso em https: //www.wipo.int/

export/sites/www/lisbon/en/docs/lisbon_2022_4.pdf referente a Republica Tcheca.

O pedido devera ser protocolado no “International Bureau” da OMPI através do
formulario oficial e devera ser assinado pela autoridade competente que esta apresentando.
Beneficiarios ou seus representantes devem enderegar os seus pedidos a autoridade
competente (INPI, no caso). Apos verificagao preliminar, a autoridade competente pode
entao submeter a OMPI, e entao, tornar-se o ponto focal para todo tipo de comunicagao
relativa a IG (como por exemplo, recusas, registros, etc). Através do Ato de Genebra, os
paises contratantes também podem utilizar uma declaragao especifica para autorizar
beneficiarios a protocolar pedidos diretamente a OMPI sem intermediagao da autoridade

competente (INPI, no caso). Essa opgao € chamada de “protocolo direto”.

O formulario para o pedido de registro internacional, bem como outros formularios

importantes podem ser visualizados em https: //www.wipo.int/lisbon/en/forms/ .

Por meio do Acordo de Lisboa/ Ato de Genebra foram solicitados 1260 pedidos até
16/05/23. Destes, 207 foram cancelados, 639 tiveram recusa por parte de algum pais e 242

foram concedidos.
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1260

Pedidos solicitados

207 242 639
CANCELADOS ~ CONCEDIDOS ~ ALGUMA RECUSA

Alguns paises recusam os registros internacionais devido a existéncia de marcas
registradas que poderiam conflitar com os registros de IG, como por exemplo, o pedido
AO 1003 da IG EMILIA / DELLEMILIA, enviado pela Itélia, o qual foi recusado pela Costa
Rica, pela existéncia do registro anterior da marca Emilia. O México indeferiu o registro
solicitado pelo Peru (AO 893), devido a pré-existéncia da marca "CAFE VILLA RICA". Como
serd explicitado em segdo especifica, a Lei n. 9279/1996 silencia sobre o tema e a regra geral
tem sido de que o Brasil ndo impega o registro de uma IG em face a existéncia de marca

registrada anteriormente ao pedido.

Outros paises recusaram pelo fato de o pedido infringir alguma norma interna, como
é o caso do Ira referente as denominagoes de origem de bebidas alcodlicas, que sao

proibidas no pais.

Ainexisténcia do amparo de uma ferramenta para registro internacional, como o Acordo
de Lisboa, ndo tem sido impeditiva para que algumas IG brasileiras fossem em busca do
reconhecimento fora do pais. Através de articulagoes individuais, as |G Vale dos Vinhedos
e Camarao da Costa Negra sdo exemplos de tentativas de reconhecimento em outras
jurisdigoes. Até o momento, apenas o Vale dos Vinhedos obteve o registro no exterior para
os seus vinhos, especificamente na Unido Europeia. Ja o Camarao da Costa Negra realizou
tentativa, mas ainda sem éxito. Os documentos relacionados podem ser visualizados na

pagina a seguir.

Figura 3 - Lista de indicagdes geograficas de vinhos de paises terceiros

10.5.2007 (e ] Jornal Oficial da Unido Europeia € 106/72

Lista de indicagdes geogrificas de vinhos de paises terceiros

BRASIL
Designagio geogrifica . Disposisiio do pais rerceiro """"‘l:":fi:’ pals
Vale dos Vinhedos Decreto-Led n.® 1355 de 30.12.1994 22.11.2002

Lei de Propriedade Industrial n.” 9279 de 14.5.1996
Resolugio do Instituto Nactonal da Propriedade Industrial n. 752000
Registro da indicagio geogrifica n. 1G 200002
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Figura 4 - Pedido de registro do Camarao da Costa Negra

B =t roesiznzapsoaras - 2amsr20za
EUROPEAN COMMISSION
DRECTORATE-GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
- Directorate F - Crutraack, Research f Geographical Indications
The Director

Brussels
AGRIF YESP agri.f3(2023)3938842

Subject: "Camario da Costa Negra" (BR-PDO-0005-0991)
Application for registration of the name pursuant to
Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the
Council on quality schemes for agricultural products and foodstuffs

Dear Madam,

Having completed our scrutiny pursuant to Asticle 50{1) of Regulation (EU) Mo
115142012, of the application referred to above, we conclude that the application does not
fulfil the requurements under the Regulation.

Please find annexed to this letter the grounds on which we base this finding.

A letter requesting further clanfications was sent on to you on 23 July 2014 and 9 March
2020, addressed to Ms. Ana Soeiro, Secretaria Geral da QUALIFICA, who was acting as
a contact person of the applicant group (Associagio dos carcinicultores da Costa Negra —
ACCN) vis-d-vis the European Commission.

We have not received a reply to our questions, nor a revised version of the single document.
In these cucumstances DG AGRI wall launch the procedure for the adoption of a formal
Commission decision rejecting your application pursuant to Article 52(1) of Regulation
(EU) No. 1151/2012 if we recerve no further reaction from your senices within two
months of receipt of thas letter.

We would also like to inform your services of the possibility to withdraw the application.
The application may be re-submutted at the later stage.

Se por um lado duas IG brasileiras ja buscaram a protegao no exterior, verifica-se que
em 16/05/2023 o Brasil tinha recebido 36 pedidos internacionais para protegao, dos quais,
9 foram concedidos e 21 ainda estdo em exame ou pendentes de decisio, sendo que 6 foram

indeferidos.

Ato de Genebra do Acordo de Lisboa




Grafico 1- Registros para protegao de IG
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Pedidos enviados para o exterior Pedidos recebidos no Brasil

No formato disponivel atualmente, pode-se deduzir que existe um maior interesse
dos estrangeiros em proteger suas |G no Brasil, do que necessariamente uma demanda

brasileira para proteger as IG no exterior.

Com isso pode-se concluir que a inexisténcia atual de um acordo internacional nao
esta sendo impeditivo para que os paises acessem o sistema de registro de IG no Brasil. O
caminho inverso, ou seja, o Brasil registrando suas |G no exterior, embora haja um caso de

sucesso, ainda ocorre em carater muito reduzido.
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Custo para lG
brasileiras solicitarem
pedido internacional de
reconhecimento

Atualmente o registro internacional de uma IG, através do protocolo de Lisboa, requer o
pagamento Unico de 1000 CHF (mil francos suigos), como regra geral, independentemente
do ndmero de paises designados. Algumas excegdes sao previstas. Aqui abordaremos a
possibilidade do interessado brasileiro se beneficiar de um valor especial para o pedido de
protegao por essa via, bem como a possibilidade de se estabelecer uma taxa adicional para

determinados paises designados.

O art. 7, inciso 3, do Ato de Genebra, estabelece que:

A Assembleia fixa as taxas reduzidas aplicdveis a determinadas inscri¢bes no registro
internacional de denominagées de origem e de indicagbes geograficas, em particular
quando a parte contratante de origem é um pais em desenvolvimento ou um pais menos
desenvolvido.”

Estas taxas diferenciadas sdo destinadas a paises designados como “least developed
countries” ou paises menos desenvolvidos, de acordo com o documento LI/A/35/3 e a
INFORMATION NOTICE N° 4/2023 do Acordo de Lisboa. O Brasil ndo esta indicado na

lista dos paises menos desenvolvidos, a qual pode ser acessada em: https://unfccc.int/

resource/ldc/documents/Idcbyregion.pdf

Na 13° Sessédo Extraordinaria, de 24/09/2018, a Assembleia da Unido de Lisboa, decidiu

por uma redugao de 50% sobre as taxas a serem pagas pelos paises menos desenvolvidos.

Assim, constatou-se que podem ser estabelecidas diferentes taxas com valor especial e

uma das diferenciagdes é o desconto de 50% por cento.

Outra diferenciagdo é estabelecida para paises especificos. De acordo com a “Rule 8(2)
(b)" do Common Regulation, um Estado Membro pode solicitar a OMPI que seja pago a
ele uma taxa individual com objetivo de cobrir os custos dos exames substantivos de cada

registro internacional.

Buscando-se nosite da OMPI, verificou-se que alguns paises e a organizagao internacional
(OAPI), abaixo referenciados, fazem uso dessa prerrogativa e estabeleceram um custo

adicional para os solicitantes de exames substantivos de cada registro internacional.
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Figura 5 - Taxas individuais ao abrigo da Lei de Genebra do Acordo de Lisboa

Taxas (francos
Pais/1GO suigos) Tipo
Organizacao Africana de 750 Taxa individual para cada
Propriedade Intelectual (DAPI) registro internacional
cabo verde 70 Taxa individual para cada
registro internacional
Cambaoja 98 Taxa individual para cada
registro internacional
Gana 392 Taxa individual para cada
registro internacional
Samoa 187 Taxa individual para cada

registro internacional

Fonte: WIPO, 2023

Cabe esclarecer que fazem parte da OAPI os seguintes paises:

1- Benin

2- Burkina Faso

3- Camardes

4- Republica Centro-Africana

5- Camaroes

6- Congo

7- Costa do Marfim
8- Gabao

9- Guiné

10- Guiné Bissau

11- Guiné Equatorial
12- Mali

13- Mauritania

14- Niger

15- Senegal

16- Chade

17- Togo

Pode-se concluir que em principio o Brasil nao faria jus ao desconto de 50% (cinquenta
porcento) sobre o valor para fazer o pedido, mas ele poderia indicar um valor adicional
para realizar os exames substantivos de cada registro internacional. Por outro lado, deve-se
explicitar que a taxa para depésito junto a OMPI corresponde a um pagamento Unico de
1000 CHF (mil francos suigos), mas a este valor podem ser acrescidas taxas adicionais,

conforme ja relatado.




IG de servico e IG
Cachaca

Porto Digital (Unica IG de servico registrada
no Brasil até o momento), e eventuais novos
pedidos do tipo, ficarao fora da protecao via
Ato de Genebra

Embora o Portal da OMPI afirme que os membros do Sistema de Lisboa podem
obter protegdo efetiva para suas denominagdes de origem e indicagdes geograficas,
independentemente da natureza dos bens a que se aplicam, no ambito dos outros membros
do Sistema, essa afirmativa nao é valida de forma absoluta. Existem diversos pedidos de
bebidas alcodlicas recusados pelo membro Ira, por exemplo, considerando que o pais ndo
permite a comercializagao e consumo de bebidas alcodlicas e em decorréncia nao permite

a protegao de um signo distintivo com esta finalidade.

Além disso, o Ato de Genebra deixa bastante claro tanto nas definigdes quanto em
diversas mengoes, que a protegao se refere a "goods” ou produtos, ndo havendo mengao a

servigos. Vemos isso através do comparativo do artigo 2 do Ato, em trés idiomas, a seguir:

Inglés
Article 2 Subject-Matter

[Appellations of Origin and Geographical
Indications] This Act applies in respect
of:

(i) any denomination protected in the
Contracting Party of Origin consisting of
or containing the name of a
geographical area, or another
denomination known as referring to
such area, which serves to designate a
good as originating in that geographical
area, where the guality or characteristics
of the good are due exclusively or
essentially to the geographical
environment, including natural and
human factors, and which has given the
good its reputation; as well as

(ii) any indication protected in the
Contracting Party of Origin consisting of
or containing the name of a
geographical area, or another indication
known as referring to such area, which
identifies a good as originating in that
geographical area, where a given quality,
reputation or other characteristic of the
good is essentially attributable to its
geographical origin.
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Francés

Article 2 Objet
(1) [Appellations d'origine et indications

géographiques] Le présent Acte s'applique &
I'égard de:

(i.) toute dénomination protégée dans la partie

contractante d'origine, constituée du nom
d'une aire geographique ou comprenant ce
nom, ou toute autre dénomination connue
comme faisant référence & cette aire,
servant & désigner un produit qui est
originaire de cette aire géographique, dans
les cas ol la qualité ou les caractéres du
produit sont dus exclusivement ou
essentiellement au milieu géographigue,
comprenant les facteurs naturels et les
facteurs hurnains, et qui a donné au produit
sa notoriété; et

(ii.) toute indication protégée dans la partie

contractante d'origine, constituée du nom
d'une aire géographique ou comprenant ce
nom, ou toute autre indication connue
comme faisant référence a cette aire,
servant & identifier un produit comme étant
originaire de cette aire géographique, dans
les cas ol une qualité, réputation ou autre
caractéristique déterminée du produit peut
&tre attribuée essentiellement a son origine
géographique.

Espanhol
Articulo 2 Materia

1) [Denominaciones de origen e
indicaciones geogréaficas] La presente
Acta se aplica a:

i) toda denominacion protegida en la Parte
contratante de origen que consista en el
nombre de una zona geografica o que
contenga dicho nombre, u otra
denominacidn conocida por hacer
referencia a dicha zona, que sirva para
identificar un producto como originario de
dicha zona geogréfica, cuando la calidad o
las caracteristicas del producto se deban
exclusiva o esencialmente al medio
geografico, comprendidos los factores
naturales y humanos, y que hayan dado al
producto su reputacicn; asi como a

ii) toda indicacion protegida en la Parte
contratante de origen gue consista en el
nombre de una zona geogréafica o que
contenga dicho nombre, u otra indicacion
conocida por hacer referencia a dicha
zona, que identifique un preducto como
originario de esa zona geogréfica, cuando
determinada calidad, reputacion u otra
caracteristica determinada del producto
sea imputable fundamentalmente a su
origen geogréfico.



Assim, se na versao oficial em inglés poderia restar divida sobre se o termo “good”
englobaria produtos e servigos, pelas versoes, também oficiais, em francés e espanhol, fica

claro que a protegao somente se refere a produtos.

Portanto, ndo se vislumbra a possibilidade de estar contemplada a protegdo de IGs de

servigos nesse Acordo.

IG Cachaca (Decreto Presidencial) -
perspectivas no Acordo

Por outro lado, com relagao a IG Cachaga, a definigdo do Ato de Genebra é mais ampla,
inclusive, que a legislagdo brasileira, pois tanto para Denominagdo de Origem quanto
para Indicagdo Geografica ele nao restringe a protegao ao “nome geografico”, como por
exemplo, restringe a Lei 9279/1996. Mas refere-se também a “another denomination known
as referring to such area” no caso de DO e a “or another indication known as referring to

such area" no caso de IG, conforme o art. 2, |, i e ii do Ato de Genebra:

i) any denomination protected in the Contracting Party of Origin consisting of or
containing the name of a geographical area, or another denomination known as referring
to such area, which serves to designate a good as originating in that geographical area,
where the quality or characteristics of the good are due exclusively or essentially to the
geographical environment, including natural and human factors, and which has given the
good its reputation; as well as

(ii) any indication protected in the Contracting Party of Origin consisting of or containing
the name of a geographical area, or another indication known as referring to such
area, which identifies a good as originating in that geographical area, where a given
quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its
geographical origin.

Isso pode significar que nao haveria uma restrigdo para a protegao da IG Cachaga,
inclusive porque o item 2 do referido art. 2, refere que a area de origem pode consistir no

territério inteiro da Parte Contratante de Origem, o que seria o caso da Cachaga do Brasil.

(2) [Possible Geographical Areas of Origin] A geographical area of origin as described
in paragraph (1) may consist of the entire territory of the Contracting Party of Origin
or a region, locality or place in the Contracting Party of Origin. This does not exclude
the application of this Act in respect of a geographical area of origin, as described in
paragraph (1), consisting of a trans-border geographical area, or a part thereof.

Outro indicativo de que possivelmente ndo haveria uma restrigao quanto a submissao do
pedido de registro internacional da |G “"Cachaga” é a existéncia do item 7(a) do documento
“application for international registration”, encontrado no site da OMPI, onde é possivel
visualizar a opgao de base legal para a concessao da |G um ato administrativo ou legislativo,

conforme abaixo:
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7(a) Legal basis for the grant of protection to the appellation of origin or geographical
indication in the Contracting Party of Origin:

(Tick the appropriate box and complete, as appropriate; see Rule 5(2)(a)(vii))
Registration title:

(Specify the authority with which the registration was made and also the date and
number of the registration, if applicable)

Legislative or administrative act:
(Specify the titles and dates of the provisions)
Judicial or administrative decision:

(Specify the judicial or administrative authority that handed down the decision, and the
date of such decision)

Da leitura tanto do Ato de Genebra quanto do regulamento interno, parece ficar
claro que o ato que reconhece o registro pode ter mais de uma origem legislativa ou
administrativa. A decisdo poderia inclusive ser judicial. Assim, ndo parece haver duvidas
sobre a admissibilidade do registro em face deste derivar de norma diferente (no caso
do Decreto n. 4062/2001) da Lei n. 9279/1996. Outra questao, esta de cunho interno,
seria decidir quem é o beneficiario ou titular da IG no Brasil, recordando que cada pais
tem uma forma propria de definir quem é o titular ou beneficiario. Ou seja, isso cabera ao
Brasil resolver internamente. Dessume-se que uma vez definida internamente e informada
esta pela Autoridade Competente do pais a Secretaria do Acordo de Lisboa, isso ndo seria
guestionado pelos paises destinatarios do acordo, pois o foco da analise ndo esta no mérito
da IG, e sim na protegao ao signo distintivo no pais de destino. Por fim, deve ser considerado
que ha paises, como o Ira, que nao permitem a protegao de signos distintivos relacionados a

bebidas alcodlicas, e nestes paises certamente o pedido sera recusado.
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Indicacoes de
Procedéncia brasileiras
vao ser consideradas IG no
Acordo?

Atualmente, em termos do nimero total de |G reconhecidas no Brasil, hd um namero
bastante pequeno de DO, comparado com o nimero de IP. Ou seja, das 102 IG reconhecidas
pelo INPI, 78 sao IP e 24 sao DO, conforme dados contabilizados até 14 de junho de 2023.

Figura 6 - Indicagao de procedéncia (IP) ou denominagao de origem (DO)
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I INDIBM:.iD DE PROCEDENCIA (IP) DU DEHOMINAGiD DE DRIGEM (DD}
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78 (76%)

Fonte: Sebrae, 2023

Ao pensar em aderir ao Ato de Genebra do Acordo de Lisboa, é imprescindivel que
se pense que o maior numero possivel de IG deverao ser reconhecidas por este acordo.
Contudo, com a atual nomenclatura e defini¢io legal, estabelecida na Lei n® 9279/1996, é
possivel que as IP ndo sejam consideradas como IG - considerando a definigao do acordo,

embora se verifique que a definigdo para DO é bastante semelhante.

A versao oficial em inglés do Artigo 2° Objeto, diz o seguinte:

1) [Appellations of Origin and Geographical Indications] This Act applies in respect of:

(i) any denomination protected in the Contracting Party of Origin consisting of or
containing the name of a geographical area, or another denomination known as referring
to such area, which serves to designate a good as originating in that geographical area,
where the quality or characteristics of the good are due exclusively or essentially to the
geographical environment, including natural and human factors, and which has given the
good its reputation; as well as
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(ii) any indication protected in the Contracting Party of Origin consisting of or
containing the name of a geographical area, or another indication known as
referring to such area, which identifies a good as originating in that geographical
area, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is
essentially attributable to its geographical origin.

Mas, a titulo de comparacao, utiliza-se a versao da Uniao Europeia, que € membro do

Ato de Genebra, em portugués:

Lei 9279/1996

Ato de Genebra do Acordo de Lisboa

Art. 177. Considera-se indicagao de
procedéncia o nome geografico de
pais, cidade, regiao ou localidade
de seu territério, que se tenha
tornado conhecido como centro de
extragao, produgao ou fabricagao
de determinado produto ou de
prestacao de determinado servigo.

(ii.) A qualquer indicagao protegida na parte
contratante de origem, que consista no nome,

ou contenha o nome, de uma zona geogréfica, ou
outra indicagao conhecida como fazendo referéncia
a essa zona, que identifique um produto como
sendo originario dessa zona geografica, sempre

que determinada qualidade, reputacao ou outra
caracteristica do produto resulte essencialmente da
sua origem geografica.

Art. 178. Considera-se denominagao
de origem o nome geografico de
pais, cidade, regiao ou localidade
de seu territorio, que designe
produto ou servico cujas qualidades
ou caracteristicas se devam
exclusiva ou essencialmente ao
meio geografico, incluidos fatores

(i.) A qualquer denominagao protegida na parte
contratante de origem, que consista no nome, ou
contenha o nome, de uma zona geografica, ou outra
denominagédo conhecida como fazendo referéncia

a essa zona, que sirva para designar um produto
como sendo originario dessa zona geografica, cuja
qualidade ou caracteristicas resultem exclusiva ou
essencialmente do meio geografico, incluindo fatores

naturais e humanos. naturais e humanos, e que tenha conferido ao produto

a sua reputacgao;

Na definicao literal que é trazida pela lei brasileira, certamente as IP como tais nao se
encaixariam. E é por isso, inclusive, que se busca, por meio da proposta apresentada pelo
Grupo de Técnico do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI), a alteragao

da definigdo atual de IP para IG.

Inclusive, hoje todos os demais paises-membros do MERCOSUL - que ja usaram
essa expressao com base no Protocolo de Harmonizagdo de Normas sobre Propriedade
Intelectual no Mercosul, em matéria de marcas, indicagoes de procedéncia e denominagao
de origem (Decisdo 08/1995) - adotam a nomenclatura indicagao geografica, e a aproximam

da definigdo do Acordo TRIPS, que se assemelha a definigdo do Ato de Genebra.

Todavia, deve ser ressaltado que a defini¢gdo legal de indicagao de procedéncia na

legislagao brasileira nao reflete a realidade.

Pode-se afirmar, com base no estudo de Tonietto e Bruch (2021), no trabalho denominado
“A Indicagao de Procedéncia da Lei n® 9.279/1996 e demandas de aprimoramento do Marco

Legal” que, analisando-se os cadernos de especificagdes técnicas / regulamentos de uso das
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IP brasileiras reconhecidas, os requisitos que estas estabelecem como minimos, vao muito
além da reputagao ou de demonstrar que o produto se tornou conhecido. Elas também tém
requisitos que podem ser caracterizados com aqueles que constam na defini¢do de IG do
Ato de Genebra.

Neste sentido, para que todas as IG de produtos reconhecidas no Brasil possam ser
também reconhecidas no ambito do Ato de Genebra, seria fundamental que a legislagao

brasileira refletisse o que as IP brasileiras ja apresentam como caracteristicas.

Ou seja, seria necessaria uma alteragdo na Lei n. 9279/1996, para que o conceito de IP

fosse alterado pelo conceito de |G, que € o utilizado internacionalmente.

Isto &, com a adogao da defini¢cao base que se encontra no acordo TRIPS, do qual o Brasil

também é signatario, o qual define IG como:

ARTIGO 22: Protecao das Indicacoes Geograficas

1. Indicagoes Geograficas sao, paraos efeitos deste Acordo, indicagdes que identifiquem
um produto como originario do territério de um Membro, ou regiao ou localidade
deste territorio, quando determinada qualidade, reputagdo ou outra caracteristica

do produto seja essencialmente atribuida a sua origem geografica.

Em resumo verifica-se:
a) Existéncia de “poucas” Denominagdes de Origem registradas no Brasil;

b) Necessidade de alteragdo na Lei n. 9.279/1996 visando modificar a definicdo da

Indicagao de Procedéncia, passando a se chamar “Indicagcao Geografica";

c) Essa alteragao deve levar em conta a definicdo do TRIPS - qualidade, reputagao ou

outra caracteristica, que também esta no Ato de Genebra.
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Sera permitido o
depdsito no idioma
portugués junto a OMPI?

Atualmente os idiomas oficiais da OMPI sao: inglés, francés, espanhol, russo,

chinés e arabe.

Os pedidos somente podem ser enviados nos idiomas inglés, francés ou espanhol, de

acordo com o:

COMMON REGULATIONS UNDER THE LISBON AGREEMENT FOR THE PROTECTION OF
APPELLATIONS OF ORIGIN AND THEIR INTERNATIONAL REGISTRATION AND THE GENEVA
ACT OF THE LISBON AGREEMENT ON APPELLATIONS OF ORIGIN AND GEOGRAPHICAL
INDICATIONS

Rule 3 - Working Languages
(1) [Application] The application shall be in English, French or Spanish.

[Communications Subsequent to the Application] Any communication concerning an
application or an international registration shall be in English, French or Spanish, at the
choice of the Competent Authority concerned or, in the case of Article 5(3) of the Geneva
Act, at the choice of the beneficiaries or the natural person or legal entity referred to in
Article 5(2)(ii) of that Act. Any translation needed for the purposes of these procedures
shall be made by the International Bureau.

Percentual da populagao brasileira que domina um dos idiomas acima:

De acordo com a pesquisa do British Council, apenas 1% da populagao brasileira
fala inglés fluentemente. Aqueles que falam inglés, mas ndo de maneira tdo avangada,
representam, por sua vez, 5% da populagdo. Portanto, é necessario considerar o custo
associado ao pedido de registro internacional considerando a tradugao de documentos

como o Caderno de Especificagdes Técnicas, dentre outros.

Ou seja, os depdsitos terdo que ser feitos em um dos trés idiomas e isso possivelmente

podera ser um entrave ao uso do Ato de Genebra pelos brasileiros.
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Mercosul ou PROSUR
podem aderir a Lisboa/
Genebra?

Mesmo existindo precedentes semelhantes (com o UE e OAPI) o Mercosul ndo faz

reconhecimento de IG na sua estrutura coletiva, como faz a UE e a OAPI.

Nao é possivel comparar a UE com o Mercosul, pois na UE ha a possibilidade de
reconhecimento da IG diretamente, como |G Europeia. E a solicitagdo esta diretamente
no Acordo. Ja os paises podem optar em fazer registros no Acordo (como € o caso da
Franca, inclusive por ser este um dos paises signatarios originais do Acordo e possuir IG
reconhecidas desde muito antes da UE ter assinado o acordo), mas ainda ha estas duas
possibilidades. Como exemplo, Franga, Portugal e Italia sio membros individuais do acordo,

mesmo estando na UE. Somente a Franga tem 426 pedidos. Ja a UE tem 117 pedidos.

Um interessado originario de um pais europeu pode ter feito o pedido diretamente
no Acordo, por nao ter o registro na UE, mas ter registro no seu pais. Ja paises que nao
sao signatarios do Acordo, mas que sao membros da UE, podem solicitar por meio da UE o

registro da IG no Acordo.

No Mercosul temos o Protocolo de Harmonizagao, o Acordo Vitivinicola e o Acordo
de Reconhecimento Mutuo de Indicagoes Geograficas de 2019, mas nao temos um 6rgao

regional que reconhega uma |G como sendo do Mercosul.

Atualmente o PROSUR - Sistema de Cooperagao sobre aspectos de informagéo
operacional e de Propriedade Industrial - tampouco pode ser comparado a “OAPI", pois
este é um escritério regional de registro de Pl para todos os paises africanos aderentes.
Jd o PROSUR tem como missdo facilitar e aperfeicoar os processos relacionados a
Propriedade Industrial, com o objetivo de promover a transferéncia do conhecimento e o
empreendedorismo, com uma visao de desenvolvimento da América Latina. No Prosur nao
ha um reconhecimento regional de IG. Abaixo, imagem da pagina institucional do PROSUR

(https://prosur.org/pt/)

Ato de Genebra do Acordo de Lisboa



https://prosur.org/pt/
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Por outro lado, ao analisar o art. 28, 1, iii do Ato de Genebra, verifica-se como condigao

r v

-

para uma organizagao intergovernamental, seja o MERCOSUL ou a PROSUR, que:

“Qualquer organizagdo intergovernamental pode assinar e tornar-se parte no presente
ato desde que pelo menos um dos Estados membros dessa organizagdo seja parte na
Convencédo de Paris, que declare que foi devidamente autorizada, de acordo com os
seus procedimentos internos, a tornar-se parte no presente ato e que, ao abrigo do seu
tratado constitutivo, aplica a legislagdo ao abrigo da qual uma indicagdo geografica
pode obter protegédo ao nivel regional.”

Ou seja, ha necessidade de que a organizagao intergovernamental conceda uma
protecao em nivel regional para uma indicagao geografica, para que ela possa ser elegivel

para ser Membro do Ato de Genebra.

Assim, com base nos dados levantados pode-se concluir que & inviavel, neste momento,
para o Mercosul ou o PROSUR aderirem ao Acordo como fez a OAPI ou a Uniao Europeia,

devido ao seu estagio atual e o escopo de seu funcionamento.
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IG versus nomes
“genéricos”, “comuns” ou
“vulgares”

O artigo 12 do Ato de Genebra estabelece que:

Art. 12 - Sob reserva do disposto no presente ato, ndo se pode considerar que as
denominagdes de origem e indicagbes geograficas registadas adquiriram um cardter
genérico (2) numa parte contratante.

E, em nota de rodapé informa que:

Declaragdo acordada relativa ao artigo 12.°: Para efeitos do presente ato, considera-se
que o disposto no artigo 12.° ndo prejudica a aplicagdo das disposi¢bes do presente
ato respeitantes a utilizagdo prévia, na medida em que, antes do registo internacional,
a denominagdo ou indicagdo que constitui a denominagdo de origem ou indicagédo
geogrdfica pode ja ser genérica, total ou parcialmente, numa parte contratante que ndo
a parte contratante de origem - por exemplo, porque a denominagédo ou indicagéo, ou
parte dela, é idéntica a um termo correntemente utilizado como designagdo comum de
um produto ou servigo nessa parte contratante, ou € idéntica a designagdo comum de
uma casta de uva na parte contratante em causa.

Assim, por um lado verifica-se que uma IG/DO ja registrada ndo podera se tornar
genérica. Todavia, se ela ja for um termo genérico no pais - e isso devera ser de alguma
forma comprovado ou justificado - isso podera impedir que a IG/DO seja registrada. Ou
seja, o Estado Membro podera fazer uma recusa ao registro com base em o signo distintivo

ter se tornado genérico.

Outra excegao se refere ao art. 13, item 3:

art. 13. - 3. [Direitos baseados numa denominagdo de variedade vegetal ou de raga
animal] 0 disposto no presente ato ndo prejudica o direito que assiste a qualquer
pessoa de utilizar uma denominagéo de variedade vegetal ou de raga animal no dmbito
de operagbes comerciais, exceto se essa denominagdo for utilizada de modo a induzir
o0 publico em erro.

Este em suma informa que uma denominagao baseada em uma raga animal ou variedade
vegetal, ndo podera impedir que esta raga ou variedade continuem a ser utilizadas, desde

que nao induza o publico a erro.

Adicionalmente deve ser mencionado o art. 11, item 2:
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art. 11 (2) [Teor da protegdo no que respeita a determinadas utilizagées] 0 n.° 1, alinea a),
aplica-se igualmente a utilizagdo da denominagéo de origem ou da indicagdo geogrdfica
equivalente a sua imitagdo, mesmo que seja indicada a verdadeira origem do produto ou
que a denominagdo de origem ou indicagdo geografica seja utilizada de forma traduzida
ou acompanhada de termos como «estilo», «género», «tipo», «<maneira», «imitagcdo»,
«método», «como produzido em», «como», «semelhante», ou outros termos andlogos.

O acordo TRIPS ja previa a impossibilidade de termos retificativos para vinhos. Essa
impossibilidade agora se estenderia a todos os produtos. O objetivo de nao se poder utilizar
“tipo" ou "método” seria exatamente evitar que a denominagao se tornasse genérica. Assim,
aderindo ao Ato de Genebra, o Brasil ndo poderia mais utilizar os termos retificadores,
a exemplo de “tipo gorgonzola" e “tipo parmesao”, ja que existe grande probabilidade
de paises registrarem suas |G no Brasil por meio do Ato de Genebra, salvo se o Brasil

considerasse estes nomes como genéricos ou comuns.
Destacam-se ainda algumas leis brasileiras que conflitam com o Ato de Genebra:

» Lei 7678/1988: Define como produto “Champanhe”, “Conhaque”, “Grappa” (“Lei do
Vinho")

» Decreto Presidencial: 6871/2009, traz alguns exemplos de Indicagdes geograficas

que sao descritas como “tipo” no Brasil.
* Lei 9279/1996

Art. 193 - Usar, em produto, recipiente, invdlucro, 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, ndo ressalvando a verdadeira procedéncia do produto.

Penalidade - detengao, de 1 (um) a 3 (trés) meses, ou multa.

Art. 180 - Quando o nome geografico se houver tornado de uso comum, designando

produto ou servigo, ndo sera considerado indicagao geografica.

Pode-se concluir que, paraaderirao acordo, essas alteragoes legais se fazem necessarias.
Sendo que estas sao apenas exemplificativas e outras normas de setores especificos
poderao necessitar de alteragdo por conflitarem com o disposto no Ato de Genebra. Por
outro lado, algumas IG podem efetivamente ser consideradas de uso comum e nao seriam

passiveis de serem registradas no Brasil com suporte do acordo.
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IG e Enforcement

Neste item, foi questionado qual seria a efetividade do cumprimento do artigo 11, abaixo

citado, e as penalidades por eventual nao cumprimento.

Também se questionou qual o nivel de enforcement necessario e quanto isso impactaria
em alteragdo na legislagao brasileira e, também, o quanto seria necessario mobilizar
de esforgo administrativo e judicial, para, por exemplo, medidas de fronteira (busca e
apreensao de mercadorias, medidas de oficio), ja que a Lei 9279/1996 néo tem previsao
de agao penal publica, por exemplo, que embasem uma busca e apreensao de mercadorias
que violem IG realizada por érgéos publicos sem provocagao do titular do direito. Assim se

solicitou verificar quando o acordo exige que existam agoes neste sentido.

Estabelece o art. 11 que:

Artigo 11° - Protecdo de denominagbes de origem e de indicagbes geogrdficas
inscritas (1)

[Teor da protegéo] sob reserva do disposto no presente ato, para cada denominagéo de
origem ou indicagdo geogrdfica registrada, cada parte contratante estabelece os meios
juridicos para impedir:

a) A utilizagdo da denominagédo de origem ou da indicagdo geogréfica

(i.) no que respeita a produtos de natureza idéntica a daqueles a que a denominagéo
de origem ou a indicagdo geogrdfica se aplica, que ndo sejam origindrios da zona
geogrdfica de origem ou que ndo cumpram quaisquer outros requisitos atinentes a

utilizagdo da denominagéo de origem ou da indicagdo geogrdfica;

(ii.) no que respeita a produtos que ndo sejam de natureza idéntica a daqueles a que
a denominagdo de origem ou indicagdo geogrdfica se aplica, ou servigos, caso essa
utilizagdo possa indicar ou sugerir uma ligagdo entre esses produtos ou servigos e 0s
beneficidrios da denominagdo de origem ou da indicagdo geogréfica, e seja suscetivel
de lesar os seus interesses ou, quando aplicdvel, devido a sua reputagdo na parte
contratante em causa, essa utilizagdo seja suscetivel de prejudicar, reduzir de forma
desleal ou retirar beneficios indevidos dessa reputagdo;

Na leitura do artigo e considerando outros pontos trazidos no tratado, nao ha sangoes
expressas para o descumprimento deste artigo. O que se estabelece é que as partes deverao
estabelecer internamente medidas que sejam suficientes para oferecer mecanismos para
as partes agirem. Todavia, estes mecanismos deverao permitir efetivamente que a parte,
por meio administrativo ou judicial, impega o uso tanto de nomes semelhantes quando
para outros que nao sejam semelhantes, aplicando-se inclusive a servigos, o que levaria a

impossibilidade de utilizagao do principio da especialidade (aplicavel a marcas) para IG e DO.
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Atualmente o Brasil apresenta, na Lei n. 9279/1996, dois mecanismos judiciais:

* agao penal privada, prevista nos artigos 192, 193 e 194. Todavia eles nao se adequam
totalmente e teriam que ser revistos, pois inclusive permitem, por exemplo, o uso de

termos retificadores;

* Agao civel visando a responsabilidade civil, que pode englobar busca e apreensao,
destruigdo das mercadorias, lucros cessantes e danos emergentes, previstos nos art.
209 e 210, e compreendidos combinados com o art. 186, 187 e 927 e seguintes do

Codigo Civil. Estes devem ser iniciados e impulsionados pelos titulares do direito.

Deve ser ressaltado também que o art. 124 da Lei n. 9279/1996 prevé, em seus incisos IX

e X, que ndo poderao ser registradas marcas contendo:

IX - Indicagdo geogrdfica, sua imitagdo suscetivel de causar confusdo ou sinal que
possa falsamente induzir indicagdo geografica;

X - Sinal que induza a falsa indicagdo quanto a origem, procedéncia, natureza, qualidade
ou utilidade do produto ou servigo a que a marca se destina;

Todavia, atualmente tém sido deferidas marcas para outros produtos ou servigos, que
contenham IG reconhecidas no Brasil. Esta pratica nao estaria de acordo com o disposto no
art. 11 do Ato de Genebra.

Verifica-se, assim, que ndo ha atuagao de oficio no Brasil para a repressao ao uso
indevido de indicagdes geograficas. Pode-se aplicar por analogia o Cédigo de Defesa do
Consumidor, mas esta atuagao, que poderia se dar de oficio, seria com foco na protegao do
consumidor e nao nos direitos de propriedade intelectual. Assim, se ndo houver indugao do

consumidor a erro, nao haveria violagao.
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Possibilidade de recusa
aos pedidos de registro IG

As recusas sao previstas no Ato de Genebra no seu Art. 15.
Artigo 15° - Recusa

(1) [Recusa de produgéo de efeitos de uma inscrigdo no registro internacional]

(a_correcdo foi na sequéncia numérica — esse texto entre paréntese ndo faz
parte do texto original de estudo)

(a) Dentro do prazo fixado nos regulamentos, a autoridade competente de
uma parte contratante pode notificar a Secretaria Internacional a recusa
de producdo de efeitos, no seu territério, de uma inscricdo no registo
internacional. A autoridade competente pode notificar a recusa ex officio,
se asua legislagdo assim o permitir, ou a pedido de uma parte interessada.

(b) A notificacdo de recusa deve incluir uma fundamentacéo.

(2) [Protegdo ao abrigo de outros instrumentos] A notificagdo de recusa ndo deve
prejudicar qualquer outra protegdo disponivel, em conformidade com o artigo 10° n.°
2, relativa a denominagéo ou indicagdo em causa, na parte contratante a que a recusa

diz respeito.

(3) [Obrigagdo de proporcionar oportunidades as partes interessadas] cada parte
contratante proporciona uma oportunidade razodvel para que qualquer pessoa cujos
interesses possam ser afetados por uma inscri¢do no registro internacional possa

solicitar a autoridade competente a notificacdo de recusa daquela.

(4) [Registro, publicagdo e comunicagédo de recusas] A Secretaria Internacional registra
a recusa e 0s motivos da mesma no registro internacional. A Secretaria Internacional
publica a recusa e os motivos da mesma e comunica a notificagdo de recusa a
autoridade competente da parte contratante de origem ou, caso o pedido tenha sido
depositado diretamente nos termos do artigo 5° n.° 3, aos beneficidrios ou a pessoa
singular ou coletiva a que se refere o artigo 5° n.° 2, alinea ii), bem como a autoridade

competente da parte contratante de origem.

(5) [Tratamento nacional] cada parte contratante deve disponibilizar as partes
interessadas afetadas por uma recusa as mesmas vias legais e administrativas de
recurso disponibilizadas aos seus proprios nacionais no quadro de uma recusa de
protegdo de uma denominagéo de origem ou de uma indicagédo geografica.

Como base para tal ato, podera, por exemplo, ser considerado o que prevé o Art. 10,

no qual fica claro que as |G registradas no pais estardo protegidas, pois o item 2 destaca
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que apds a adesdo o pais ndo tera afetados os registros de IG/DO ja realizados a luz da

legislagao nacional.

Com efeito, em buscas realizadas na base de dados estruturada do Lisbon express em
12-06-23, foi possivel identificar 753 registros de recusas. A existéncia prévia de marcas
registradas, bebidas alcodlicas (proibidas em paises como o Ird) e até mesmo recusas apenas
por serem produtos agroalimentares, como justificou a Bulgaria no processo AO1121, sao

exemplos de recusas visualizadas na ferramenta.

O Ato de Genebra também deixa claro no Art. 11, 5, a necessidade de oferecer ao
solicitante do registro uma forma de recorrer da recusa, sendo que este formato varia
em cada pais e alguns - como o caso citado da Bulgaria, exigem procurador nacional para
realizar o recurso. Também fica clara a necessidade de se prever a possibilidade para que

terceiros se oponham ao registro, conforme Art. 11, 3.

Apods a recusa do registro, o pais pode decidir cancelar totalmente ou parcialmente
a recusa realizada anteriormente, sem apresentar maiores esclarecimentos, como fez o

México no registro AO 1121 para a “Aceituna de Tacna".

A questao das marcas registradas previamente e outras justificativas com embasamento
“guestionavel”, como as citadas acima, podem configurar uma fragilidade para os eventuais
pedidos brasileiros a serem protocolados em outros Estados Membros por meio do Acordo
de Lisboa/Ato de Genebra.
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IG versus utilizacao de
marca comercial

Comparativamente com a legislagao vigente e com o que ja é previsto no Acordo TRIPS,
a utilizagao de marca comercial, igual ou semelhante a uma |G, pode ser mais restrita no Ato

de Genebra.

Primeiramente, o art. 11, item 3 prevé expressamente:

Art. 11 (3) [Utilizagdo numa marca comercial] Sem prejuizo do disposto no artigo 13°,
n°1, uma parte contratante deve, ex officio se a sua legislagédo o permitir, ou a pedido de
uma parte interessada, recusar ou anular o registro de uma marca comercial posterior
se a utilizagdo da mesma resultar numa das situagbes a que se refere o n® 1.

O item 1 refere-se tanto a produtos idénticos, quanto a produtos que ndo sejam de

natureza idéntica, ou servigos. Isso significa que:

* nao seria possivel o registro de uma marca contendo o mesmo signo de uma IG

protegida por meio do acordo no Brasil;

* OBrasil deveria estabelecer ex officio ou por meio de pedido de uma parte interessada,
a possibilidade de recusar ou anular o registro de uma marca comercial solicitada

apos o reconhecimento da IG/DO.

Isso na pratica significa que o Brasil ndo poderia mais aplicar o principio da especialidade

as IGs para registro de marca.

Ressalta-se que na Lei 9279/1996 encontra-se previsto que:

Art. 124 - Ndo séo registrdveis como marca:

IX - Indicagdo geogrdfica, sua imitagdo suscetivel de causar confusdo ou sinal que
possa falsamente induzir indicagdo geografica;

X - Sinal que induza a falsa indicacdo quanto a origem, procedéncia, natureza, qualidade
ou utilidade do produto ou servigo a que a marca se destina;

Ou seja, em tese nao é possivel registrar como marca, analisando apenas a lei, uma
indicagao geografica. Atualmente o INPI entende que isso s6 se aplica na classe do produto

ou servico relacionado a indicagao geografica.

O Ato de Genebra deixa claro, pela referéncia que faz ao item 1do art. 11, - notadamente

a alinea b - que nao seria mais possivel o registro.
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Outro ponto refere-se ao direito prévio de marcas e nomes pessoais utilizados

comercialmente, ambos previstos no art. 13.

Artigo 13 - Salvaguardas relativas a outros direitos

(1) [Direitos prévios das marcas comerciais] O disposto no presente ato ndo prejudica
uma marca comercial previamente requerida ou registada de boa-fé, ou adquirida pelo
uso, de boa-fé, numa parte contratante. Sempre que a legislagdo de uma parte contratante
preveja uma excegdo limitada aos direitos conferidos por uma marca comercial, de tal
forma que a marca existente previamente possa, em determinadas circunstancias, ndo
permitir ao seu proprietario impedir que uma denominagéo de origem ou uma indicagédo
geogrdfica registada obtenha protegdo ou seja utilizada nessa parte contratante, a
protegdo da denominagéo de origem ou da indicagdo geogrdfica registada ndo limitara
de nenhuma outra forma os direitos conferidos por essa marca comercial.

(2) [Nome pessoal utilizado comercialmente] O disposto no presente ato néo prejudica
o direito que assiste a qualquer pessoa de utilizar, no &mbito de operagdes comerciais,
0 seu nome ou o nome do seu antecessor comercial, exceto se esse nome for utilizado
de modo a induzir o pdblico em erro.

O primeiro informa que:

* oregistro de uma IG posterior ndo impede que uma marca anteriormente registrada

possa continuar atuando, e que a |G nao limitara os direitos conferidos a marca;

* também deixa entender a possibilidade, se previsto na legislagao interna, de uma

marca anterior impedir o registro de uma IG posterior.

Da mesma forma, o item 2 estabelece que o registro de uma |G nao deve prejudicar
o direito de alguém utilizar em operagdes comerciais 0 seu nome ou o seu antecessor, se
esse for idéntico ou semelhante a uma IG ja registrada. A ressalva é quando isso for feito de

modo a induzir o publico em erro.
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IGs homonimas

O registro de IG homénimas no Brasil € previsto e descrito na Portaria INPI_PR N©
4 de 12 DE JANEIRO DE 2022 e no Manual de IG publicado pelo INPI. Um exemplo é a
possibilidade de registro de siglas oficiais de estados associadas ao nome geografico da IG
ou ao seu gentilico. Isso possibilita a protegcao de nomes geograficos homoénimos para areas

localizadas em estados distintos.

Outra peculiaridade da normativa brasileira € a ndao permissao do registro homénimo a
Indicacao Geografica ja registrada no Brasil para assinalar produto ou servico idéntico ou
afim, salvo quando houver diferenciagao substancial no signo distintivo. J4 no Acordo de
Lisboa/Ato de Genebranao existe a previsao acima, fato que podera gerarumainconsisténcia

se duas |G homonimas brasileiras decidirem optar pelo registro internacional, por exemplo.

Para produtos diferentes

Oregistrode duas|Ghomaonimas para produtos diferentes € possivel no Brasil. Ha poucos
casos, tais como os visualizados abaixo para vinhos e frutas, onde se verifica significativa

diferenciagdo nos signos distintivos, conforme previsto na legislagao pertinente.

Exemplos:

VALE DO Submedin

SAO FRANCISCO

Para produtos idénticos

Sao permitidos no Acordo Mercosul -EU - Art. 4.

Situacao no Genebra/Lisboa

Nao ha previsao.
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Interesse real em
registros internacionais
da IG pelos brasileiros

A Associagao Brasileira de Indicagdes Geograficas (ABRIG) tem como finalidade apoiar
e unir as entidades representativas das IGs reconhecidas pelos produtos e servigos com
qualidade baseada na origem. Em reunido on-line realizada com a ABRIG, a associagao
demonstrouinteresse em se aprofundar mais notema e enviou oficio solicitando participagao
nas discussoes e consultas daqui por diante. O documento enviado por eles para formalizar

o interesse no tema, pode ser visualizado na pagina a seguir:

Figura 8 - Oficio enviado pela ABRIG

Oficio 003/2023

09 de junho de 2023

Em resposta a reunido realizada em 22 de maio de 2023, a Associagio Brasileira das
IndicagBes Geogrificas - ABRIG agradece o convite e reitera por este documento o que foi dito
na ocasido, que reconhece a importancia da pauta do Acordo de Lisboa e Ato de Genebra para
os reconhecimentos mituos de propriedades intelectuais principalmente no que diz respeito as
IndicagBbes Geogrdficas brasileiras e, desde |4, se coloca & disposico através de seus diretores
para acompanhar eventos e discussbes que tratem do tema com o compromisso de buscar

representar os interesses das Indicagbes Geograficas brasileiras.

Desta forma, aguardamos o contato para podermes indicar um de nossos diretores para

a continuidade das agendas.

Jaime Milan

Diretor Presidente
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Naregiao Nordeste do Brasil, em consulta aos representantes daIndicacao Geografica
"“Sul da Bahia" para o produto cacau (Registro INPI: BR402014000011-5) e da potencial
IG “Vigosa do Cearad” (Pedido INPI Niumero BR402022000023-5), ambas afirmaram que
terao interesse na possibilidade de um eventual registro internacional através do Ato de
Genebra do Acordo de Lisboa, desde que seja possivel o reconhecimento de uma IG da

espécie Indicagao de Procedéncia.

O SEBRAE NACIONAL e o Acordo de Lisboa

O Servigo Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas possuiimportante historico
nacional no diagnostico, capacitagdo, estruturagao e fomento de Indicagoes Geograficas.
Considerando a sélida experiéncia com IG, pode-se inferir com propriedade que o SEBRAE
detém suficiente “conhecimento de campo” para opinar sobre o interesse e viabilidade das

IG brasileiras utilizarem um o acordo internacional para registros no exterior.

Ao ser procurada no ambito do presente estudo, a Coordenadora Negodcios de
Base Tecnoldgica e Pl da Unidade de Inovagao, Hulda Oliveira Giesbrecht, demonstrou
preocupagdo com uma questao ja tratada nesse estudo: a necessidade da adequagéo do
marco legal brasileiro, em especial a questao conceitual da “Indicagao Procedéncia” utilizada

no Brasil versus a terminologia “Indicagao Geografica", utilizada no sistema de Lisboa.

Ao ser informada sobre o custo envolvido para registro internacional, de 1000 CHF, a

coordenadora atestou:

“Quanto a viabilidade das entidades gestoras das IGs brasileiras arcarem com os custos
do processo de reconhecimento via Sistema de Lisboa, entendo que algumas IGs, que tém
em seus planos de negdcios metas de exportacdo para paises especificos, vdo se beneficiar

muito dessa adesdo.

A partir do entendimento por essas IGs, do valor que esse reconhecimento em outros
paises pode trazer para o seu produto e para a regido, a decisGo de arcar com os custos
passa a ser um investimento que eles poderdo assumir coletivamente. Ndo podemos esperar
que essa adesdo vai beneficiar diretamente a todas as IGs brasileiras, porque algumas tém
como meta atuar em nivel local, regional ou nacional - com brilhante papel a desempenhar

nesse contexto.

Portanto, na visdo do Sebrae, para aquelas IGs cujos produtos tém potencial de
exportagdo, o custo das taxas de reconhecimento em outros paises via Sistema de Lisboa,
ndo serd um impeditivo. O Sebrae poderad disponibilizar consultoria via Sebraetec para
orientar a empresa na solicitagdo do reconhecimento via Sistema de Lisboa”, concluiu
Hulda Giesbrecht.
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Desafios normativos
do Brasil/INPI: analise
de pontos do Acordo e
das necessidades de
adaptacoes/alteracoes
legais/normativas do
Brasil/INPI para a eventual
adesao

Os principais pontos de atengao foram detalhados no decorrer do relatério. Contudo,

os pontos que merecem maior atengao sao os seguintes:

* Definicdo de Indicagdo Geografica: para que o Brasil garanta que as suas atuais
indicagoes de procedéncia sejam reconhecidas, é necessario adequar a norma para
que a nomenclatura e a defini¢do legal (art. 177 - Lei 9.279/1996) sejam semelhantes ao
disposto no Art. 2, 1, ii do Ato de Genebra. E, também, garantir que as atuais possam

migrar para a nova nomenclatura, sob pena de estas continuarem excluidas;

¢ No atual Ato de Genebra ndo ha como incluir IG de servigcos, mas assim como houve
avangos do Ato de Estocolmo para o Ato de Genebra, ndo é uma questdo a ser

descartada no longo prazo;

* Verifica-se a possibilidade de solicitar o reconhecimento da IG Cachaga do Brasil no

ambito do Ato de Genebra, conforme ja abordado, pela definigao trazida para IG;

» Seranecessario adequar a interpretagao do INPI com relagao a aplicagao do principio
da especialidade de marcas para IG, considerando que o Ato de Genebra entende
que a protegao de |G vale tanto para produtos similares quanto para outros produtos
e servigos, conforme art. 11, 1, a. E para isso nao se faz necessario alterar o art. 124 da
Lei 9279/1996, mas adequar sua interpretagao pelo INPI no que concerne a concessao

de marcas no Brasil;

* Ato de Genebra nao fala sobre protegao grafica ou figurativa, o que € previsto no art.
179 da Lei 9279/1996. E este talvez seja um entrave para a protegéo se os titulares
brasileiros quiserem registrar tal qual nos demais paises. Assim, € importante pensar
em uma adaptagdo da documentagao para encaminhar o registro internacional

apenas com o conteldo nominativo do signo distintivo ou alterar a norma interna;
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O art. 193 da Lei 9279/1996 precisaria ser adaptado, para retirar a possibilidade de

uso de termos retificadores, mesmo que a verdadeira origem esteja prevista;

O art. 194 da Lei 9279/1996 precisaria ser adaptado, para esclarecer que somente
pode usar o nome de uma indicagdao geografica quem tiver direito ao uso, pois
também poderia ser interpretado como uma forma de violagdo ao art. 11, 1, a, do Ato

de Genebra;

Outro questionamento é sobre os art. 192 a 194 serem agdes penais privadas e se isso
atenderia ao solicitado no Ato de Genebra. Nao se encontrou nada expresso - como
ha, por exemplo, no acordo Mercosul - Unido Europeia - mas converté-los em agoes

penais publicas poderia atender melhor ao escopo do art. 10 e 11 do Ato de Genebrsa;

Precisaria ficar mais claro na lei a possibilidade de indeferimento ou recusa de uma
indicagdo geografica e por quais motivos isso poderia ser feito, para dar base as
possiveis recusas - se isso for de interesse - posto que isso hoje ndo é claro na lei.
Isso também se aplicaria a anulagdo de uma IG, conforme consta no art. 19 do Ato,
prevendo se € possivel e por quais motivos seria possivel anular uma |G, seja nacional

ou estrangeira;

Também haveria necessidade de prazo para oposigao em face de um depésito ficarem
expressos em lei, assim como a manifestacdo a oposi¢cdo, como o € para os demais

direitos de propriedade industrial;

Poderia haver uma maior explicitacao dos instrumentos civeis e criminais disponiveis
na lei, especialmente se considerada a genericidade dos art. 207 a 210, que trata das

acoes civeis;

No ambito nacional precisaria ficar claro quem ficaria responsavel pelo depdsito do
registro junto a Secretaria Internacional - se o titular ou a Autoridade Competente
- e se haveria uma analise prévia antes do envio, o que poderia otimizar os depdsitos

realizados;

Seria adequado estabelecer internamente, se assim houver interesse, a cobranga
de uma taxa individual para os registros - como é hoje no Brasil - para aqueles que
entrarem pelo Ato de Genebra. E isso precisaria ser negociado, conforme previsto

no art. 7, a do Ato;

Importante ressaltar que o Ato de Genebra, em seu art. 8, considera que as inscrigoes
tém validade indeterminada. E sé seriam canceladas se o forem em seus paises de
origem. Hoje ndo ha previsao expressa sobre a validade dos registros de |G no Brasil

e isso poderia ser mais bem especificado;

Atualmente ndo ha na lei brasileira qualquer discriminagdo em relagdo as IG
estrangeiras que solicitam o registro no Brasil. Contudo algumas apresentam
dificuldades de entregar toda a documentagao solicitada. No Ato de Genebra o art. 6
estabelece quais sdo os dados que precisam constar no pedido de registro. E talvez

seja necessaria uma adequagao sobre as atuais exigéncias;
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* Outra questao esta relacionada com o art. 12 do Ato, que prevé que, uma vez
registrada, uma IG ndo poderad ser considerada genérica. E esta previsao legal

atualmente nao existe no Brasil;

e Outros pontos, referente a salvaguardas relativas a outros direitos, talvez devam
ser incluidos na lei, como a questéo relacionada a convivéncia com denominagoes
de variedades vegetais ou ragas animais, patronimico utilizado comercialmente,
direitos prévios de marcas comerciais, dentre outros. Sdo questdes que estao postas
na atual Portaria 04/2022 ou nos usos do INPI e que talvez devessem ser mais bem
esclarecidos na lei. Recorda-se que a Portaria hoje € mais restritiva que o Ato, que
propde a convivéncia, enquanto a Portaria impediria o registro - o que esta de acordo
com o TRIPS. Ressalta-se que o Ato nao trata de |G homonimas, mas ndo impede a sua

regulagdo, do que se depreende.

Sdo estes os principais pontos relacionados a Lei 9279/1996, recordando-se que
eventualmente outras legislagdes precisariam ser também alteradas, mas, em face da

especificidade, ndo foram abordadas.
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Avaliacao das
Declaracoes (ressalvas)
possiveis ao Ato de
Genebra do Acordo de
Lisboa no momento da
acessao

Segundo o art. 30. do Ato de Genebra, ndo se admitem reservas ao firmar o acordo.
Mas, conforme ja informado neste documento, alguns pontos sao passiveis de negociagao
apo6s adesao. Como por exemplo, pode-se citar o tempo para aceitar ou rejeitar os pedidos
internacionais ja depositados a luz do ato de Genebra, que podera ser de 1 ou 2 anos,
desde que expressamente solicitado. (Artigo 29.4 do Ato de Genebra e Artigo 9.1 do

Regulamento Comum).

Ademais, também podera ser utilizada a prerrogativa de estabelecer um custo adicional

para os solicitantes de exames substantivos de cada registro internacional (individual fee).

Esse processo é feito diretamente a Secretaria Internacional da OMPI e estd sujeito
a aprovagdo do Diretor Geral da Organizagdo, conforme disposto no Rule 8, 1, V; 2 a
e b, combinado com o Rule 5, 2, ¢, do COMMON REGULATIONS UNDER THE LISBON
AGREEMENT FOR THE PROTECTION OF APPELLATIONS OF ORIGIN AND THEIR
INTERNATIONAL REGISTRATION AND THE GENEVA ACT OF THE LISBON AGREEMENT
ON APPELLATIONS OF ORIGIN AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS.

Outro ponto a ser definido na acessao também é quem ficaria responsavel pelo

deposito do registro junto a Secretaria Internacional (OMPI) - se o titular ou a Autoridade

Competente.
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